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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplica¢éo do principio da anterioridade com
relacdo a colidéncia entre marca e nome empresarial, quando este seja registrado
anteriormente no Registro Publico de Empresas Mercantis e aquela posteriormente no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, identificando a quem sera concedido o direito de
uso exclusivo da expressdo utilizada como sinal distintivo, considerando a abrangéncia da
protecdo concedida aos institutos em questdo. Busca demonstrar como se da o fenémeno da
colidéncia entre marca e nome empresarial e comparar 0s posicionamentos doutrinarios
adotados pelos autores abordados no presente estudo, confrontando-os com a jurisprudéncia
do Tribunal de Justica de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justica, no que se refere a
aplicacdo do principio da anterioridade, de modo a se identificar eventual posicionamento
majoritario. Para elaboracdo deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliografica, direcionada
para andlise de diversos autores que tratam do tema, bem como a pesquisa documental,
valendo-se dos acOrddos exarados pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina e pelo Superior
Tribunal de Justica. O método utilizado foi o dedutivo, uma vez que se partiu da analise
doutrinaria e jurisprudencial acerca do tema para alcancar o resultado almejado. Com efeito,
com o estudo realizado constatou-se que a aplicacdo do principio da anterioridade com
relagdo a colidéncia entre marca e nome empresarial ainda é alvo de discussdes doutrinérias,
mormente quanto aos doutrinadores neste estudo abordados, e pelo egrégio Tribunal de
Justica de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justica. Concluiu-se, no ambito deste ultimo
tribunal, que ndo obstante a existéncia de decisdes mais antigas em sentido contrario, tem-se
privilegiado a tutela da marca em detrimento do nome anteriormente registrado. Sustenta-se, a
partir dos resultados obtidos, que se revela necesséaria a regulamentacdo da matéria objeto da
divergéncia, a fim de proporcionar maior seguranca juridica ao jurisdicionado e evitar a

concorréncia desleal entre os fornecedores de produtos e servigos.

Palavras-chave: Colidéncia. Marca Registrada. Nome Empresarial. Principio da

Anterioridade.



ABSTRACT

The aim of the present study was to analyze the application of the principle of priority in
respect of conflicts between brand names and commercial names, where the latter is
previously registered in the Public Companies Registry and the former, at a later date, with
the National Institute of Industrial Property, identifying to whom the right of the exclusive use
of the expression used as a distinctive sign belongs, taking into consideration the scope of the
protection granted to the institutes in question. It seeks to demonstrate how the phenomenon
of the conflict between brand name and commercial name occurs and to compare the doctrinal
positions adopted by the authors analyzed in the present study, comparing them with case law
from the Court of Justice of Santa Catarina and the Supreme Court in so far as it relates to the
application of the principle of priority, in order to identify the eventual majority position. In
order to prepare this paper, bibliographical research was carried out focusing on an analysis of
a variety of authors who have proffered opinions on the topic, as well as research into the
documentation, for which purpose the judgments issued by the Court of Justice of Santa
Catarina and the Supreme Court were selected. Deductive methodology was applied, as it was
based on an analysis of doctrine and case law on the topic, in order to achieve the desired
result. In fact, in the study carried out, it was found that the application of the principle of
priority, in respect of conflicts between brand name and commercial name, is an ongoing
subject of discussion between the legal scholars included in this study and by the
distinguished Court of Justice of Santa Catarina and Supreme Court. It was concluded that,
within the scope of the latter, notwithstanding the existence of previous decisions to the
contrary, the protection of the brand has been favored over the name previously registered.
This conclusion is founded on the results obtained which reveal there is a need for regulation
of the subject matter which is the source of the discrepancy, in order to provide greater legal
security to the plaintiffand avoid anticompetitive behavior from the suppliers of goods and

services.

Keywords: Conflict. Registered Brand Name. Commercial Name. Principle of Priority.
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1 INTRODUCAO

O tema a ser abordado neste trabalho, o qual é requisito para concluséo do Curso
de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina — UNISUL, consiste na analise da
aplicacdo do principio da anterioridade na solucdo da colidéncia entre marca e nome
empresarial, sendo este registrado, anteriormente, no Registro Publico de Empresas Mercantis
e aquela, posteriormente, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Com fulcro nesta analise, o presente trabalho buscara demonstrar a quem pertence
o direito de uso exclusivo da expressao utilizada como sinal distintivo, diante de eventual
semelhanca ou identidade entre marca e nome empresarial, partindo-se da analise do principio

da anterioridade.

1.1 DESCRICAO DA SITUACAO PROBLEMA

Ao longo dos séculos, juntamente a sociedade e seus costumes, evoluiram os
meios de comunicacdo utilizados pela populagdo mundial, de modo que o mundo estad
conectado e as informacBes transitam continuamente entre os territdrios, inclusive
internacionalmente.

Com essa tecnologia de ponta, novas empresas surgem a todo o momento e
juntamente a elas surgem marcas de produtos e servicos e nomes empresariais para designar o
empresario no mercado consumidor.

Assim, com 0 crescente numero de empresas € marcas que ocupam O cenario
nacional, revela-se comum a existéncia de semelhanca entre marcas e nomes empresariais.

Cabe acrescentar que a aludida semelhanca caracteriza a colidéncia entre marca e
nome empresarial, 0 que ocasiona diversas consequéncias ndo apenas para 0 empresario, mas
também para o préprio consumidor, uma vez que, enquanto o empresario sofre prejuizos de
ordem financeira com relacdo a usurpacao de sua marca ou nome empresarial, o consumidor é
acometido pela duvida com relagéo a procedéncia do produto ou servigo.

Diante disso, procura-se descobrir a quem pertence o direito de uso exclusivo da
expressdo utilizada como nome empresarial ou marca, quando aquele for registrado
anteriormente, na Junta Comercial, em ambito estadual, e esta, posteriormente, no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, em ambito nacional, partindo-se da aplicag&o do principio

da anterioridade.
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O principio em comento surge, especialmente, com importancia na anélise do
embate, tendo em vista que se apresenta na jurisprudéncia e na doutrina como um dos
critérios norteadores da solucéo de colidéncia.

Além disso, surge como forma de prevencdo de eventuais consequéncias
negativas que esta colisdo venha a causar ao empresario que teve sua marca usurpada, uma
vez que em alguns casos a semelhanca decorre da intencdo de aproveitar-se do sucesso da
marca alheia, por exemplo, que tenha se tornado conhecida pelo consumidor.

Neste sentido, considerando a existéncia de divergéncias jurisprudenciais e
doutrinarias sobre o assunto, revela-se necessario um estudo cientifico pautado na
inconsonancia da andlise juridica do tema.

O debate persiste nos tribunais ora analisados, Tribunal de Justica de Santa
Catarina e Superior Tribunal de Justica, que dividem opinides acerca da aplicabilidade do
citado principio na solucdo da colidéncia de marca e nome empresarial, razdo pela qual é

imperativo o seu exame nos moldes do problema exposto.

1.2 JUSTIFICATIVA

Com o avanco da tecnologia e dos meios de transmissdo de informagdes no
mundo atual, tornou-se cada vez mais fécil a criacdo da propria empresa ou da propria marca.
A mentalidade empreendedora vem tomando conta dos jovens de todo o mundo, e novas
empresas e marcas tém dominado o mercado internacional.

Assim, com o crescente nimero ndo s6 de empresas, mas também de marcas que
vém sendo criadas todos os dias, percebe-se comumente a existéncia de semelhanca entre os
nomes empresariais e marcas que nos cercam.

Ocorrendo a colidéncia entre nome empresarial e marca, isto é, a semelhanca
entre os dois, ha discussdo acerca das formas de resolucdo do conflito no ordenamento
juridico brasileiro, considerando a protecao legal de cada instituto a partir de seu registro, uma
vez que existem diferentes entendimentos doutrinarios e jurisprudenciais, principalmente no
tocante a aplicacdo do principio da anterioridade.

Dessa forma, revela-se de ampla pertinéncia a analise do tema proposto, tendo em
vista que a protecdo da marca e do nome empresarial tem finalidade ndo apenas de evitar a
usurpagdo por outros empresarios, motivando o fenébmeno da concorréncia desleal, mas

também de evitar que o consumidor fique confuso com relagdo a procedéncia do produto.
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Percebe-se, a partir deste raciocinio, que a pesquisa em comento é de interesse da
classe profissional dos empresarios, 0s quais cresceram consideravelmente nos ultimos anos,
necessitando, assim, de informacdes atualizadas sobre os meios pelos quais podem proteger
seus negocios e evitar o prejuizo nas relacdes comerciais.

Logo, a referida abordagem beneficiara ndo sé os profissionais que atuam ramo do
direito empresarial, mas também os empresarios em particular, uma vez que poderdo
aproveitar dos conhecimentos que serdo acrescentados com a pesquisa.

Por fim, oportuno consignar que o tema ndo restou examinado pelos alunos da
Universidade do Sul de Santa Catarina, representando novidade quanto ao estudo de matéria

de érea civel e empresarial na referida instituicao.

1.3 OBJETIVOS

Considerando os objetivos do presente trabalho, cabivel sua divisdo entre gerais e

especificos, sendo vejamos.

1.3.1 Objetivo geral

Identificar a quem sera concedido o direito de uso exclusivo da expressdo
utilizada como nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta
Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, partindo-se

da analise da aplicacdo do Principio da Anterioridade.

1.3.2 Objetivos especificos

Os objetivos especificos do presente trabalho monogréfico sao:

a) Analisar os aspectos principais acerca da marca e do nome empresarial, como
conceitos, natureza juridica, requisitos e procedimentos para protecdo nos
6rgdos competentes e principios aplicaveis a estes;

b) Apresentar a conceituagdo e 0s requisitos necessarios para caracterizacdo da
colidéncia entre marca e nome empresarial;

c) Analisar a definigdo e abrangéncia do principio da anterioridade com relacéo a
colidéncia entre marca e nome empresarial;

d) Comparar o0s posicionamentos doutrinarios acerca do tema proposto;
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e) Demonstrar os entendimentos adotados pela jurisprudéncia do Tribunal de
Justica de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justica no tocante a
aplicacdo do principio da anterioridade nos moldes do problema de pesquisa
apresentado;

f) Apresentar eventual entendimento majoritario no ambito dos tribunais
analisados com relacdo a solucdo da colidéncia entre marca e nome

empresarial, nos limites da pesquisa realizada.

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O método cientifico a ser utilizado na pesquisa deve ser sempre uma preocupacgao
do pesquisador. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 83), “[...] o método ¢ um conjunto de
atividades sistematicas e racionais que, com maior seguranga e economia, permite alcancar o
objetivo — conhecimentos validos e verdadeiros -, tracando o caminho a ser seguido,
detectando erros e auxiliando as decisdes do cientista.”

No presente trabalho, a pesquisa sera elaborada baseada no método de abordagem
dedutivo, sendo que este “[...] parte de uma proposicdo universal ou geral para atingir uma
conclusdo especifica ou particular [...]”. (LEONEL; MOTTA, 2007, p. 66).

Sobre o método de abordagem dedutivo, afirmam Mezzaroba e Monteiro (2009, p.

65):

O método dedutivo parte de argumentos gerais para argumentos particulares.
Primeiramente, sdo apresentados os argumentos que se consideram verdadeiros e
inquestionaveis para, em seguida, chegar a conclusdes formais, jA que essas
conclusbes ficam restritas Unica e exclusivamente a ldgica das premissas
estabelecidas.

Neste caso, a pesquisa serd elaborada a partir de premissas gerais acerca da
aplicacdo do principio da anterioridade diante da colidéncia entre marca e nome empresarial,
para analisar a prevaléncia deste na solucdo do conflito entre os referidos sinais distintivos,
inclusive através da analise de posicionamentos doutrinarios e jurisprudenciais no Tribunal de
Justica de Santa Catarina e no Superior Tribunal de Justica.

Com relacdo ao nivel de profundidade do estudo, adotar-se-a a pesquisa
exploratéria, por ser a que melhor se adequa ao trabalho, que envolvera um levantamento
bibliogréafico e jurisprudencial acerca da aplicacdo do principio da anterioridade, com relacéo
a colidéncia entre marca e nome empresarial.

Sobre as pesquisas exploratorias, Gil (2002, p. 41) afirma que estas “[...] tém

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais
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explicito ou constituir hipoteses. Pode-se dizer que estas pesquisas tém como objetivo
principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de institui¢des. [...]”, tal como ocorre no
presente estudo.

Tendo em vista o carater exploratorio, a abordagem sera, basicamente, a
qualitativa, sendo que esta corresponde aquela que, “[...] trabalha com o universo de
significados, motivos, aspiragdes, crencas, valores e atitudes, 0 que corresponde a um espaco
mais profundo das relagdes, dos processos e dos fendBmenos que ndo podem ser reduzidos a
operacionaliza¢ao de variaveis.” (MINAYO, 1996 apud LEONEL; MOTTA, 2007, p. 108).

Por fim, em relagdo ao procedimento, utilizar-se-a a pesquisa bibliografica, que é
aquela que se desenvolve a partir de materiais ja elaborados, 0s quais consistem
principalmente em livros e artigos cientificos, permitindo ao pesquisador a cobertura de uma
gama de fenbmenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
(GIL, 2002, p. 44-5).

Além disso, sera utilizada, ainda, a pesquisa documental, que segundo Gil (2002,
p. 45):

[...] assemelha-se muito & pesquisa bibliografica. A diferenga essencial entre ambas
estd na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliografica se utiliza
fundamentalmente das contribuigdes dos diversos autores sobre determinado
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que ndo recebem ainda um
tratamento analitico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos
da pesquisa.

Desta forma, a pesquisa em questdo serd bibliografica e documental, tendo em
vista que se baseara na analise de julgados, comparando os posicionamentos jurisprudenciais
existentes acerca do tema proposto, além de utilizar-se de fontes bibliograficas no

procedimento de coleta de dados.

1.5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: ESTRUTURA DOS CAPITULOS

O desenvolvimento deste trabalho monogréfico foi estruturado em trés capitulos.

Inicialmente, o trabalho tratard sobre aspectos acerca da marca, como definicao
juridica, fungdo e espécies de marca. Prosseguird discorrendo sobre a registrabilidade da
marca, abrangéncia protetiva e requisitos para deposito, e abordando mais especificamente o
processo administrativo de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como
os direitos decorrentes do registro marcario e as formas de extingdo da marca, alem dos

principios aplicaveis a este sinal distintivo.
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J& no segundo capitulo, o estudo serd voltado para 0 nome empresarial e
apresentard seu conceito e natureza juridica, suas espécies e examinara a protecdo legal que
Ihe é conferida pelas disposicdes protetivas do Codigo Civil e da Lei n° 8.934/94 e os direitos
decorrentes desta protecdo. Analisara, ainda, os principios aplicaveis ao nome empresarial,
para melhor entendimento do tema abordado, e o fendmeno da colidéncia entre nome
empresarial e marca.

Por fim, no terceiro capitulo sera feita a analise do principio da anterioridade com
relacdo a colidéncia entre marca e nome empresarial, partindo-se da aplicabilidade deste
principio no Tribunal de Justica de Santa Catarina e no Superior Tribunal de Justica, através
do exame de decisGes exaradas por estes tribunais. Ainda, tratar-se-4& de demonstrar a
comparacdo dos entendimentos adotados pelas cortes de justica em comento, no que se refere

a aplicacéo do principio em questdo diante da colidéncia nos moldes do problema proposto.
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2 DO DIREITO MARCARIO

Na sociedade contemporanea, marcada pelo sistema de producdo capitalista, as
marcas assumem papel de extrema importancia para economia mundial.
Para Mamede (2007, p. 250-1):

Essa importancia do signo, do simbolo e sua dimensdo humana foram percebidos
muito cedo. [...] E quando o capitalismo se desenvolveu, passando a uma busca cada
vez mais frenética por consumidores, logo se percebeu que o simbolo poderia ser um
aliado precioso para se alcangar o sucesso. [...].

Né&o haveria como o capitalismo funcionar de modo eficaz sem a presenca de uma
sociedade de consumo, cuja existéncia depende da presenga das marcas. (HILTON apud
SCHMIDT, 2013, p. 40).

Isto porque, consoante leciona Schmidt (2013, p. 40), sdo as marcas que tornam
possivel a manifestacdo do fendmeno da concorréncia, basilar no mercado capitalista,
permitindo ao consumidor realizar uma diferenciagdo entre 0s produtos e servigos que se
pretende escolher, influenciando diretamente na decisdo de compra, através de experiéncias
ou informacdes colocadas previamente a sua disposicdo, as quais criam, por sua vez, um nivel
de confianca e eficiéncia entre marca e consumidor.

Entretanto, embora as marcas exercam um estimado papel coletivo perante os
consumidores, o fundamento para a sua prote¢cdo ndo pode ignorar o fato de ndo ser o
consumidor o sujeito que estd no comando do processo de captacdo de clientela, uma vez que
lastreado, ainda, no papel que representa para o seu titular. (SCHMIDT, 2013, p. 41-2).

Neste tocante, a marca mostra-se como um dos elementos de maior importancia
para a exploracdo empresarial na atualidade, sendo que, nas licbes de Mamede (2007, p. 251),
uma marca de prestigio e uma boa estratégia de distribuicdo seriam elementos essenciais para
0 sucesso, ao passo que o restante, incluindo o produto por ela designado, seria mero detalhe.

Anote-se aqui que diante da repressdo a concorréncia desleal, € comum que 0s
interesses dos consumidores e do titular da marca estejam entrelacados, o que ndo significa
dizer que uns sejam ofuscados pelos outros. (SCHMIDT, 2013, p. 42).

Nota-se, portanto, que as principais razdes para sua protecdo sdo reflexos da
importancia que representam para a sociedade. Ao mesmo tempo em que facilitam as decisdes

da massa consumidora, funcionam como incentivos para as empresas fabricarem produtos

! Ali4s, a protecéo da marca pode se dar em caréter preventivo, mediante o indeferimento de pedido de registro
de marca que seja colidente com outra, sem que qualquer delas tenha sido utilizada no mercado, o que mostra
que sua tutela surge mesmo antes de qualquer ofensa ao consumidor. (SCHMIDT, 2013, p. 42). Este meio de
protecdo, contudo, sera estudado detalhadamente em momento oportuno deste estudo.
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com melhor qualidade, ainda que esta no seja observada antes da compra. E, inclusive, o que
conclui Economides (apud SCHMIDT, 2013, p. 41):

As razdes primarias para existéncia e protecdo das marcas sdo que 1) elas facilitam e
estimulam as decisdes dos consumidores e 2) criam incentivos para as empresas
produzirem produtos de qualidades desejaveis mesmo quando estas ndo sejam
observaveis antes da compra.

Revela-se, assim, inegavel a diversidade de marcas que nos circundam todos 0s
dias, pois estdo presentes em produtos e servicos utilizados diariamente pelos consumidores,
0S quais muitas vezes deixam de perceber a influéncia que exercem em sua rotina, seja na
prépria escolha do produto ou servico ou na valoracdo atribuida a estes a partir da
representacdo da marca no mercado de consumidor.

Ademais, destaca-se que, conforme a pesquisa realizada pela empresa de
consultoria inglesa Interbrand (2014a), em sua mais recente avaliacdo, em 2014, as 10 marcas
mais valiosas do mundo sdo: Apple, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, Samsung,
Toyota, Mc Donald’s e Mercedes-Benz, sendo que entre as 100 mais valiosas néo se encontra
nenhuma marca brasileira.

Por outro lado, em nivel nacional, Itau, Bradesco, Skol, Banco do Brasil, Brahma,
Natura, Petrobras, Antarctica, Vivo e BTGPactual ficaram entre as 10 marcas mais valiosas
do Brasil no ano de 2014. (INTERBRAND, 2014b).

Diante disso, ndo se pode deixar de afirmar que as marcas constituem parte do
patrimdnio das empresas, sendo incontestdvel sua importdncia para 0 seu cotidiano,
representando a identificacdo desta e suportando elevados investimentos que lhes permitem
tornarem-se conhecidas perante os consumidores. (SCUDELER, 2013, p. 14).

Neste sentido Scudeler (2013, p. 14-5) salienta que: “Em virtude da sua
importancia e do valor que agrega ao produto, a marca, por vezes, € vitima de todo o tipo de
usurpacao perpretada por terceiros de ma-fé, com o desiderato de agregar ao seu produto, o
valor contido na marca de outrem.”

Assim, a fim de evitar a concorréncia desleal entre seus titulares, o direito
marcario surge como disciplina que tutela a protecdo das marcas no cendrio mundial, de modo
que a legislacdo em vigor concede a estas meios suficientes para, a0 mesmo tempo, garantir
sua exclusividade e coibir eventual uso parasitario por outros empresarios, que se aproveitem
do valor agregado na identificacdo dos produtos ou servigos, conforme o caso.

Desta forma, o presente capitulo tem como propdsito verificar o conceito e as
funcbes da marca, bem como demais aspectos referentes ao sinal distintivo em comento,

incluindo suas espeécies e requisitos. Ainda, objetiva-se analisar a abrangéncia protetiva do
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direito marcério no ordenamento juridico brasileiro, assim como o procedimento a ser seguido
pelos empresarios que almejam sua tutela.

Além disso, analisar-se-a 0s principios aplicaveis a marca, para que no decorrer
do trabalho possa ser feita a analise do fenbmeno da colidéncia entre marca e nome

empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado.
2.1 DA DEFINICAO JURIDICA E FUNCAO DA MARCA

No ambito juridico, as marcas podem ser compreendidas como signos distintivos,
utilizados por empresas para possibilitar ao usuario sua associa¢do a um produto ou servico,
exercendo imenso poder de sugestdo e forca de atracdo ao consumidor. (PAESANI, 2012, p.
56).

A marca é considerada um bem incorpdreo, ou seja, ndo palpavel, restringindo-se

ao campo do intelecto humano. Neste sentido, Requido (2011, p. 178) afirma:

Criou-se, com o passar do tempo, uma nova espécie de direito, vinculado
diretamente a empresa: o direito intelectual, ou direito sobre bens intelectuais, de
natureza imaterial ou incorpérea. [...] A Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996, alijou
a titulacdo de Codigo da Propriedade Industrial, adotando na emenda legal a
indicacdo de regulacdo dos direitos e obrigagdes relativos & propriedade industrial,
afastando, ainda, a insignia e o titulo de estabelecimento, regulados pelo Registro
Puablico de Empresas Mercantis.

Diz-se, assim, que a marca integra Propriedade Intelectual ou Propriedade
Industrial, garantida pela Lei n® 9.279/96 (BRASIL, 1996), que regula os direitos e obrigacdes
relativos a Propriedade Industrial Brasileira, dispondo acerca dos bens da propriedade
intelectual (invengdo, modelo de utilidade, desenho industrial e marca), que assumem, ainda,
papel de bens imateriais do estabelecimento empresarial®.

Sobre os bens imateriais integrantes do estabelecimento empresarial discorre
Coelho (2012, p. 162):

[...] Os elementos imateriais do estabelecimento empresarial sdo, principalmente, 0s
bens industriais (patente de invencdo, de modelo de utilidade, registro do desenho
industrial, marca registrada, nome empresarial e titulo de estabelecimento) e o ponto
(local em que se explora a atividade econémica). [...]

Neste aspecto, oportuno consignar que ndo sera abordada neste trabalho a
totalidade dos referidos bens, restringindo-se ao estudo dos institutos da marca e do nome

empresarial, a fim de posteriormente proceder-se a analise da colidéncia, cuja problematica

2 O estabelecimento empresarial é considerado, de acordo com o disposto no artigo 1.142 do Cédigo Civil,
como todo o complexo de bens, que organizados, proporcionam o exercicio da empresa pelo empresario ou
sociedade empresaria. (BRASIL, 2002).
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foi exposta neste trabalho.

Sobre a marca, o artigo 122 da Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996) dispoe: “Art. 122.
Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nao
compreendidos nas proibicdes legais.”

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112, grifo do autor) lecionam: “Os produtos ou
servicos colocados a disposi¢do do publico consumidor sdo geralmente identificados mediante
sinais distintivos visualmente perceptiveis, sinais esses que sao chamados de marca. [...]”.

Nesta toada, Almeida (1999 apud PAESANI, p. 55), define os sinais distintivos
como meios visuais, palavras ou imagens, utilizados na vida econdmica e social para a
individualizagdo do empresario e do estabelecimento empresarial, além dos produtos e
servigcos por estes fornecidos, a fim de permitir ao pablico sua distin¢cdo e identificacdo,
diferenciando-os de produtos ou estabelecimentos similiares.

Scudeler (2013, p. 47) menciona, em ambito internacional, a existéncia do “Trade
Related Aspects of Intectual Property Righs — TRIPS™ ®, integrante do Acordo Constitutivo da

Organizacdo Mundial do Comércio — OMC, o qual define a marca como:

Qualquer sinal, ou combinagéo de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca.
Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes proprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinagdo de cores, bem como qualquer combinagio
desses sinais, serdo registrdveis como marcas. Quando os sinais ndo forem
intrinsecamente capazes de distinguir os bens e servicos pertinentes, os Membros
poderdo condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham
adquirido pelo seu uso. Os Membros poderdo exigir, como condicao para o registro,
que os sinais sejam visualmente perceptiveis. (ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO
COMERCIO, 1994).

Considerando a definicdo abarcada pela Lei de Propriedade Industrial - Lei n°
9.279/96 (BRASIL, 1996) e pelos ensinamentos doutrindrios acima transcritos, verifica-se que
a marca nada mais é do que um sinal dotado de funcdo distintiva, suscetivel de percepcéo

visual, com funcdo precipua na identificacdo pelo consumidor dos produtos e servicos

% Sobre o TRIPs, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio,
discorre Scudeler (2013, p. 60-4):“[...] Também conhecido como Ata Final da Rodada do Uruguai, entrou em
vigor em 1° de janeiro de 1995 e foi incorporado no Pais através do Decreto n° 1.355/94. [...] O TRIPs integra
0 Acordo Constitutivo da Organizagcdo Mundial do Comércio (OMC) [...]. Seus objetivos gerais, especificados
no preambulo do texto, sdo de dar aplicabilidade aos principios do GATT 1994 e dos acordos e convengdes
internacionais relevantes em matéria de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio; estabelecer padrdes
e principios adequados relativos a existéncia, abrangéncia e exercicio de direito de propriedade intelectual
relacionados ao comércio; estabelecer meios eficazes e apropriados para a aplicacdo de normas de protegéo de
direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, levando em consideragdo as diferengas existentes
entre os sistemas juridicos nacionais; e estabelecer procedimentos eficazes e expedidos para a prevencéo e
solugdo multilaterais de controvérsias entre Governos.”
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colocados no mercado, afastando a possibilidade de sinais sonoros, gustativos, tateis ou
olfativos serem assim denominados.

De acordo com o que doutrina Coelho (2012, p. 200), os sinais ndo visuais, na
medida em que sirvam como meio de desvio de clientela, sdo tutelados pela disciplina juridica
da concorréncia®, de modo que apenas os sinais visualmente perceptiveis possam gozar da
protecdo juridica de marca.

Sendo assim, embora também sejam uma forma de individualiza¢do dos produtos
e servicos, tal como ocorre com a linha de fast-food Mc Donald’s, com seu sabor
caracteristico diferenciado, e com a Rede Globo de Comunicagdes, com o famoso “plim
plim”, os sinais olfativos e sonoros, respectivamente, ndo sdo suscetiveis de registro como
marca no ordenamento juridico brasileiro.

Precipuamente, observa-se que as marcas tém como fun¢do primitiva “[...]
distinguir os produtos, mercadorias ou servigos, identificando o respectivo titular [...].”.
(REQUIAO, 2011, p. 289).

Exercem, deste modo, funcdo individualizante, atribuindo uma identidade
particular a cada objeto ou servico que venham a indicar, elaborando uma espécie de campo
de referéncia, capaz de diferenciar os produtos e servigos entre si. (PAESANI, 2012, p. 55).

Para Scudeler (2013, p. 48), “[...] Esta ¢, talvez, a sua caracteristica primordial:
identificar para o consumidor um produto, diferenciando-o de outros com afinidade
mercadoldgica. [...]”, e estabelecendo, consequentemente, uma relacdo entre consumidor e
fornecedor.

Denota-se, assim, que a marca funciona como um mecanismo de comunicagdo de
massa ao transmitir um significado acerca do produto ou servico individualizado.

Atualmente, o direito sobre a marca traz um duplo aspecto ao empresario, de
modo que garante os direitos do produtor e do comerciante, resguardando seu trabalho e
clientela, e protege os interesses do consumidor, exaltando ndo s6 seu interesse publico,
recepcionado pelo Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/90), mas também o
privado. (REQUIAO, 2011, p. 292).

* Importante mencionar o artigo 2°, inciso V, e 0 209, caput, da Lei de Propriedade Industrial, que asseguram a
protecdo do empresério contra a concorréncia desleal: “Art. 2° A protegdo dos direitos relativos a propriedade
industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdémico do Pais, efetua-se
mediante: [...] V - repressdo a concorréncia desleal.” e “Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de
haver perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de propriedade
industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou 0s
negdcios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servigo, ou
entre 0s produtos e servigos postos no comércio.” (BRASIL, 1996).
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E o que salientam Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112):

A marca tem fundamental importancia tanto para o fornecedor quanto para o
consumidor ou cliente. O fornecedor se utiliza da marca para diferenciar seu produto
ou servico em relacdo aos seus concorrentes, e isso se da mediante o
desenvolvimento de estratégias de marketing que ligam um produto ou servigo
especifico a uma identidade visual que sera propagandeada. A marca faz parte da
estratégia de persuasdo da qual langa mao o empresario, sempre com o objetivo de
distinguir seu produto ou servico em relacdo ao dos demais concorrentes. (grifo do
autor).

Extrai-se, de todo o exposto, que as marcas, sinais distintivos visualmente
perceptiveis, detém imenso poder nos dias atuais®, em virtude da consolidacéo de sua forca no
meio empresarial, uma vez que se encontram presentes em todos os lugares, exercendo
funcdes de orientacdo do consumidor na compra e distin¢do de produtos e servigos, indicagéo
da legitimidade e origem e protecdo dos interesses dos consumidores e empresarios, a0 passo

que resguardam a clientela e o trabalho destes profissionais.
2.2 ESPECIES DE MARCA

As marcas podem ser classificadas, de acordo com a doutrina, em trés aspectos:
origem, uso e apresentacao.

No que se refere a origem, as marcas dividem-se em nacionais e estrangeiras.
Conforme os ensinamentos de Paesani (2012, p. 58), as marcas nacionais sdo aquelas
regularmente depositadas no Brasil por pessoa domiciliada no pais, enquanto as marcas
estrangeiras sdo as depositadas em pais vinculado a tratado ratificado pelo Brasil ou por
pessoas domiciliadas em pais diverso.

Com relagdo ao uso, classificam-se, por determinacdo do artigo 123 da Lei de
Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), em marca de produto ou servico, marca de
certificacdo e marca coletiva, in verbis:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou servigo de
outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

Il - marca de certificacdo: aquela usada para atestar a conformidade de um produto
ou servico com determinadas normas ou especificagcBes técnicas, notadamente
quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

I11 - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos provindos de
membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996).

*Para confirmar tal afirmacdo, Mamede (2013b, p. 282) remete & Interbrand, empresa especializada em ativos
intangiveis, que em 2012 orgou o valor da marca Coca-Cola em U$77,839 bilhdes e, no mesmo ano, avaliou a
Banco Ital como a marca mais valiosa do Brasil, em R$ 22,237 bilhdes, dados estes que sdo uma reflexdo da
capacidade que as marcas tém de facilitar a conclusdo de negdcios, além de diferenciar os bens e servicos e
atrair clientes.
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Nas ligdes de Requido (2011, p. 289-90), as marcas de industria seriam aquelas
utilizadas pelo fabricante industrial ou artifice para distinguir seus produtos, e as marcas de
comeércio seriam as utilizadas pelo comerciante para indicar os artigos ou mercadorias do seu
negocio. Todavia, a Lei n°® 9.279/96, recepcionou a divisao classica das marcas de industria,
comeércio e servigos em uma s6 categoria, a das marcas de produto ou servigo, prevista no
inciso |, do artigo acima mencionado.

Mamede (2013b, p. 282) cita como exemplo as marcas Itad, de servigos bancarios,
e Bodocd, referente a uma cachaga mineira. Mas, além destes, pode-se citar inUmeras outras,
desde a marca Bic (caneta), até as empresas de automdveis como Gol, Fiat, Chevrolet, entre
outras.

As marcas identificam diretamente produtos ou servicos através da aplicacdo do
respectivo sinal distintivo em embalagens, notas fiscais, anuncios, veiculos, uniformes de
empregados, etc. Por outro lado, a identificagdo indireta se da por meio das outras duas
categorias previstas no artigo ora transcrito, quais sejam: marcas de certificacdo e marcas
coletivas. (COELHO, 2012, p. 202-3).

As marcas de certificacdo, por sua vez, sdo aquelas que atestam a conformidade
de produtos e servigos, com relagdo as normas ou especificaces técnicas determinadas, no
que diz respeito a qualidade, natureza, material e metodologia utilizados.

Esta é, geralmente, um selo ou emblema distintivo de garantia de qualidade para o
consumidor, vinculada a um controle de qualidade a ser exigido pela respectiva entidade
certificadora. Como é o exemplo da ABIC, Associacdo Brasileira de Industria do Cafe.
(PAESANI, 2012, p. 58).

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112) remetem aos produtos que trazem a marca
Inmetro, o que significa ser aquele 6rgdo que atesta a sua adequacdo e conformidade as
normas técnicas.

Em suma:

[...] as marcas certificadas sdo usadas por profissional autbnomo, entidade ou
empresa, para atestar a conformidade de um produto ou servi¢co com determinadas
normas ou especificagdes técnicas, notadamente quanto a quantidade, natureza,
material utilizado e metodologia. [...]. (REQUIAO, 2011, p. 289, grifo do autor).

Por fim, as marcas coletivas, previstas no inciso Il do artigo 123 da Lei de
Propriedade Industrial - Lei n® 9.279/96 (BRASIL, 1996) sdo, consoante Paesani (2012, p.
58), aquelas utilizadas para identificar produtos e servicos advindos de membros de uma

mesma entidade, tal como cooperativas, associa¢des e sindicatos, fazendo com que a marca



24

coletiva possa ser utilizada por todos os membros filiados, como é o caso da Cooperativa
Agricola de Cotia (CAC).

“[...] E o que ocorre, por exemplo, com os selos de procedéncia que ligam o
produto a um determinado lugar ou regido geografica.” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p.
112). Para exemplificar, Mamede (2013b, p. 282) coloca a Associa¢cdo Mineira dos produtores
de Aguardente de Qualidade (AMPAQ).

No que diz respeito as marcas coletivas e de certificacdo, Coelho (2012, p. 203)

salienta algumas similaridades:

[...] Existentes também em outros direitos (como o norte-americano, francés, aleméo
e espanhol), estas marcas possuem o trago comum de transmitirem ao consumidor a
informagéo de que o produto ou servi¢co possui uma qualidade destacada, especial,
acima da média; seja porque 0 empresario que os fornece participa de uma
conceituada associacdo empresarial (a marca coletiva), seja porque foram atendidos
determinados padrdes de qualidade (a marca de certificagdo). [...]. (grifo nosso).

Ainda, a existéncia de um regulamento de uso®, que estabelecera as condicdes
pelas quais 0 empresario tera direito de usar a respectiva marca e as hipoteses em que perdera
tal direito, além da desnecessidade de licenca para o uso da marca’, autorizando a usé-la desde
que atendidos os pressupostos previstos no referido regulamento, sdo outros aspectos em
comum entre as marcas coletivas e de certificagdo. (COELHO, 2012, p. 203).

Assim, por seu uso ser independente de qualquer outro requisito, diferem-se das
marcas de produtos e servigos, cujo processo de registro junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, que serd abordado em capitulo distinto, é que atribui ao
empresério o direito de utilizagéo.

A ultima classificacdo das marcas, quanto a apresentacdo ou forma, divide-as em
nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 112) conceituam as marcas nominativas como “[...]
aquelas identificadas apenas por palavras, mesmo que ndo constem no vernaculo e que ndo
tragam consigo nenhuma forma particular ou diferenciada de suas letras ou combinacdo de

letras [...]".

® Coelho (2012, p. 204) afirma que se 0 empresario pretender identificar seus produtos ou servigos com uma
marca deve consultar o regulamento de uso, que se encontrar registrado junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, a fim de verificar o atendimento as condigdes nele previstas. H4, normalmente,
uma contrapartida remuneratoria, em favor do titular da marca e, ap6s, a lei considera outorgada a autorizagao
de uso da marca.

"“Por outro lado, se alguém usa a marca coletiva ou de certificagio, sem atender as condicdes regulamentares
correspondentes, as medidas judiciais de coibicdo e reparacdo do ilicito cabem exclusivamente ao titular da
marca, isto é, a associacdo empresarial ou a empresa de avaliacdo e controle, as quais o INPI concedeu o
registro. O empresério, usuario da marca coletiva ou de certificacdo ndo tem agéo contra o usurpador, e apenas
pode reclamar as providéncias do titular da marca, €, caso este permaneca inerte, representar ao INPI, para que
promova a extingdo do registro (LPI, art. 151, I1).” (COELHO, 2012, p. 204).
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Pode-se dizer, ainda, que sdo aquelas “[...] constituidas por uma ou mais palavras,
inclusive combinacdes de algarismos. Exs.: Leite Moga; Sony; 3M.” (PAESANI, 2012, p. 58).

Ja as marcas figurativas “[...] sdo aquelas apresentadas através de um desenho,
colorido ou ndo, ou até mesmo através de letras ou numeros, desde que escritos de maneira
diferenciada e original; [...]”. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 112).

Ou seja, sdo constituidas essencialmente por elementos gréaficos, como desenhos e
formas estilizadas de nimeros ou letras. (PAESANI, 2012, p. 58).

Havendo em uma mesma marca formas figurativas e nominativas, a marca sera
considerada mista quanto a apresenta¢do. Coelho (2012, p. 200) afirma que, neste caso, “[...]
as marcas seriam palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou inseridas
em logotipos (por exemplo, Coca-cola). [...]”.

Cumpre ressaltar, ainda no que se refere a classificacdo das marcas quanto a

forma, que ha a marca tridimensional:

[...] aquela representada pelo formato caracteristico, ndo funcional e particular que é
dado ao proprio produto ou ao seu recipiente. O exemplo tipico desta espécie de
marca é o frasco da Coca-Cola ou ainda o formato caracteristico do recipiente de
alguns perfumes. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 113).

A marca tridimensional pressup8e a existéncia de uma forma em trés dimensdes,
constituida pela apresentagdo grafica da forma plastica, distinguindo os produtos. E admitida,
inclusive, a insercdo de palavras, marcas, cores e desenhos. O que a caracteriza €,
basicamente, a forma do invélucro, o qual apresenta feitio original, diferenciando-se dos
demais. (PAESANI, 2012, p. 59).

Embora a Lei de Propriedade Industrial - Lei n® 9.279/96 (BRASIL, 1996) nédo
mencione expressamente a marca tridimensional, ao recepcionar como marca 0S sinais
distintivos visualmente perceptiveis, é de se considerar que o diploma admite tal categoria.

Ha que se ressaltar, por derradeiro, a classificacdo das marcas considerando o grau
de conhecimento no mercado: marca de alto renome ou marca notoriamente conhecida.

Nas palavras de Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 113), considera-se marca de alto

renome:

[...] aquela que, tendo em vista sua proeminente notoriedade, ap0s o registro no
INPI, conta com protecdo em todos os ramos de atividade, na medida em que é
amplamente conhecida ndo somente pelos profissionais de seu ramo de atuacéo, mas
também pelo pdblico de um modo geral. E o caso das marcas McDonald’s, Coca-
cola ou Volkswagen. [...]. (grifo do autor).

Sobre o tema, Scudeler (2013, p. 72) observa que a caracterizacdo da marca de
alto renome exige um conhecimento Gbvio, cuja prova é dispensavel, uma vez que se trata de

fato notorio. Devido a isto, detém tratamento diferenciado na legislacéo, considerando que sua
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protecdo ndo é restrita ao ramo de atividade para o qual foi concedida primordialmente,
estendendo-se aos demais.

O artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96) prevé: “Art. 125.
A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecdo especial,
em todos os ramos de atividade.” (BRASIL, 1996).

A lei brasileira realmente ndo define a marca de alto renome, nem mesmo indica
0S pressupostos a serem satisfeitos para o reconhecimento formal de tal qualidade pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI. Contudo, alguns elementos subjetivos,
como elevado grau de conhecimento, divulgacdo publicitaria, transmissdo de valores
conferidos ao produto e atracdo do publico por esse simbolo, podem ser analisados para
identifica-la. (PAESANI, 2012, p. 61).

Neste sentido, Requido (2011, p. 303) remete a Resolucdo n°110 do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, de 27 de janeiro de 2004, que estabelece os requisitos do
pedido de registro de protecdo da marca de alto renome, o qual seria feito como matéria de
defesa, no momento de oposicdo de pedido de terceiro para registro de marca ou, ainda, em
processo administrativo ou de nulidade de registro de marca, pela via incidental.

Ramos (2013, p. 196) ainda menciona a Resolucdo n°® 121/2005 do mencionado
instituto, que dispde no mesmo sentido da resolu¢do anteriormente citada, acrescentando,
além disso, que o Instituto da Propriedade Industrial, entendendo que a alegacdo de alto
renome da marca procede, devera negar o pedido de registro da nova marca ou, se for o caso,
determinar a nulidade do registro da marca que ja houver sido registrada, promovendo em
seguida a anotacdo do alto renome da marca, mantendo-a por 05 (cinco) anos no Sistema de
Marcas.

Todavia, a fim de estabelecer a forma correta de aplicacdo do artigo 125 da Lei de
Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial editou
em 2013 a Resolucdo n° 107, que passou a dispor que o reconhecimento da marca de alto
renome passa a constituir uma etapa autdbnoma do registro, ndo estando vinculada a qualquer

tese de defesa feita por via incidental, extrai-se:

Art. 1° Para efeitos desta Resolucdo, considera-se de alto renome a marca
registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou servi¢cos por ela
designados e cuja eficidcia simbdlica levam-na a extrapolar seu escopo
primitivo, exorbitando, assim, o chamado principio da especialidade, em fun¢éo
de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do publico, da
qualidade, reputacédo e prestigio a ela associados e de sua flagrante capacidade
de atrair os consumidores em razéo de sua simples presenga.

§1° O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a protegdo da marca
considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a
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imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou servicos aos
quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hip6teses de diluicdo de sua
capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitario.

§2° O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a
constituir etapa autdnoma e prévia a aplicacdo da protecdo especial acima
mencionada, ndo estando vinculado a qualquer requerimento em sede de
defesa. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013,
grifo nosso).

Ademais, a resolucdo em comento dispde em seu artigo 3° 0s requisitos a serem
preenchidos para comprovacdo do carater de alto renome da marca e, em seu artigo 4°, os

meios de prova admitidos:
Art. 3° A comprovacéo da alegada condicéo de alto renome devera estar vinculada a
trés quesitos fundamentais:
I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do publico em geral;

Il. Qualidade, reputacdo e prestigio que o publico associa a marca e aos
produtos ou servicos por ela assinalados; e

I11. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcario em questao.

Art. 4° O requerimento da protecdo especial de que trata esta Resolucdo devera ser
instruido pelo titular da marca registrada com todas as provas cabiveis a
comprovacao do alto renome da marca no Brasil.

81° No que se refere ao quesito descrito no inciso | do art. 3°, é recomendado que
sua comprovacdo se dé por meio de pesquisas de mercado, sem prejuizo da
apresentacgdo de planos de midias, matérias e artigos em midias diversas.

82° No que se refere ao quesito descrito no inciso 11 do art. 3°, é recomendado que
sua comprovacdo se dé por meio de pesquisa de imagem de marca, com
abrangéncia nacional, sem prejuizo da apresenta¢do de demais documentos que
o titular da marca em questdo considere aptos a demonstrar tal imagem no
pais.

83° Podem ser anexadas aos autos clpias de agbes ou citagbes judiciais
relacionadas a defesa da marca contra tentativas de diluicdo ou aproveitamento
parasitario, se for o caso.

[...]- (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013, grifo
N0ss0).

Logo, nota-se que o reconhecimento da marca por considerdvel parcela da
sociedade, a qualidade e sua reputacdo perante o publico, devidamente associada aos produtos
ou servicos por ela designados e o seu grau de grau de distintividade e exclusividade sdo
fatores atualmente considerados para a definigdo, pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, se a marca pode ser caracterizada como de alto renome no mercado.

Por outro lado, a marca notoriamente conhecida caracteriza-se por uma protecdo
especial as marcas, nacionais e estrangeiras, independentemente de registro no Brasil e pela

restricdo da tutela a produtos similiares ou idénticos, de acordo com o principio da
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especialidade®. Sendo assim, vislumbra-se que nascem do conhecimento notdrio e extinguem-
se pelo desinteresse ou término da referida notoriedade. (PAESANI, 2012, p. 62).

Requido (2011, p. 303) afirma que notdria é a qualidade daquilo que ¢é
visivelmente publico e conhecido, remetendo para o artigo 6°, alinea 2, da Convencdo da

Unido de Paris®, de 1883, que inspirou o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6°bis (1), da Convencdo da Unido de Paris para Prote¢cdo da Propriedade
Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

§ 1° A protecdo de que trata este artigo aplica-se também as marcas de servico.

§ 2° O INPI poderd indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL, 1996).

Portanto, a diferenca entre a marca de alto renome e a marca notoriamente
conhecida € que esta apenas goza de protecdo em relacdo aos produtos ou servicos idénticos
ou semelhantes, ou seja, no seu ramo de atividade, independentemente de qualquer registro no
Brasil, enquanto que a marca de alto renome, desde que regularmente registrada no pais,
detém de protecdo em todos os ramos de atividade. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 113-4).

N&o obstante a classificacdo das marcas apresentada, qualquer que seja o tipo, a
protecdo legal concedida é idéntica, com excecdo das marcas de alto renome e marca

notoriamente conhecida.

2.3 REGISTRABILIDADE: ABRANGENCIA PROTETIVA E REQUISITOS PARA
DEPOSITO DAS MARCAS

O artigo 5°, inciso XXIX, da Constituicdo Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a
Lei 9.279/96 — Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), asseguram a protecdo as
marcas nos dias atuais, considerando os interesses sociais dos individuos, bem como o
desenvolvimento tecnolédgico e econdmico do pais.

A Constituicdo Brasileira, assim, dispde entre os Direitos e Garantias

Fundamentais:

8 Adianta-se, por oportuno, que: [...] O limite do principio da especialidade é o ramo de atividade no qual a
marca ¢ usada e foi registrada, sendo que a Uinica excecdo ¢ a Marca de Alto Renome.” (PAESANI, 2012, p.
57).

% 0 artigo 6°, alinea 2 da Convengcio da Unido de Paris dispde: “Os paises contratantes se obrigam a recusar ou a
invalidar, seja de oficio se a legislacdo do pais o permitir, seja a requerimento do interessado, o registro de
marca de fabrica ou de comércio que constitua a reproducao ou a imitacdo, suscetivel de causar confusdo, de
marca que a autoridade competente do pais do registro estimar ali ser notoriamente conhecida como sendo de
um cidad&o de outro pais contratante e utilizada para produtos idénticos ou similares.” (CONVENCAO DA
UNIAO DE PARIS, 1883).



29

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

L]

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporéario
para sua utilizagdo, bem como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais; [...].
(BRASIL, 1988, grifo nosso).

De acordo com Scudeler (2013, p. 67) e Requido (2011, p. 293) sdo basicamente
dois os sistemas juridicos que reconhecem a protecao as marcas.

O primeiro seria 0 sistema atributivo, que, segundo Scudeler (2013, p. 67), é
aquele em que a propriedade da marca se da pela expedi¢do de documento que atesta sua
titularidade, através de ente competente, sendo assim reconhecida pela legislagéo.

O segundo seria o sistema declarativo, aquele em que a lei declara o direito ja
existente apds a concessdo do registro. (REQUIAO, 2011, p. 293).

Neste a propriedade da marca adquire-se mediante a sua mera ocupa¢do, nao
dependendo de qualquer registro, significando que a titularidade do sinal distintivo sera
atribuida a quem primeiramente o adotar. (SCUDELER, 2013, p. 67).

O artigo 129 da Lei n® 9.279/96 prevé:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territdrio nacional, observado quanto as marcas coletivas
e de certificacdo o disposto nos arts. 147 e 148.

8§ 1° Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depdsito, usava no Pais, ha
pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, terd4 direito de
precedéncia ao registro.

§ 2° O direito de precedéncia somente poderé ser cedido juntamente com o negécio
da empresa, ou parte deste, que tenha direta relagio com o uso da marca, por
alienagdo ou arrendamento. (BRASIL, 1996, grifo nosso).

Depreende-se que a legislacdo em vigor concede a propriedade da marca atraves
do registro validamente expedido por 6rgdo competente, ressalvando a precedéncia ao registro
apenas no caso do empresario de boa-fé que utiliza de marca idéntica ou similar no pais, ha
mais de seis meses antes da data do registro. *°

Atendo-se as ligdes de Requido (2011, p. 293): “[...] Tudo isso leva a afirmar que

adotamos o sistema atributivo ou constitutivo. O registro, e ndo a ocupacao ou uso anterior, &

No tocante, cumpre antecipar que a arguicdo de prioridade de registro pelo empresario que de boa-fé se utilize
de marca idéntica ou similar no pais ha mais de seis meses antes da data do registro se daria na esfera
administrativa quando do registro de marca de terceiro, momento no qual o empresario de boa-fé poderia
apresentar eventual oposicao ao registro pleiteado, procedimento este que sera examinado adiante.
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que constitui o direito & propriedade da marca. E titular do direito, consequentemente, quem
primeiro registra-la.”

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior, garante ao utente 0 uso
exclusivo e absoluto da marca e a propriedade desse sinal no respectivo ramo de atividade e
em todo o territdrio nacional, sendo responsavel pelo processamento e concessao dos direitos
relativos aos produtos ou servicos a que se referem. (PAESANI, 2012, p. 56).

Conforme o previsto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL,
1996), para obtencdo da propriedade da marca faz-se necessario a apresentacdo de pedido de
registro junto ao INPI, que o analisard com base nas disposicGes legais.

Em todos os casos, porém, a marca devera atender a determinadas condi¢des.
Coelho (2012, p. 219) expode trés requisitos: “a)novidade relativa; b) nao colidéncia com
notoriamente conhecida; c¢) desimpedimento.”

Além destes, Requido (2011, p. 294), faz menc¢do a outros trés: originalidade,
licitude e veracidade.

O requisito da novidade relativa exige que ndo exista outra marca idéntica ou
semelhante no mercado, que seja nova, ndo tendo sido adotada anteriormente por terceiros.
(SCUDELER, 2013, p. 70).

Leciona Coelho (2012, p. 220) que este requisito € exigido para que a finalidade
da marca seja cumprida, identificando produtos e servicos, distinguindo-os dos seus
concorrentes. Contudo, ndo € exigida para a concessdo do registro a novidade absoluta, sendo
desnecessario que o titular tenha criado o sinal, pois 0 que deve se revestir de novidade é o
uso emprestado a expressao linguistica ou ao sinal ndo linguistico.

Ademais, por esta razdo € que a marca € protegida apenas no ramo mercadoldgico
explorado por seu titular, ou seja, somente com relacdo aos produtos ou servicos que possam
dar margem a confus&o aos consumidores (COELHO, 2011, p. 113).

Scudeler (2013, p. 70) assevera:

[...] Esse requisito, todavia, ndo é absoluto e deve ser verificado sob a otica do
principio da especialidade, segundo o qual nada impede que marcas idénticas ou
semelhantes existam no mercado, desde que sejam apostas para identificar produtos
ou servigos sem afinidade mercadologica. Diz Gama Cerqueira que ‘a novidade da
marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca ndo seja ainda

usada para assinalar produtos idénticos ou semelhantes’.
Apesar disso, esta regra traz uma exce¢do no que se refere as marcas de alto
renome, tendo em vista que possuem protecdo em todos 0os ramos de atividade devido ao seu
conhecimento amplo no pais. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 117).
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Em suma, para atender a novidade relativa, a marca tem que ser nova, original,
ndo podendo apresentar colidéncias com outros registros ja existentes. Caso ocorra a violacdo
deste principio, havera a contrafacdo da marca®™, que nas palavras de Requido (2011, p. 298),
¢ a adocdo de marca idéntica a outra anteriormente registrada, ou seja, a reproducdo da
propria marca.

J& a ndo colidéncia com notoriamente conhecida encontra respaldo no paragrafo
segundo do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n®9.279/96), in verbis:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6°bis (I), da Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade
Industrial, goza de protecdo especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.

]

§ 2° O INPI poderd indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL, 1996).

O artigo mencionado concede ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
poderes para indeferir, de oficio, o requerimento de registro de marca que reproduza ou imite,
total ou parcialmente, outra marca que notoriamente nao pertence ao solicitante.

Ressalta-se que:

[...] Trata-se de disposi¢&o introduzida pela atual lei, pela qual o Brasil finalmente
cumpre o compromisso internacional, assumido quando de sua ades&o & Convengéo
da Unido de Paris, em 1884. Pelo seu art. 6° bis (I), os paises unionistas (isto €,
integrantes da Unido de Paris) se comprometem a recusar ou invalidar registro, bem
como proibir 0 uso, de marca que constitua reproducéo, imitacdo ou tradugéo de
uma outra, que se saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada noutro
pais unionista [...].(COELHO, 2012, p. 223).

Por sua vez, o desimpedimento esta previsto no artigo 124 da Lei n® 9.279/96
(BRASIL, 1996), que apresenta um rol de sinais que nao sdo registraveis como marca.

Nos ensinamentos de Coelho (2012, p. 223), o legislador, em alguns incisos do
artigo supracitado (IV, X1, XV, XVI), estabelece condigdes especiais para alguns registros,
ndo sendo um impedimento® propriamente dito. Seria o caso do pseuddnimo ou apelido, em
que o registro ndo é impedido, mas sim condicionado a autorizacdo da pessoa conhecida por

ele.

1« ] Essa pratica ilicita consiste em requerer o registro de marcas ainda nio exploradas pelos seus criadores

no Brasil, mas ja utilizadas noutros paises. Quando o empresario, responsavel pela criagdo e consolidagéo da
marca no exterior, resolve expandir seus negdcios para o mercado brasileiro, encontra-a registrada em nome de
outra pessoa, em principio o titular do direito de exclusividade. Demonstrada a notoriedade da marca, o
empresario podera requerer ao INPI a nulidade do registro anterior, bem como a concessao do direito industrial
em seu nome.” (COELHO, 2012, p. 223).

12«Ressalta-se que o impedimento legal obsta o registro do signo como marca, mas ndo a sua utilizacéo na
identificacdo de produtos ou servigos. Quer dizer, 0 empresario pode adotar, por exemplo, a bandeira nacional
estilizada para identificar suas mercadorias ou atividade, mas ndo podera exercer nenhum direito de
exclusividade sobre ela. [...]” (COELHO, 2012, p. 224).



32

Ainda, em outros incisos (V, VII, X1, XII, XV, XIX, XXII, XXIIl), a lei refere-
se a extensdo da protecdo de bens imateriais de natureza diversa, o que significa a definicéo
dos signos suscetiveis de compor apenas uma marca.

Importante salientar que o inciso V do artigo supracitado refere-se a proibicdo de
registro como marca de elemento que reproduza ou imite nome empresarial, vedando o
conflito entre estes sinais distintivos: “Art. 124. N&o sdo registraveis como marca: [...] V -
reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou
associagdo com estes sinais distintivos; [...]”."

No que diz respeito aos requisitos da originalidade, licitude e veracidade, Requido
(2011, p. 295) sustenta que a originalidade consiste no fato de a marca ndo apresentar
anterioridades, ser diferente de qualquer outra j& criada e registrada no mesmo ramo
mercadoldgico, assemelhando-se ao requisito da novidade relativa. DenominagGes, nome,
sinal genérico e indicagBes descritivas de uso comum ndo podem, com base neste requisito,
serem reproduzidas pela marca.

A licitude, de outro modo, significa que fica proibido o registro das marcas que
contenham expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons
costumes, que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra liberdade de
consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragéo,
consoante o artigo 124, 111, da Lei de Propriedade Industrial. (REQUIAO, 2011, p. 301).

Finalmente, a respeito da veracidade, Scudeler (2013, p. 70) afirma que € aquele
requisito com maior carga de interesse publico, pois seu principal alvo é a protecdo do
consumidor, considerando-se que seu objetivo é impedir que a marca conceda ao produto por
ela identificado qualidades que nela ndo sdo efetivamente encontradas, sob pena de se
converter em um verdadeiro instrumento de fraude.

Nas palavras de Requido (2011, p. 301) “A veracidade constitui um elemento
imanente da licitude. A marca deve ser honesta, ndo contendo palavra, figura ou sinais com
indicacOes que ndo sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e
dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada.”.

Neste caminhar, atendidos os requisitos elencados, revela-se possivel o depoésito

da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, observado o procedimento

13A vedacdo de registro como marca de sinal que imite ou reproduza nome empresarial de terceiros, quando
causar confusdo entre os sinais distintivos, serd tratada de forma mais especifica no capitulo terceiro deste
trabalho, quando da abordagem da colidéncia entre marca e nome empresarial.
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previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/96).

24 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O procedimento para aquisicdo da propriedade das marcas, reconhecida pelo
direito brasileiro, encontra-se disponivel no prdprio site no INPI — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, devendo ser atendidos os critérios legais previstos pela lei especifica,
Lei n®9.279/96 (BRASIL, 1996).

Conforme exposto no tépico anterior, a propriedade das marcas € adquirida
através do registro validamente expedido, consoante o disposto no caput do art. 129, da Lei de
Propriedade Industrial, in verbis:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposi¢des desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o territorio nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificacéo o
disposto nos arts. 147 e 148. [...]. (BRASIL, 1996).

O registro mencionado ¢é aquele concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), autarquia devidamente competente, que tem como funcdo precipua,
inclusive, conceder certificados de registro de marca, desenhos industriais e a expedi¢do de
cartas patentes. (SCUDELER, 2013, p. 77).

Pleiteado perante a Diretoria de Marcas do INPI, o pedido de registro é dirigido ao
Presidente do Instituto, devendo conter um exemplar descritivo, como etiquetas, além do
comprovante de pagamento da contribuicdo relativa ao deposito. O pedido deve referir-se a
um unico sinal distintivo, ndo sendo admitida a sua cumulacgéo, nos termos do artigo 155 da
Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996).Havendo documento em lingua estrangeira, a
respectiva traducdo simples devera ser apresentada juntamente no ato de depdsito ou nos
sessenta dias subseqtientes. (REQUIAO, 2011, p. 309).

Neste sentido é o que dispGe o artigo citado:
Art. 155. O pedido devera referir-se a um unico sinal distintivo e, nas condi¢Ges
estabelecidas pelo INPI, conteré:
| - requerimento;
Il - etiquetas, quando for o caso; e
111 - comprovante do pagamento da retribuicéo relativa ao deposito.

Paragrafo Unico. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverdo
ser apresentados em lingua portuguesa e, quando houver documento em lingua
estrangeira, sua traducdo simples deverd ser apresentada no ato do depdsito ou
dentro dos 60 (sessenta) dias subseqiientes, sob pena de ndo ser considerado o
documento. (BRASIL, 1996).
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No tocante as pessoas habilitadas para requerer o registro da marca, o artigo 128

da Lei de Propriedade Industrial**

(BRASIL, 1996) indica as pessoas fisicas ou juridicas de
direito publico ou privado, salientando, em seu paragrafo primeiro, que estas apenas poderdo
requerer o registro relativo a atividade de exerca de forma efetiva e licita, diretamente ou
através de empresas que controlem direta ou indiretamente.

E o que leciona Mamede (2013b, p. 285):

[...] Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito
publico ou de direito privado. As pessoas de direito privado s6 podem requerer o
registro de marca relativo a atividade que exercam efetiva e licitamente, de modo
direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no
préprio requerimento, esta condi¢do, sob as penas da lei. [...]

Com relacdo as marcas coletivas, o registro s6 podera ser requerido por pessoa
representativa da coletividade, que poderd exercer atividade distinta da dos seus demais
membros. E 0 que o paragrafo segundo do artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial
prescreve: “O registro de marca coletiva s6 podera ser requerido por pessoa juridica
representativa de coletividade, a qual podera exercer atividade distinta da de seus membros.”
(BRASIL, 1996).

Ja o registro da marca de certificacdo, s6 podera ser requerido por pessoa que nao
possua interesse comercial ou industrial no produto ou servigo que se atesta, em conformidade
com o paragrafo terceiro do artigo acima citado: “O registro da marca de certificacdo sé
podera ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou
servigo atestado.” (BRASIL, 1996).

Importante salientar que o pedido de registro da marca também pode ser realizado
eletronicamente, através do site referido™, e quando se tratar de marca mista, figurativa ou
tridimensional, faz-se imprescindivel o fornecimento do logotipo. (SCUDELER, 2013, p.82).

Apbs a apresentacdo do pedido, este serda submetido a um exame formal
preliminar e, caso esteja devidamente instruido, sera feito o protocolo, considerando-se como

data de depdsito a data da sua apresentacdo. Todavia, ndo atendidas todas as formalidades

14 «Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito pablico ou de direito
privado.
§ 1° As pessoas de direito privado sé podem requerer registro de marca relativo a atividade que exercam efetiva
e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no
préprio requerimento, esta condi¢do, sob as penas da lei.
§ 2° O registro de marca coletiva s6 podera ser requerido por pessoa juridica representativa de coletividade, a
qual poderéa exercer atividade distinta da de seus membros.
8§ 3° O registro da marca de certificagdo sé poderéa ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou
industrial direto no produto ou servico atestado.
8§ 4° A reivindicacdo de prioridade ndo isenta o pedido da aplicagdo dos dispositivos constantes deste
Titulo.”(BRASIL, 1996).

150 endereco eletrdnico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial é: http://www.inpi.gov.br/portal/.
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legais, mas existentes dados suficientes com relacdo ao depositante, sinal marcério e classe,
poderd o pedido ser entregue mediante recibo datado, com o suprimento das formalidades
faltantes no prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente. Depois de
cumpridas as exigéncias, o depoésito sera considerado efetuado na data de apresentacdo do
pedido. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 119).

Extrai-se do texto legal:

Art. 156. Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame formal preliminar e, se
devidamente instruido, serd protocolizado, considerada a data de depdsito a da sua
apresentacdo.

Art. 157. O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que
contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcério e classe, podera
ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerd as exigéncias a
serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado
inexistente.

Pardgrafo Unico. Cumpridas as exigéncias, o depésito serda considerado como
efetuado na data da apresentacdo do pedido. (BRASIL, 1996).

Com a protocolizacdo do pedido, considera-se consumado o depdsito da marca, do
qual se podera obter certiddo. (REQUIAO, 2011, p. 310).

Em seguida, serd realizada uma publicacdo da marca, para que qualquer
interessado possa apresentar eventual oposic&o™®, no prazo de sessenta dias. Se apresentada, o
depositante sera intimado para manifestacdo também no prazo de sessenta dias.” (MAMEDE,
2013b, p. 286).

Requiéo (2011, p. 310) afirma que:

[...] A oposicéo sera formulada com base na colidéncia, total ou parcial, com o sinal
que o depositante ndo poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular
seja sediado no Brasil ou em pais com que 0 nosso mantenha acordo ou assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca em exame se destinar a distinguir produto
ou servigo idéntico (art. 124, XXIII), ou se a oposicao se basear em colidéncia com
marca notéria (art. 126), se ndo se comprovar, no prazo de sessenta dias apds a
interposicdo, o depdsito do pedido de registro da marca, tanto formulado no pais
estrangeiro como no Brasil, conforme o caso. [...].

Decorrido o prazo sem apresentacdo de oposicdo ou sessenta dias apds a
apresentacdo desta, a autarquia competente proferird deciséo, realizando, ainda, o exame das
condigcdes de registrabilidade, podendo impor exigéncias ao depositante, que, se ndo
cumpridas, acarretardo o arquivamento definitivo do requerimento. Em suma, a decisdo do

pedido é proferida apds concluida a fase do exame, concedendo ou negando o registro da

16«[..] Os empresérios — diretamente ou por meio de seus agentes de propriedade industrial — costumam
acompanhar as publicacfes da Revista da Propriedade Industrial, para verificarem se ndo estdo sendo
apresentados pedidos que possam prejudicar seus interesses. [...]”. (COELHO, 2012, p. 230).

7«Art. 158. Protocolizado, o pedido ser4 publicado para apresentacdo de oposicdo no prazo de 60 (sessenta) dias.
8§ 1° O depositante serd intimado da oposicdo, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. [...]”.
(BRASIL, 1996).
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marca. (COELHO, 2012, p. 230).
Sobre a fase de exame, os artigos 159 e 160 da Lei de Propriedade Industrial
dispdem:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposicdo ou, se interposta esta, findo o prazo de
manifestacdo, sera feito o exame, durante o qual poderdo ser formuladas exigéncias,
que deverao ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° N&o respondida a exigéncia, o pedido serd definitivamente arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada a sua
formulagdo, dar-se-a prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluido o exame, sera proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o
pedido de registro. (BRASIL, 1996).

A decisdo que encerra o exame, deferindo ou ndo o pedido de registro, podera ser
submetida a recurso dirigido ao Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no
prazo de sessenta dias, conforme o disposto pelo artigo 212 da Lei de Propriedade Industrial
(BRASIL, 1996), o qual terad efeito suspensivo e devolutivo, tendo o interessado direito de
resposta também no prazo de sessenta dias, ap6s a intimacdo. Tanto as razdes como as
contrarrazdes do recurso podem ser complementadas em sessenta dias, tendo em vista
eventual exigéncia feita pelo Instituto. A decisdo prolatada no recurso €, neste caso,
irrecorrivel na esfera administrativa. Se ndo houver recurso ou ja decidido este, sera deferido
0 pedido e expedido o certificado de registro, comprovando a existéncia da marca e
assegurando-lhe os direitos do titular. (REQUIAO, 2011, p. 310).

O certificado de registro™® é, nos ensinamentos de Scudeler (2013, p. 84), “[...] um
documento que comprova a titularidade da marca e seu regular registro perante a autarquia
competente, outorgando direito de uso exclusivo ao seu titular. [...]".

Para Mamede (2013b, p. 286):

[...] O certificado de registro serd concedido depois de deferido o pedido e
comprovado o pagamento das retribuicbes correspondentes; esse pagamento e sua
comprovagdo, relativos a expedicao do certificado de registro e ao primeiro decénio
de sua vigéncia, deverdo ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento.
Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicagdo do respectivo
ato.

Salienta-se que o pagamento podera, ainda, ser efetuado e comprovado em trinta
dias ap0s o prazo mencionado, mediante o pagamento de retribuicdo especifica, sob pena de
arquivamento. E o que prescrevem os artigos 161 a 164 da Lei de Propriedade Industrial (Lei
n°® 9.279/96):

18<O certificado de registro validamente expedido pelo INPI é o tinico documento oficialmente reconhecido que
comprova a propriedade sobre a marca.”. (SCUDELER, 2013, p.86).
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Art. 161. O certificado de registro sera concedido depois de deferido o pedido e
comprovado o pagamento das retribuicdes correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuicdes, e sua comprovacao, relativas a expedicao
do certificado de registro e ao primeiro decénio de sua vigéncia, deverdo ser
efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Paragrafo Unico. A retribuicdo podera ainda ser paga e comprovada dentro de 30
(trinta) dias apds o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificacdo,
mediante o pagamento de retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento
definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicacdo do
respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverdo constar a marca, 0 nimero e data do registro,
nome, nacionalidade e domicilio do titular, os produtos ou servicos, as
caracteristicas do registro e a prioridade estrangeira. (BRASIL, 1996).

Cumpre destacar, ademais, que objetivando proteger o usuario de boa-fé, o
legislador o legitimou a obter a prioridade ao registro da marca, caso comprove 0 uso de
marca idéntica ou semelhante no pais, pertencente ao mesmo ramo mercadoldgico, ha, no
minimo, seis meses antes da data do deposito de pedido anteriormente feito por terceiro ao
INPI, valendo-se, para tanto, de documentos fiscais. (SCUDELER, 2013, p. 99).

Neste sentido, Coelho (2012, p. 232) destaca que:

[...] O usuério de boa-fé, que explorava a marca no Brasil ha pelo menos 6 meses,
tem o direito de precedéncia ao registro. Quer dizer, ele ndo pode simplesmente
continuar utilizando a marca, mas deve apresentar também o seu pedido de registro.
E deve fazé-lo, entendo, nos 60 dias seguintes a publicacdo do pedido da marca
concorrente, que é o prazo assinalado em lei para oposi¢bes (LPI, art. 158).
Negligenciando na providéncia, o registro serd outorgado ao concorrente que o
solicitara, hip6tese em que o usudrio de boa-fé pode ser impedido de continuar
usando a marca.

Ainda, a Lei de Propriedade Industrial estabelece no artigo 16 que sera assegurado
o direito de prioridade ao registro industrial apresentado em pais que mantenha acordo com o
Brasil ou em Organizag&o Internacional, tendo em vista que o estado brasileiro é unionista, ou
seja, pertencente & Convencdo da Unido de Paris*®. Nos termos do seu artigo 4°, quem
apresentar pedido de marca em pais unionista tem prioridade de registro durante seis meses,
contados da data do primeiro pedido, sendo protegidos os empresarios, neste periodo, no que

se refere a matéria de direito industrial, como se ndo houvesse fronteiras entre os paises

950bre a Convencéo da Unido de Paris, importante esclarecer que “[...] foi assinada em 20 de margo de 1883 por
onze paises: Brasil, Bélgica, Franga, Guatemala, Italia, Holanda, Portugal, El Salvador, Sérvia, Espanha e
Suica, os quais tinham o objetivo em comum de dar a propriedade industrial uma protegdo homogénea
internacionalmente. A Convencao foi incorporada no ordenamento juridico brasileiro através do Decreto n°
9.233, de 28 de junho de 1884, encontrando-se em vigor até os dias atuais, com apenas algumas modifica¢des.”
(SCUDELER, 2013, p. 60). Ademais, Paesani (2012, p. 36) acrescenta que a Convengdo da Unido de Paris
nada mais é do que um ajuste de interesses entre 0s paises membros, que representou a primeira tentativa de
harmonizar os diferentes sistemas juridicos relativos & Propriedade Industrial em d&mbito internacional. Sua
Gltima alteracdo foi a de Estocolmo em 1967, aplicando-se até hoje e incluindo as patentes, marcas, desenhos
industriais, modelos de utilidade, nomes comerciais, indicagdes geogréaficas e repressdo a concorréncia desleal.
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membros. Neste caso, 0 requisito da novidade tem por base a data de apresentacdo do pedido
no pais estrangeiro em detrimento da apresentada no Brasil. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p.
120).

Tal reivindicacdo também deve ser feita juntamente ao pedido de registro, no
prazo de 60 dias seguintes a publicacdo do pedido da marca concorrente. (COELHO, 2012, p.
230-31).

Sendo assim, muito embora existam exigéncias a serem preenchidas para a
concessdo do pedido de registro marcario, hd a excecdo dos utentes de boa-fé, os quais
podem, no periodo determinado em lei, reivindicar seus direitos, consoante a legislacéo patria.

De acordo com Scudeler (2013, p. 83), o processo de registrabilidade da marca
costuma ter cerca de vinte e quatro meses de duracdo, sendo publico e possibilitando que
interessados eventualmente lesados apresentem impugnacoes.

O certificado de registro sera nulo se concedido em desacordo com as disposi¢des
legais da Lei de Propriedade Industrial. Esta nulidade podera ser total ou parcial e sera
declarada administrativa ou judicialmente, produzindo efeitos a partir da data do depdsito do
pedido. Ressalta-se que, em se tratando de titular de marca registrada em pais signatario da
Convencdo da Unido de Paris, podera ser reivindicada através de acdo judicial a adjudicacao
do respectivo registro. (MAMEDE, 2013Db, p. 288-9).

O requerimento de nulidade perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
pode ser feito por qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 dias, ou, ainda, de
oficio pelo proprio INPI, sendo possibilitada apresentacdo de defesa no prazo de 60 dias, apos
0 qual o processo administrativo serd decidido pelo presidente da autarquia, encerrando a
instancia administrativa.?’ (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 119-20).

Acerca do Processo Administrativo de Nulidade séo os artigos 168 a 172 da Lei

de Propriedade Industrial, ora transcritos:

Art. 168. A nulidade do registro serd declarada administrativamente quando tiver
sido concedida com infringéncia do disposto nesta Lei.

20«7 ]A lei ndo esclarece se cabera ou ndo recurso da deciséo adotada no processo administrativo de nulidade.

[...] A lei atual elege o Presidente do INPI como a instancia recursal natural (art. 212, 83°). Como é esta a
autoridade que decide o processo administrativo de nulidade (art. 171), sem sentido o recurso a ela dirigido,
criticando sua propria deciséo definitiva. E certo que a Secaoll do Capitulo XI do Titulo 111 da Lei n® 9.279/96,
que regula a marca, ndo prevé qualquer espécie de recurso, e como o art. 212 estabelece que sempre cabe
recurso das decisfes de que trata a lei, salvo expressa disposicdo em contrario, resulta que, inclusive em
homenagem ao principio constitucional da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF), deve ser admitido recurso da
parte prejudicada, ao menos com o fim de pedir reconsideragéo ou revisdo da decisdo, com base em razdes que
exponha.” (REQUIAO, 2011, p. 312).
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Art. 169. O processo de nulidade poderd ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da expedicéo do certificado de registro.

Art. 170. O titular sera intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que nao apresentada a
manifestacdo, o processo serd decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a
instancia administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguird ainda que extinto o registro. (BRASIL,
1996).

Por sua vez, a Acdo de Nulidade de Registro podera ser proposta pelo instituto ou
qualquer outra pessoa que tenha legitimo interesse, no prazo de cinco anos, observado o
procedimento previsto nos artigos 173 a 175 da Lei de Propriedade Industrial.?* O foro
competente é o da Justica Federal, devendo a autarquia, quando ndo for parte, intervir no
feito. O prazo para resposta do réu €, neste caso, de 60 dias. (MAMEDE, 2013b, p. 289).

Lembra-se que o prazo prescricional para acdo de nulidade do registro é de cinco
anos, contado da data da sua concessdo e apds o transito em julgado da decisdo, que sera
publicada para dar conhecimento a terceiros. (REQUIAO, 2011, p. 313-4).

Em sintese, o procedimento de registro da marca, como visto, deve atender as
exigéncias previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96), para que o seu titular

ndo corra o risco de ter seu direito lesado por terceiros de ma-feé.

2.5 DOS DIREITOS DECORRENTES DO REGISTRO MARCARIO E DA VIGENCIA
DA PROTECAO MARCARIA

Vencidas estas consideragdes, ressalta-se que o registro validamente expedido
concede o direito de propriedade sobre a marca ao titular’, sendo garantido o Sseu uso
exclusivo em todo o territério nacional e em alguns paises estrangeiros, que adotem um

sistema de reciprocidade com o pais, especialmente com relagcdo a extensdo da protecdo do

2L «Art. 173. A acédo de nulidade podera ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.
Paragrafo Unico. O juiz poder, nos autos da acdo de nulidade, determinar liminarmente a suspensao dos
efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais proprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdo para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua
concessao.

Art. 175. A acéo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da justica federal e o INPI, quando ndo for autor,
intervira no feito.

§ 1° O prazo para resposta do réu titular do registro seré de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisdo da acdo de nulidade, o INPI publicaré anotacéo, para ciéncia de terceiros.”
(BRASIL, 1996).

22« ..] um mero pedido de registro formulado perante o INPI ainda ndo ¢ suficiente para outorgar legitimidade ao
titular para coibir, através das medidas legais cabiveis, que terceiros facam uso desautorizado de sua marca. O
registro, destarte, é condi¢do sinequa non, para o exercicio desse direito. Essa conclusdo é decorrente do
sistema atributivo de protecéo, abordado anteriormente.” (SCUDELER, 2013, p. 92).
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registro concedido no Brasil, prevista pelo TRIPs — “Trade Related Aspects of Intelectual
Property Rights” aos paises signatarios. (SCUDELER, 2013, p.77-8).

A garantia de uso exclusivo em todo o territorio brasileiro é caracteristica do
ambito nacional do registro, com previsdo constitucional, o que permite ao titular da marca
opor-se ao uso ndo autorizado desta, langcando mé&o de todos os recursos legalmente previstos,
administrativos, judiciais ou, ainda, extrajudiciais. Além do titular da marca, pode-se dizer,
igualmente, que os consumidores sdo beneficiarios da exclusividade, isto porque a marca lhes
representa uma garantia da procedéncia do produto ou servigo, para responsabilizar os
fornecedores em caso de lesdo. (REQUIAO, 2011, p. 314).

Scudeler (2013, p. 93-4) faz mencdo as medidas judiciais previstas no

ordenamento brasileiro:

O uso desautorizado da marca, por sua vez, pode ser coibido judicialmente pelo
titular, prerrogativa que advém e se justifica como corolario ao direito de uso
exclusivo da marca. Podera se valer, como se vera adiante, tanto de medidas de
natureza civel como criminal, ja que o uso indevido de marca, além de representar
um ilicito civil, também é considerado ilicito penal, pela LPI, porquanto ‘(...) o
emprego de nomes e expressdes marcarias semelhantes — quer pela grafia, prondncia
ou qualquer outro elemento, capazes de causar divida ao espirito dos possiveis
adquirentes de bens exibidos para comércio — deve ser de imediato afastado. A
protecdo legal @ marca (Lei n°® 5.772/71, art. 59) tem por escopo reprimir a
concorréncia desleal, evitar a possibilidade de confusdo ou davida, o
locupletamento com esforco e labor alheios. (...)". (grifo nosso).

Além disso, observa-se que a exclusividade da marca nao é fator de impedimento
para que os distribuidores utilizem de seus sinais distintivos juntamente a marca do produto, a
fim de promové-lo e comercializa-lo. A sua oponibilidade erga omnes também ndo permitira
ao titular o impedimento da livre circulacdo de produtos no mercado interno, colocado por
terceiros com o consentimento do titular.

Os artigos 131 e 132 da LPI tratam das peculiaridades da protecdo conferida pelo
registro:

Art. 131. A prote¢do de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis,
impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca ndo podera:

| - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que Ihes
sdo proprios, juntamente com a marca do produto, na sua promog¢do e
comercializagdo;

Il - impedir que fabricantes de acessorios utilizem a marca para indicar a destinacéo
do produto, desde que obedecidas as préaticas leais de concorréncia;

Il - impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado interno, por si ou
por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §8 3° e 4° do art. 68; e

IV - impedir a citacdo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer
outra publicagdo, desde que sem conotacdo comercial e sem prejuizo para seu
carater distintivo. (BRASIL, 1996).
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Por outro lado, no tocante a vigéncia da protecdo marcéria, extrai-se o disposto no
art. 133 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 133. O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data
da concessao do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos.

§ 1° O pedido de prorrogacdo devera ser formulado durante o Gltimo ano de vigéncia
do registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicao.

§ 2° Se 0 pedido de prorrogagdo ndo tiver sido efetuado até o termo final da vigéncia
do registro, o titular podera fazé-lo nos 6 (seis) meses subseqiientes, mediante o
pagamento de retribuicéo adicional.

§ 3° A prorrogacdo ndo serd concedida se ndo atendido o disposto no art. 128.
(BRASIL, 1996).

Depreende-se que a lei brasileira concede carater temporario a protecdo da marca
no territdrio brasileiro, pelo periodo de dez anos, que pode ser prorrogavel por igual periodo
de forma sucessiva.

O titular da marca, querendo a prorrogacdo da protecdo, devera apresentar o
respectivo pedido no ultimo ano de vigéncia do registro, mediante comprovacdo do
pagamento da contribuigdo relativa ao novo periodo. Caso ndo realize o pedido neste prazo, a
lei permite a sua apresentacdo nos seis meses seguintes ao fim da vigéncia, através do
pagamento de contribui¢do adicional. Lembra-se que s poderdo requerer a prorrogacdo as
pessoas com legitimidade para pleitear o direito a marca, consoante o artigo 128 da Lei n°
9.279/96. (REQUIAO, 2011, p. 318).

Frisa-se: “[...] A marca é o Gnico bem industrial que ndo tem limite maximo de
vigéncia: desde que providenciadas as prorrogacfes sucessivas, a marca vigorara enquanto for
de interesse de seu titular.” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 121).

Ademais, diante da exclusividade conferida pelo registro, podera o titular da
marca reivindicar seus direitos perante terceiros de ma-fé que venham a usurpar o sinal
distintivo de sua titularidade, utilizando-se para tanto de acdo competente na esfera judicial ou
até mesmo oposicdo na esfera administrativa.

Desta forma, denota-se que a protecdo da marca concedida pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial confere ao seu titular direito de uso exclusivo em todo o territdrio

nacional pelo prazo de 10 anos, prorrogaveis de forma sucessiva por tempo indeterminado.
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2.6 PRINCIPIOS APLICAVEIS A MARCA
2.6.1 Principio da Especialidade

O registro da marca deve, conforme abordado anteriormente, atender ao requisito
da novidade, que reflete diretamente no Principio da Especialidade no ambito do direito
marcario, ao qual Ramos (2015, p. 200, grifo do autor) se refere como uma restricdo ao
campo material da protecdo conferida & marca:

A protecdo conferida, ao titular, ndo obstante seja abrangente no que se refere ao seu
ambito territorial — vale em todo o pais, como visto — é restrita no que diz respeito ao
seu dmbito material. Assim, diz-se que a protecdo conferida a marca registrada se
submete ao chamado principio da especialidade ou especificidade. (RAMOS,
2015, p. 200, grifo do autor).

Este principio constitui o limite protetivo da marca, pelo qual a protecdo do seu
uso exclusivo pelo titular se d& apenas com relacdo aos produtos ou servicos similares,
pertencentes a mesma classe, de acordo com o0s atos normativos expedidos pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 113).

A classificagdo adotada, segundo Coelho (2012, p. 221), ¢ a “Classificacdo de
Nice” — 92 Edicéo, Classificacdo Internacional de Produtos e Servigos, que ordena os produtos
ou servicos conforme a sua similaridade, a fim de facilitar a pesquisa no ambito de protecdo
concedido pelo registro e auxiliar na investigacdo de eventual confusdo entre marcas.

Contudo, conforme leciona Schmidt (2013, p. 80), a existéncia de identidade ou
diversidade de classes caracteriza mero indicio da eventual existéncia de conflito, ao passo
gue o exame da viabilidade da marca néo fica restrito ao fato de pertencerem ou ndo a mesma
classe. Assim, a existéncia de risco de confusdo ou associacdo entre as marcas é que serd o
fator decisivo para aferir identidade, semelhanca ou afinidade entre produtos ou servicos, de
modo que n&o seré a classe?® que definira a extensdo da sua protecéo.

Neste sentido, a regra da especialidade tem por objetivo impedir a existéncia de
eventual confusdo® entre os consumidores com relagdo aos produtos ou servicos que se
encontram disponiveis no mercado consumidor, sendo que se houver possibilidade de
confuséo, as marcas ndo poderdo ser iguais ou semelhantes. (COELHO, 2012, p. 220).

Assim, observa-se que:

23 “Ha que se ter em mente a impossibilidade de enquadrar numa mesma classe um produto e todos os demais a
ele semelhantes, pois cada um destes se liga a outros produtos que nao se relacionam necessariamente com
aquele. [...]” (SCHMIDT, 2013, p. 78).

24 ..] Observe que a legislacéo pétria, para verificacdo da proximidade das marcas, ndo exige que haja confuséo
ou associa¢do indevida de produtos, basta que exista uma mera possibilidade. [...]”. (SCUDELER, 2013, p.
48).
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[...] O principio da especialidade permite a coexisténcia de marcas néo
necessariamente porque suas classes sejam diversas, mas porque nao ha identidade,
semelhanca ou afinidade entre os produtos ou servicos que designam (art. 124, XIX,
da LPI). Caso a afinidade esteja presente, o registro ou uso serdo vedados mesmo
quando feitos em outra classe. (SCHMIDT, 2013, p. 78).

Ademais, com relacdo a afinidade, Otamedi (apud SCHMIDT, 2013, p. 81)

esclarece que esta dar-se-a4 quando os produtos:

[...] - pertencem ao mesmo género (sabbes de uso pessoa ou para limpeza); - provém
da mesma matéria-prima (fibras sintéticas e colchas); - sdo partes ou acessérios um
do outro (motores e suas valvulas); - tém uso conjunto (fogbes e botijGes de gas); -
tém a mesma finalidade (bicicleta e roupas esportivas); ou - sdo vendidos num
mesmo estabelecimento (brinquedos e livros).

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 117) destacam que, diversamente do que ocorre com
os demais bens da propriedade industrial, a marca deve apresentar o requisito da novidade
apenas com relagédo ao grupo no qual se enquadra o produto ou servigo designado.

Assim, desde que ndo apresentem afinidade entre si, marcas idénticas poderao
conviver de forma pacifica, visto que o direito de propriedade da marca é exclusivo para 0s
produtos e servicos da mesma espécie. (SCUDELER, 2013, p. 50).

Importante mencionar, ainda, que a marca de alto renome é a Unica exce¢do ao
principio da especialidade ou especificidade, pois a extensdo protetiva desta € com relagdo a
todos os ramos de atividade, por serem amplamente conhecidas pelos consumidores.
(COELHO, 2012, p. 221).

Ramos (2015, p. 201, grifo do autor) destaca:

H&, porém, marcas que possuem protecdo em qualquer ramo de atividade,
configurando excecdo ao principio da especificidade ou especialidade. Trata-se da
marca de alto renome, a qual, conforme disposto no art. 125 da LPI, tem protecéo
em todos os ramos de atividade. Eis o teor da regra em comento: ‘a marca registrada
no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecdo especial, em todos os
ramos de atividade’. O Superior Tribunal de Justi¢a ja reconheceu, por exemplo, que
a marca ‘Ford’ ¢ de alto renome, tendo protecdo em todos os ramos de atividade.

Vislumbra-se, desta feita, que referido principio, embora restrinja o ambito
protetor, é extremamente relevante na abordagem protetiva das marcas, pois permite ao
empresario proteger os seus produtos e servicos de eventual confusdo existente em fungéo da

utilizagdo de expressdes similares como sinais distintivos de produtos afins.

2.6.2 Principio da Anterioridade

Segundo Silva (2010, p. 112), a anterioridade “Demonstra a prioridade de uma
pessoa em relacdo a outra, pela execucdo anterior de um ato ou pela satisfacdo de uma

exigéncia que lhe assegura semelhante primazia.”.
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Conforme visto em capitulo anterior, o direito brasileiro adotou o sistema
atributivo de protecdo da marca, ou seja, o registro validamente expedido confere o direito de
uso ao titular, consoante o disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial - Lei n°
9.279/96 (BRASIL, 1996).

Diniz (2011, p. 740) salienta que “Ha tutela legal da propriedade e do uso
exclusivo, em todo territério nacional, da marca de certo produto ou servi¢co devidamente
registrada (art. 129 da Lei n. 9.279/96), que veda a concorréncia desleal, assegurando-se o
direito a clientela do empresario e os interesses do consumidor.”.

Para que seja possivel a concesséo do registro, entretanto, faz-se necessario que a
marca que se pretende registrar ndo reproduza ou imite marca alheia ja devidamente
registrada, tendo em vista o disposto pelo inciso XIX, do artigo 124 da Lei de Propriedade

Industrial:

Art. 124. Néo sdo registraveis como marca:

[-]

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com marca alheia;
(BRASIL, 1996).

Neste sentido, ¢ o que leciona Diniz (2011, p. 740): “Proibido esta o uso, no todo
ou em parte, de marca alheia registrada ou de sinal que imite ou reproduza marca de titular
domiciliado ou sediado no Brasil ou em outra nacdo com quem nosso Pais tem acordo de
reciprocidade.”.

Desta forma, percebe-se que em havendo sinal distintivo ja registrado como marca
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, torna-se inviavel o registro deste como marca
de terceiro, de modo que se aplica o disposto pelo principio da anterioridade, segundo o qual
quem procedeu primeiramente ao registro do sinal como marca na autarquia competente é
quem detém o direito de exclusividade sobre a expressao correspondente.

E o que conclui Scudeler (2013, p. 79) ao afirmar que para a concessdo do seu
registro, adota-se o critério da anterioridade, que nada mais é do que a vedacdo de registro
como marca de reproducdo ou imitacdo de marca alheia devidamente registrada com o
objetivo de distinguir ou certificar produto ou servigco igual, semelhante ou afim, que
possibilite eventual confusdo ou associacdo com marca alheia, utilizando-se como critério,
para verificar a existéncia de semelhanca entre estas, a visdo do consumidor mediano.
(SCUDELER, 2013, p.79).
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Ainda assim, s3o as ligdes de Ramos (2015, p. 186): “Caracterizada, porém, a
possibilidade de confusdo entre consumidores, ha conflito entre marcas, devendo prevalecer a
que foi registrada anteriormente [...]”.

Sendo assim, a aplicacdo do principio da anterioridade no direito marcéario
concede ao empresario que primeiro efetuou o registro no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) o direito de uso com relacdo aquela marca, que ndo podera ser utilizada por
terceiros.

Contudo, o referido principio também pode ser aplicado quando da existéncia de
conflito entre marca e outra expressdo que assim ndo seja considerada, como é o caso do
nome empresarial, instituto juridico que sera abordado no capitulo seguinte de forma
detalhada.

Nesta toada que reside a importancia da abordagem do principio da anterioridade
para o presente trabalho, haja vista que o objeto da pesquisa € a analise da aplicacdo do
principio em comento diante da colidéncia existente entre nome empresarial € marca, sendo
aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

Logo, a fim de melhor se compreender os resultados almejados com a pesquisa,
faz-se imprescindivel que a andlise do principio em questdo seja realizada ainda com relacéo

ao instituto do nome empresarial, 0 que se fara em tdpico proprio do capitulo seguinte.
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3 DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial, juntamente com a marca, que restou abordada no capitulo
anterior, surge no universo da empresa com demasiada importancia a ser abordada neste
capitulo.

Assim, almeja-se apresentar a conceituacdo de nome empresarial e suas espécies,
analisar a protecdo juridica concedida pelo ordenamento juridico, pressupostos para registro,
bem como seus principios norteadores.

Busca-se com isto evidenciar os aspectos relacionados a protecdo do nome
empresarial e principios a este aplicaveis, para apds analisar-se o fenbmeno da colidéncia
entre nome empresarial e marca, relacionando e examinando as formas de solucdo
apresentadas por doutrinadores brasileiros.

Neste norte reside a importancia deste capitulo, a fim de posteriormente, no
capitulo que encerra o presente trabalho, confrontar os entendimentos expostos com a

realidade préatica do Tribunal de Justica de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justica.
3.1 DO CONCEITO E NATUREZA JURIDICA DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial pode ser conceituado como a expressao que 0 comerciante
adota para se identificar no mercado, seja ele pessoa fisica ou juridica. (SCUDELER, 2013, p.
123).

Consoante Bruscato (2011, p. 125), ao falar-se em empresa faz-se necessario a
referéncia a um nome empresarial, que seria aquele que consta no requerimento do
empresario, no contrato social ou no estatuto social, através do qual a iniciativa empresarial
daquela sera identificada pelo publico a que se apresentar.

E, portanto, aquele usado pelo empresério para se identificar como sujeito que
exerce uma determinada atividade econémica. (COELHO, 2012, p. 240).

Souza (2013, p. 56) leciona, ainda, que:

Hodiernamente, podemos definir nome empresarial como sendo a firma ou a
denominagdo adotada pela pessoa fisica ou juridica, para o exercicio de sua
atividade empresarial, a qual é, conforme exegese do art. 966 do CC, a atividade
econdmica organizada para a produgdo ou a circulagdo de bens ou de servicos, ai
ndo se incluindo as profissdes intelectuais, de natureza cientifica, literaria ou
artistica. [...] (grifo do autor).

De acordo com Diniz (2012, p. 167), “O empresario individual e o coletivo

possuem nome empresarial que os identifica e os apresenta e suas relagcdes juridicas,
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diferenciando-os dos demais (CC, art. 1.163) perante a clientela. [...]".

Rizzardo (2012, p. 1079) acrescenta que: “O nome empresarial constitui o
elemento ou atributo essencial de identificacdo do empresario, seja ele pessoa fisica ou pessoa
juridica. E o género de onde se formam, na sua esséncia, a firma ou a razdo social e a
denominacao. [...]”.

O Departamento Nacional de Registro de Comércio, na Instru¢cdo Normativa n.
104 de 30 de abril de 2007, assentou, ainda, em seu artigo 1°, que o nome empresarial seria
aquele atraves do qual o empresario e a sociedade empresaria exercitam as suas atividades e
se obrigam na medida de suas disposigdes. (DINIZ, 2011, p. 817).

Importante frisar que esse ndo se confunde com a marca, sendo que s&o institutos
diversos do direito empresarial, tendo sido esta abordada em capitulo anterior deste estudo.

Nas licdes de Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 121):

Se a marca é o sinal visualmente perceptivel que tem como fungdo distinguir
produtos ou servicos colocados a disposicdo do publico consumidor, 0 nome
empresarial, ao contrario, identifica o sujeito de direito que comercializa, fabrica ou
produz os produtos ou presta 0s servigos que serdo, por sua vez, diferenciados dos
demais existentes no mercado pela marca. [...]

O nome empresarial seria, assim, aquele utilizado pelo comerciante a fim de se
identificar perante a comunidade nas relacdes comerciais, constando em documentos oficiais,
como estatutos e contratos sociais, decorrente da necessidade de se saber com quem esta se
contratando. Por outro lado, a marca teria 0 conddo de distinguir os produtos e servicos
colocados no mercado pelo seu titular, empresario autorizado, ndo impedindo que este adote
como nome empresarial uma expressdo diversa da adotada como marca. (SCUDELER, 2013,
p. 123).

Ainda, é de se diferenciar nome empresarial de titulo de estabelecimento, que,
para Diniz (2011, p. 824):

[...] é a designacdo pela qual o local da situacdo da “empresa” é conhecido pelos
consumidores. O titulo de estabelecimento identifica o lugar onde a atividade
empresarial é exercida. E o sinal externo que distingue o empresario de outros que
atuam no mesmo ramo de atividade, que poderd ou ndo, coincidir com o nome
empresarial ou com a marca registrada, ou até mesmo conter expressdo que ndo
tenha relacdo com estes.

Mamede (2013b, p. 55) complementa que o titulo de estabelecimento: “[...] é o
rétulo que se dé& ao estabelecimento mercantil, vale dizer, 0 nome que consta da loja.* [...] E

comum que o titulo do estabelecimento corresponda ao ndcleo do nome empresarial

1...] Assim, o empresério Armindo de Castro Junior (firma) ou a sociedade empreséria Hot Cuiaba — Alimentos

e Entretenimento Ltda. (denominagéo) podem ser titulares de um bar chamado Chips & Chopps (titulo de
estabelecimento).” (MAMEDE, 2013b, p. 55).
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(Carrefour — comércio e indudstria Ltda.), mas ndo é obrigatorio. [...]”.
Coelho (2011, p. 95-6) ainda menciona a distingdo entre nome empresarial e nome

de dominio:

Como elemento de identificacdo do empresario, o0 nome empresarial ndo se
confunde com outros elementos identificadores que habitam o comércio e a
empresa, 0s quais tém, também, protecdo juridica, assim a marca, 0 nome de
dominio e o titulo de estabelecimento. Enquanto o nome empresarial identifica o
sujeito que exerce a empresa, 0 empresario, a marca identifica, direta ou
indiretamente, produtos ou servicos, 0 nome de dominio identifica a pagina na rede
mundial de computadores e o titulo do estabelecimento, o ponto. Na maioria das
vezes, por conveniéncia econdmica ou estratégia mercadoldgica, opta-se pela adogao
de expressfes idénticas ou assemelhadas, o que, a rigor, ndo tem nenhuma
relevancia juridica, posto que nome empresarial, marca, nome de dominio e titulo de
estabelecimento continuam a ser considerados institutos distintos ainda quando
possuirem um mesmo conteddo e forma. [...]

Logo, se a marca identifica produtos e servicos colocados a disposicdo do
consumidor no mercado e o titulo de estabelecimento é a denominacdo atribuida ao ponto
mercantil, 0 nome empresarial € o instituto utilizado pelo empresario para se identificar como
sujeito que os fornece ao mercado de consumo, podendo, por vezes, utilizar-se ainda do nome
de dominio, que seria aquele que o identifica através de sua respectiva pagina na rede mundial
de computadores.

Quanto a sua natureza juridica, Souza (2013, p. 71) afirma que, ha muito tempo, é
matéria controvertida na doutrina e na jurisprudéncia, que se dividem entre a teoria do nome
como direito da personalidade e a teoria do nome como direito de propriedade.

Rizzardo (2012, p. 1090) também ressalta que a matéria vem sendo objeto de
controvérsias, sendo que nao sdo poucos 0s negocios ja realizados que implicaram na compra
de nomes de grandes empreendimentos.

Neste sentido, Coelho (2012, p. 241) afirma que o Cadigo Civil Brasileiro parece
adotar a tese de direito pessoal, pois em seu artigo 1.164 proibe a alienacdo do nome
empresarial e o inclui, em seu artigo 16, entre os direitos da personalidade, os quais s&o
intransmissiveis. Contudo, deve-se considerar que o mercado atribui valor ao nome
empresarial como elemento intangivel da empresa, razdo pela qual ndo se pode deixar de
reconhecer a natureza patrimonial que detém o nome adotado pelo empresario.?

Nos ensinamentos de Bruscato (2011, p. 126):

?A doutrina discute exaustivamente acerca da natureza juridica do nome empresarial, sendo que enquanto alguns
defendem ser este direito pessoal, expressao da personalidade e agregado a pessoa do comerciante, outros
afirmam ser direito patrimonial. A partir dai, surgiu a ideia de nome empresarial subjetivo (personalidade do
comerciante) e objetivo (identificacdo da atividade), como uma tentativa de conciliar tais acep¢des. (COELHO,
2012, p. 241.).
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O nome comercial pode ser entendido como direito da personalidade porque
identifica o comerciante, o titular da atividade empresarial, e dele ndo se desvincula,
sendo, portanto, indisponivel. O nome empresarial encarado como direito
patrimonial decorre do fato de ser ele a designacdo da atividade empresarial
prestada pelo comerciante, e, assim, constitui-se numa propriedade incorpérea,
suscetivel de valoracdo patrimonial e de livre disposi¢do. (grifo do autor).

Para Diniz (2011, p. 820-1), o nome empresarial revela-se como uma expressdo da
personalidade do empresario, seja ele individual ou coletivo, sendo assim um dos elementos
incorpéreos do estabelecimento empresarial, identificando diretamente o empresario
individual ou a sociedade empresaria e consistindo um direito subjetivo destes em defender
sua identidade e individualizacdo. Para a autora, por ser um direito personalissimo, 0 nome
empresarial é absoluto, extrapatrimonial, intransmissivel, irrenuncidvel, indisponivel,
imprescritivel e impenhorével.

Nesta toada, leciona Mamede (2013b, p. 53):

A cada pessoa corresponde um nome, regra que alcanga mesmo as pessoas juridicas.
O nome é um direito préprio da personalidade, dando identidade e individualidade a
pessoa, elementos vitais no &mbito do mercado, sendo certo serem preferidas as
empresas que tém bom nome na praga, sendo dificil encontrar quem esteja disposto
a negociar com alguém que esteja com o nome sujo. (grifo do autor).

Para tanto, corrobora previsto no artigo 1.164 do Cdédigo Civil: “Art. 1.164. O
nome empresarial ndo pode ser objeto de alienagdo. Paragrafo Unico. O adquirente de
estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se 0 contrato o permitir, usar o nome do alienante,
precedido do seu préprio, com a qualificacdo de sucessor.” (BRASIL, 2002).

Entretanto, nada impede que, havendo alienacdo do estabelecimento empresarial,
ocorra a cessdo do direito de utilizagdo do nome empresarial em adicdo ao nome do
adquirente, uma vez que o nome é elemento imaterial do estabelecimento. (DINIZ, 2012, p.
174).

Bruscato (2011, p. 131) manifesta-se afirmando que: “De acordo com o novo
Cddigo Civil, o nome empresarial — quer firma ou denominacéo — é inalienavel. No entanto,
como 0 nome integra o estabelecimento, em caso de alienacdo deste, 0 nome empresarial, na
modalidade de denominacgao, o seguird.”

Ademais, oportuno destacar-se que, consoante doutrina Mamede (2013b, p. 56), 0
nome empresarial € inalienavel, eis que considerado elemento inerente a personalidade
juridica da sociedade, ainda que se trate da modalidade de denominagéo.

Conforme os ensinamentos de Souza (2013, p. 73), este entendimento do nome
empresarial como pertencente a personalidade do empresario fundamenta-se nas disposicdes

do Cadigo Civil, que em seu artigo 52 determina que se aplique a protecdo dos direitos da
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personalidade, no que couber, as pessoas juridicas, incluindo-se dentre estas o direito ao
nome.

Por outro lado, quanto a natureza juridica do nome empresarial, Rizzardo (2012,
p. 1080) salienta que este se identifica, ainda, como um direito de propriedade, tendo em vista
ser inquestionavel que possui valor econdmico e patrimonial.®

Souza (2013, p. 73) destaca que: “Para a segunda corrente, influenciada pela
jurisprudéncia francesa no fim do século XIX, o nome seria um direito de propriedade de seu
titular, a exemplo do que ocorre com as marcas. [...]".

Gama Cerqueira (apud SOUZA, 2013, p. 74) afirma que a Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil de 1988 consagrou a propriedade dos nomes de empresa,

juntamente a propriedade das marcas:

[...] o direito sobre 0 nome comercial constitui uma propriedade em tudo idéntica a
das marcas de fabrica e comércio, que se exerce sobre uma coisa incorpérea,
imaterial, exterior a pessoa do comerciante ou industrial, e encontra seu fundamento
no direito natural do homem aos resultados de seu trabalho. Essa propriedade
abrange ndo s6 o nome do comerciante singular, como também a firma das
sociedades em nome coletivo, as denominagbes das sociedades anénimas e por
quotas, a insignia dos estabelecimentos e os demais elementos que entram no

conceito do nome comercial, considerados como objetos autonomos do direito”.
(GAMA CERQUEIRA apud SOUZA, 2013, p. 75, grifo do autor).

Desta forma, nota-se que o nome empresarial, como elemento de identificacdo do
empresério ou sociedade empresaria no mercado € considerado ndo s6 um elemento da
personalidade do empresario, insuscetivel de alienacdo, mas também um direito patrimonial,
tendo vista ser consideravel o valor econdmico que detém diante de suas relacdes
mercadologicas e empresariais, as quais atualmente vém sendo ainda mais estimadas pelos
parametros de confiabilidade e qualidade, ndo apenas pelos consumidores diretamente, mas

pelos demais integrantes do mercado, como outros fornecedores e financiadores.
3.2 ESPECIES DE NOME EMPRESARIAL

O Cddigo Civil brasileiro prevé, em seu artigo 1.155 (BRASIL, 2002), que o

nome empresarial é a firma ou denominacédo utilizada pelo empresario para o exercicio da

% <A principal critica que se faz a essa corrente é que a estrutura do direito de propriedade da-se em funcio de um
bem corpéreo, ndo sendo plenamente possivel sua aplicacdo no tocante aos bens incorpéreos, demandando
certas adaptacdes e/ou limitagdes. Por exemplo: ndo se pode ceder isoladamente o nome empresarial, mas
somente acompanhado da pessoa juridica que identifica.” (SOUZA, 2013, p. 75).
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empresa. *

A doutrina divide-o em trés espécies: firma individual, firma social e
denominacéo. (REQUIAO, 2011, p. 275, grifo do autor).

A firma individual constitui-se pelo nome do empresario singular, pessoa fisica
que explora a atividade econémica, necessitando da utilizagdo do seu nome préprio, abreviado
ou por extenso, a fim de designar o nome empresarial que serd conhecido no mercado.
(BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 121-2).

Pode-se, ainda, acrescentar designacdo mais precisa de sua pessoa ou género da
atividade econdmica, por exemplo, ‘Joaquim Antunes Vieira’, ‘J. A. Vieira’ ¢ ‘A. Vieira —
Joias’. (DINIZ, 2012, p. 169).

Por sua vez, a firma social, nos ensinamentos de Diniz (2012, p. 169-70):

[...] € o nome empresarial adotado pela sociedade empresaria para identifica-la no
exercicio de sua atividade econdmica organizada, em cuja composi¢do se empregam
nomes civis, de forma completa ou abreviada, de um, alguns ou todos o0s seus s6cios,
aditando-se expressdes indicativas do tipo societario ou da existéncia de s6cios que
nao figuram na firma. P. ex., ‘Jalio Caio Lara & Cia’; ‘Ricardo Alves, José Augusto
Souza & David Soares’; ‘Silveira, Ferreira & Souza Limitada’.

Scudeler (2013, p. 124) leciona que a firma tera por base sempre o nome civil do
empresario individual ou dos socios da empresa.

Neste sentido, dispde o artigo 1.156 do Codigo Civil: “Art. 1.156. O empresario
opera sob firma constituida por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser,
designacdo mais precisa da sua pessoa ou do género de atividade.”. (BRASIL, 2002).

Depreende-se, desta forma, que a firma é uma espécie de nome empresarial,
composta pelo nome civil do empresario, quando se tratar de firma individual, ou do nome de
um ou mais sécios da empresa, quando referir-se a firma social, sendo que seu nucleo, em
ambos os casos, serd sempre um nome civil. Além disso, podera nele ser inserido o ramo
designativo da atividade desenvolvida, faculdade prevista no artigo acima transcrito.
(RAMOS, 2013, p. 85).

A denominagdo, por sua vez, é aquela modalidade de nome empresarial que pode
ser constituida pelo nome civil do sécio ou por qualquer expressdo linguistica, podendo
adotar, assim, elemento de fantasia, criado pela imaginagdo do empresario. (DINIZ, 2012, p.
170).

Nesta toada:

* «Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominagéo adotada, de conformidade com este

Capitulo, para o exercicio de empresa. Paragrafo Gnico. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da
protegdo da lei, a denominagdo das sociedades simples, associacdes e fundagdes.” (BRASIL, 2002).
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A denominagdo, que s6 pode ser social — o empreséario individual somente opera
sob firma —, pode ser formada por qualquer expressdo linguistica (o que alguns
doutrinadores chamam de elemento fantasia) e a indicacdo do objeto social (ramo de
atividade), esta obrigatéria (vide arts. 1.158, § 2.°, 1.160 e 1.161, todos do Codigo
Civil). (RAMOS, 2013, p. 85, grifo do autor).

N&o se admite, todavia, 0 uso de termos ou expressdes que sejam contrarias a
moral publica, nomes ou apelidos de pessoas naturais que ndo autorizaram sua utilizacao,
além de termos que possam levar a confusdo do publico, nomes empresariais e marcas
devidamente registradas, expressdes protegidas pelo direito autoral e nome de Orgdos
publicos. (MAMEDE, 2013b, p. 54).

Ademais, de acordo com Ramos (2013, p.85), a doutrina tem apontado que a
firma é espécie de nome empresarial destinada privativamente aos empresarios individuais e
as sociedades de pessoas, ao passo que a denominacao € privativa de sociedades de capital.
Logo, diz-se que a firma € utilizada pelos empresarios individuais e pelas sociedades de
socios com responsabilidade ilimitada, como a sociedade em comandita por a¢Ges, enquanto a
denominacdo é usada, via de regra, por sociedades em que 0s sOcios respondam
limitadamente, como a sociedade limitada e a sociedade andnima.’

Requido (2011, p. 276) acrescenta:

As sociedades empresdrias, constituidas em consideragdo as qualidades pessoais dos
sécios (sociedades de pessoas), formam a sua razdo social na base do patronimico
dos sdcios que forem responsaveis ilimitadamente pelas obrigacGes sociais (art.
1.157). Outras, todavia, como as sociedades anénimas, ndo podem compor firma ou
razdo social, pelo simples e curial motivo de que sdo anbnimas; ndo tém firma,
portanto. Adotam, entdo, uma denominagdo, no mais das vezes constituida por nome
de fantasia (art. 1.160). A sociedade limitada pode adotar tanto razdo social como
denominagéo (art. 1.158).

Nesta acepcdo, cumpre salientar acerca da formagdo do nome empresarial das
sociedades limitadas e sociedades de responsabilidade ilimitada:

A sociedade limitada, por exemplo, pode adotar firma ou denominacao, integrada
pela palavra final “limitada” ou a sua abreviatura.

As sociedades em que ha socios de responsabilidade ilimitada , como € o caso da
sociedade em nome coletivo , operardo sob firma , na qual somente 0s nomes
daqueles poderao f igurar, bastando para forma -la aditar ao nome de um deles a
expressdo “e companhia” ou a sua abreviatura (art. 1.157, caput, do Codigo Civil ).
(RAMOS, 2013, p. 86, grifo do autor).

Sendo assim, o uso da firma social é obrigatorio nas sociedades em que 0s s6cios
respondem subsidiariamente, com seu patriménio pessoal, pelas dividas da pessoa juridica.
Nela, ndo se faz necessario colocar o nome de todos os socios integrantes da sociedade,

bastando apenas o nome de um ou alguns, acrescentado da expressao “companhia” ou de sua

5 «[...] Dissemos, em regra, porque a sociedade limitada pode usar firma social, e a sociedade em comandita por

acBes pode usar firma. [...]” (RAMOS, 2013, p. 85, grifo nosso).
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abreviatura “e Cia.” Ou “& Cia.” °. Entretanto, apesar de na sociedade limitada ndo haver
responsabilidade subsidiaria dos socios, também esta pode adotar a firma social,
acrescentando, neste caso, a expressao final “limitada” ou sua abreviatura “Itda.”, sob pena de
seus administradores e 0s s6cios que tem seu nome na razdo social responderem pelas
obrigac6es sociais da sociedade. (MAMEDE, 2013b, p. 54).”.

E o previsto pelo artigo 1.157 do Cadigo Civil, in verbis:

Art. 1.157. A sociedade em que houver socios de responsabilidade ilimitada operara
sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderao figurar, bastando para forma-
la aditar ao nome de um deles a expressdo "e companhia™ ou sua abreviatura.

Paragrafo Gnico. Ficam solidaria e ilimitadamente responsaveis pelas obrigagdes
contraidas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da
sociedade de que trata este artigo. (BRASIL, 2002).

Ainda, em seu artigo 1.158 prevé que a sociedade limitada poderd adotar a
modalidade denominacdo:

Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominacéo, integradas pela
palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.

§ 10 A firma sera composta com o nome de um ou mais s6cios, desde que pessoas
fisicas, de modo indicativo da relacdo social.

§ 20 A denominacdo deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela
figurar o nome de um ou mais socios.

§ 30 A omissdo da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidaria e
ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominacéo da
sociedade. (BRASIL, 2002).

Por outro lado, no caso das sociedades an6nimas e nas cooperativas, 0 uso da
denominacdo é obrigatério, consoante o disposto pelo artigo 1.160 do Cédigo Civil, enquanto
que na sociedade limitada o seu uso é facultativo. (SOUZA, 2013, p. 64-5).

No que se refere, ainda, a sociedade em comandita por acBes e a sociedade em

conta de participacao:

[...] a sociedade em comandita por acoes  pode adotar firma ou denominacao
designativa do objeto social, aditada da expressao “comandita por agoes” (art. 1.161
do Codigo Civil ), e a sociedade em conta de participacao ndo pode ter firma ou
denominagéo (art. 1.162 do Codigo Civil ), uma vez que ndo possui personalidade
juridica propria. (RAMOS, 2013, p. 87, grifo do autor). ®

8«...] Também a firma social devera expressar a razao social: deve refletir a realidade da composicéo societaria,

compondo-se do nome de um ou mais s6cios responsaveis pela sociedade, no todo ou em parte, hipotese em
que sera obrigatorio constar o patronimico (sobrenome). Trata-se do principio da veracidade. Justamente por
isso, 0 nome de sécio que vier a falecer, for excluido ou se retirar ndo pode ser conservado na firma social.
[...].”. (MAMEDE, 2013b, p. 53).

7«[...] Na sociedade em comandita simples, na qual uma das categorias de socios ndo responde subsidiariamente
pelas obrigagdes sociais, somente 0 nome daqueles que respondem pessoal e ilimitadamente pelas dividas da
sociedade deverd constar da razdo social.[...]”. (MAMEDE, 2013b, p. 54).

8“Registre-se também que os empresarios individuais ou sociedades empresarias que se enquadrarem como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverao acrescentar aos seus respectivos nomes empresariais as
terminagdes ME ou EPP, conforme o caso [...].”(RAMOS, 2013, p. 87).
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Por fim, importante destacar com relacdo a distingdo entre firma e denominagéo

que:

[...] a firma, seja individual ou social, além de identificar o exercente da atividade
empresarial como sujeito de direitos, exerce a funcdo de assinatura do empresario
ou da sociedade empresaria, respectivamente; a denominagdo nao exerce essa
funcdo, servindo apenas como elemento identificador. Por essa razdo, 0 empresario
individual deve assinar, nas suas relacbes empresariais, a sua firma individual (por
exemplo, J. Silva Servigos de Informatica), e ndo o seu nome civil (José da Silva,
simplesmente). Do mesmo modo, o administrador de uma sociedade empresaria que
adote firma social deve assinar, nos contratos que celebrar em nome da pessoa
juridica, a proépria firma social descrita no ato constitutivo (por exemplo, Silva e
Ribeiro Servicos de Informatica), e ndo seu nome civil. Em contrapartida, se a
sociedade utiliza denominacdo social (por exemplo, SR Computadores Servicos de
Informatica LTDA.), o seu administrador, nos contratos que celebrar em nome da
sociedade, deverd assinar o seu nome civil sobre a denominagdo social impressa ou
escrita.

Assim sendo, a firma individual ou social possui a fungéo especifica de servir como
a propria assinatura do empreséario individual ou da sociedade empresaria,
respectivamente. Ja a denominagdo, por sua vez, ndo funciona como assinatura.
(RAMOS, 2013, p. 85-6, grifo do autor).

Assim, observa-se que tanto a firma quanto a denominacéo sdo espécies de nome
empresarial, as quais podem ser baseadas no nome civil dos sécios, de modo que a distin¢do
ent re elas dar-se-a apenas no tocante a funcdo, pois enquanto na firma o nome empresarial
sera identidade do comerciante e sua assinatura, na denominacdo sera somente o elemento de
identificacdo do empresario. (SCUDELER, 2013, p.124).

3.3 DA PROTECAO LEGAL: DISPOSICOES PROTETIVAS DO CODIGO CIVIL E DA
LEI N. 8.934/94 E DIREITOS DECORRENTES DO REGISTRO

O nome empresarial, embora ndo tenha a mesma importancia de anos atras, possui
protecdo juridica em virtude da reputacdo do empresario entre os fornecedores e
financiadores, de modo que € uma referéncia com maior importancia para o0 meio empresarial,
do que para o mercado consumidor. Devido a tal fator, o direito ndo pode ignora-lo,
justificando-se a diferenca no tratamento juridico conferido a estes em detrimento do
atribuido as marcas. (COELHO, 2012, p. 241).

Nos ensinamentos de Diniz (2012, p. 172):

A protecdo ao nome empresarial decorre de comando legal por ser ele um dos
direitos da personalidade do empresario individual ou coletivo. Sua prote¢do visa
tutelar sua clientela e seu crédito, na praga em que exerce sua atividade econémica,
coibindo-se a concorréncia desleal, oriunda da confusdo provocada no publico
consumidor por identidade ou similitude de firma ou denominagéo, e evitando-se
dano a imageme-atributo e a honra objetiva da sociedade, em virtude de publicidade
de protesto ou de faléncia de empreséario portador de nome igual ou semelhante ao
seu. [...].
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Logo, a tutela juridica do nome empresarial tem o objetivo de reprimir a
concorréncia desleal, ao passo que evita eventual ado¢do de nome igual ou semelhante por
outro empresario, que tenha o intuito de desviar a clientela daquele ou obter vantagem
econémica indevida, além de preservar a reputacdo do empresario perante 0os consumidores,
fornecedores e financiadores. (DINIZ, 2011, p. 818).

O artigo 5°, inciso XXIX, da Constituicdo Federal de 1988 inclui o direito de

protecdo ao nome empresarial entre o rol de direitos e garantias fundamentais, in verbis:

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

]

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as criacGes industriais, a propriedade das
marcas, aos homes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais; [...].
(BRASIL, 1988, grifo nosso).

A exclusividade do uso do nome empresarial, nos limites do respectivo Estado,
decorre da sua inscricdo na Junta Comercial, considerando que esta é extensiva a todo o
territério nacional, desde que haja registro na forma de lei especial. (DIN1Z, 2012, p. 172).°

Por sua vez, a Lei n° 8.934 de 18 de novembro de 1994 (BRASIL, 1994), que
dispde sobre o Registro Publico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e da outras
providéncias, inclui entre suas atribui¢cdes o registro do nome empresarial, que fica a cargo
das Juntas Comerciais, que regulam seu sistema de protecao.

Assim dispdem os artigos 1.166 do Cddigo Civil e 33 da Lei n° 8.934/94,

respectivamente:

Art. 1.166. A inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas
juridicas, ou as respectivas averbacfes, no registro proprio, asseguram 0 USO
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Pardgrafo Gnico. O uso previsto neste artigo estender-se-a a todo o territério
nacional, se registrado na forma da lei especial. (BRASIL, 2002).

Art. 33. A protecdo ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento
dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alteracdes.
(BRASIL, 1994).

%Considerando que o nome empresarial ¢ oficializado na Junta Comercial em que o comerciante esta
estabelecido, tal situagdo, na ordem pratica, traz uma série de problemas, na medida em que ndo existe um
banco de dados em comum entre as diversas Juntas Estaduais. Neste contexto, como parece evidente,
possibilita-se a existéncia de diversas empresas com denominacdes idénticas. Para diminuir — mas ndo encerrar
— essa situacao, em 30 de janeiro de 1996, através do Decreto n® 1.800, foi facultado ao comerciante estender a
protegdo do seu nome empresarial para todas as unidades da Federagdo [...]”. (SCUDELER, 2013, p.130).
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Entretanto, conforme o entendimento de Scudeler (2013, p. 131), a protegédo
concedida ao nome empresarial ndo pode ficar restrita aos limites do Estado em que o
empresario se estabeleceu, tendo em vista que € reconhecida internacionalmente pela
Convencdo da Unido de Paris, em seu artigo 8°, tratado este do qual o pais é adepto.™

Todavia, ao passo que para alguns criticos a exigéncia de registro especial do
artigo 1.166 do Codigo Civil representa um retrocesso e descumpre as normas da Organizagao
Mundial de Comércio — OMC, uma vez que a Convencdo da Unido de Paris restou
incorporada pelo TRIPs—Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” e ndo houve
a criacdo de um registro especial a ser observado, outros defendem que houve uma derrogagéo
no Brasil de parte da referida convencéo, quando a legislacéo atual e mais recente estabeleceu
a protecdo do nome empresarial restrita aos limites do estaduais. (CESARIO, 2013, 119-20).

Anote-se, assim, que a extensao da protecdo do nome empresarial tem sido objeto
de divergéncias ndo apenas doutrinarias, conforme brevemente citado acima, mas também
jurisprudenciais, as quais serdo abordadas em capitulo proprio do presente trabalho, haja vista
a sua relevancia para o objeto em estudo.

Desta feita, para que o nome detenha protecdo em todo o territorio nacional, a
principio, deve-se proceder ao arquivamento do pedido de protecdo ao nome empresarial nas
Juntas Comerciais dos demais Estados da Federacdo, consoante as disposi¢fes do Cédigo
Civil (BRASIL, 2012) e da Lei n° 8.934/94 (BRASIL, 1994).

Acerca do registro do nome empresarial, Mamede (2013b, p. 55-6) leciona:

O nome empresarial identifica o empresario ou sociedade empresaria, garantindo a
concorréncia entre os atores mercantis e preservando direitos e interesses de
consumidores, fornecedores e da praca em geral, evitando enganos. Por isso, deve
ser distinto dos j& inscritos no mesmo registro (principio da novidade). A inscricdo
do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas juridicas, ou as respectivas
averbacdes, no registro préprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do
respectivo Estado, diz o art. 1.166 do Codigo Civil. Seu paragrafo Unico prevé a
extensdo da protecdo a todo o territério nacional quando registrado na forma da lei
especial; tal lei especial, todavia, ainda ndo existe; portanto, a prote¢do ao nome
empresarial estd marcada pelo principio da territoriedade, salvo nomes notorios.
Mesmo que um empresario tenha nome civil idéntico ao de outro, ndo podera haver
registro igual: o segundo a pedir o registro mercantil deveré acrescentar ao seu nome
empresarial elementos distintivos. (grifo do autor).

Importante ressaltar que o Cddigo Civil, no artigo 1.163, resguarda o requisito da
novidade a ser observado no registro do nome empresarial, a fim de evitar qualquer confuséo

entre os consumidores: “O nome de empresario deve distinguir-se de qualquer outro ja

190 artigo 8° da Convencéo da Unio de Paris prescreve que a protecéo do nome empresarial independe de
deposito ou registro, sendo valida em todos os paises da Unido. (CESARIO, 2013, p. 119).
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inscrito no mesmo registro. Paragrafo Gnico. Se 0 empresario tiver nome idéntico ao de outros
jainscritos, devera acrescentar designacdo que o distinga.” (BRASIL, 2002).

Deve ser observado, ainda, 0 requisito da veracidade, conforme o previsto no
artigo 34 da Lei n° 8.934/94: “O nome empresarial obedecera aos principios da veracidade e
da novidade.” (BRASIL, 1994), principios estes que seréo abordados no capitulo seguinte.**

Salienta-se que a averiguagédo acerca da eventual existéncia de nome empresarial
igual ou semelhante ao que se tem o intuito de registrar compete as Juntas Comerciais e ao
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM), considerando o disposto
pela Instrucdo Normativa n. 116/2011 do Departamento Nacional de Registro do Comércio —
DNRC. (DINIZ, 2012, p. 173).

Isto posto, havendo prejudicado pelo registro posteriormente realizado na Junta
Comercial, é permitido a este requerer a anulacdo do registro ou ajuizar acdo para anulacéo da
inscricdo do nome empresarial’?, tendo em vista o desrespeito ao principio da novidade.
(MAMEDE, 2013b, p. 56).

E, inclusive, o que ressalva o artigo 1.167 do Codigo Civil: “Art. 1.167. Cabe ao
prejudicado, a qualquer tempo, acdo para anular a inscricdo do nome empresarial feita com
violagdo da lei ou do contrato.” (BRASIL, 2002).

Ademais, os interessados poderdo solicitar o cancelamento da inscricdo do nome
empresarial quando houver a cessacdao do exercicio da atividade econémica pelo empresario
individual ou coletivo, reconhecida judicial ou extrajudicialmente ou com liquidacdo da
sociedade, nos termos do artigo 1.168, do Codigo Civil: “Art. 1.168. A inscricdo do nome
empresarial serd cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar 0 exercicio
da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidacdo da sociedade que o
inscreveu.” (BRASIL, 2002).

De acordo com as li¢bes de Diniz (2012, p. 167):

[...] Enquanto o empresério estiver em atividade, tera direito ao nome, pois somente
a ocorréncia de declaracdo da sua inatividade poderd extinguir sua firma ou
denominacéo (Lei n. 8.934/94, art. 60, 81°, in fine). Logo, 0 nome empresarial tem
duragdo por prazo indeterminado e constitui direito da personalidade do empresario
e como tal é inalienavel (CC, art. 1.164).

HSe se modificar o nome do titular da firma individual (p. ex., em virtude de casamento, adogio), dever-se-a
ndo sé averba-lo no Registro Civil da Pessoa Natural, como também na Junta Comercial, pois houve alteracdo
do nome empresarial.”. (DINIZ, 2012, p. 169).

12« ..] Mas nada obsta, ainda, que o prejudicado pleiteie acdo de indenizacio de reparaco de perdas e danos
oriundos de utilizacdo indevida de seu nome, que prescreve dentro de trés anos (CC, arts. 186, 927 e 206 83° ¢
V; Lein. 9.279/96, art. 209, § 1°).” (DINIZ, 2012, p. 174).
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Nesta toada, percebe-se que existem trés diferengas principais entre o nome
empresarial e a marca, no tocante a protecdo concedida pelo registro. Destaca-se:

Primeiramente, os orgdos de registro sdo diversos, a marca é registrada no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que detém ambito nacional, enquanto 0 nome é
registrado das Juntas Comerciais, em ambito estadual. (BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 122).

Segundo, o limite de prote¢do da marca é apenas com relacéo a classe de produtos
em que foi registrada, ou seja, apenas naquele segmento mercadoldgico, ja o nome
empresarial possui protecdo com relagdo a todas as atividades econdmicas™®, ainda que nio
haja similaridade com a atividade desenvolvida, sendo, portanto, mais abrangente que a das
marcas. (SCUDELER, 2013, p.131-3).

Por fim, a terceira diferenca esta relacionada ao prazo de duracdo da protecdo
juridica concedida aos institutos. O prazo de protecao da marca é de dez anos, prorrogavel por
igual periodo e sucessivamente, diante de requerimento do respectivo titular. O nome
empresarial, por outro lado, tem a duracdo de sua protecdo coincidente com a do empresario,
pois enquanto ativa a sociedade seu nome permanecerd protegido diante de terceiros.
(BERTOLDI; RIBEIRO, 2011, p. 122).

Ademais, insta frisar o que Negrdo (2012, p. 227) discorre acerca da abrangéncia
dos direitos decorrentes da tutela juridica:

A tutela juridica abrange, entre outros, os seguintes direitos:

a) Nio pode ter seu elemento caracteristico ou diferenciador reproduzido ou imitado
em marcas a ponto de causar confusao ou associagao indevida (art. 124, V, da Lei n.

9.279/96). Entende-se por elemento caracteristico ou diferenciador do nome
empresarial qualquer parte deste capaz de causar engano no mercado consumidor.
[-]

b) Nao pode ser usado indevidamente em produto destinado a venda , em exposigao
ou em estoque (art. 195, V, da Lei n. 9.279/96).

¢) E passivel d e indenizagdo requerida por seu titular quando ocorrer violagido por
atos de concorréncia desleal (art. 209 da Lei n. 9.279/96).

d) Permite agdo para anulacgdo de inscricdo de nome empresarial feita com violagao
da lei ou do contrato (art. 1.167 do Codigo Civil).

Nota-se, finalmente, que o0 nome empresarial, de acordo com as disposi¢fes do
Caodigo Civil (BRASIL, 2002) e da Lei n° 8.934/94 (BRASIL, 1994), goza de prote¢éo legal
concedida pelo registro nas Juntas Comerciais dos Estados em que o comerciante tenha se
estabelecido, cuja jurisdicdo, alias, estabelece os limites de sua tutela. O procedimento €

simples e deve ser observado por todos os empresarios, a fim de resguardar os direitos e

13A extensdo da protecdo com relacdo a ramo da atividade desenvolvida, relacionada ao principio da
especialidade, sera abordada no capitulo seguinte, referente aos principios aplicaveis ao nome empresarial.
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prerrogativas decorrentes do uso do nome, evitando o surgimento de confusdes.
3.4 PRINCIPIOS APLICAVEIS AO NOME EMPRESARIAL
3.4.1 Dos Principios da Veracidade e da Novidade

A formacdo do nome empresarial, de acordo com o que prevé o artigo 34 da Lei
n°® 8.934/94, devera obedecer aos principios da veracidade e da novidade.

Conforme ensina Coelho (2012, p. 244), a observancia de tais principios se
justifica na coibicdo da concorréncia desleal e preservacdo da reputacdo dos empresarios, uma
vez que para que cumpra de modo satisfatorio a sua funcéo, ndo pode ensejar confusdes.

No que se refere ao principio da veracidade, € exigida a verdade do nome
empresarial, sendo ilicito a empresa se identificar através de elementos que ndo correspondem
a sua realidade fatica, o que ndo significa dizer, contudo, que ndo possam ser usados
elementos fantasia para a sua cria¢gdo. (SCUDELER, 2013, p.127).

Segundo, Leonardos (apud BRUSCATO, 2011, p. 127), o principio da veracidade

disciplina que o nome empresarial deve

[...] corresponder & situacdo real do comerciante a quem pertence, ndo podendo
conter elementos suscetiveis de a falsear ou de provocar confusdo, quer quanto a
identidade do comerciante em nome individual e ao objeto do seu comércio, quer, no
tocante as sociedades, quanto a identificacdo dos socios, ao tipo e natureza da
sociedade, a atividade objeto de seu comércio e outros aspectos a ele relativos.

Também denominado como principio da autenticidade, determina que, quando o
nome empresarial for firma individual, devera conter o nome do empresario e, quando firma
social, 0 nome de ao menos um dos socios da sociedade empresaria, revelando, assim, quem
sdo seus sdcios, sua responsabilidade e atividade por ela desenvolvida, ndo podendo conter
dados inveridicos. Além disso, ndo poderd, ainda, conter palavras e expressdes que nao
correspondam a atividade prevista em seu objeto social. (DINIZ, 2011, p. 826-9, grifo do
autor).™

Em virtude deste principio, diante da retirada, expulsdo ou morte de sdcio de
sociedade limitada que tenha emprestado seu nome a composicdo do nome empresarial,

imp0e-se a sua alteracdo para excluir a referéncia ao dissidente, seja 0 nome empresarial firma

1«1...] tal principio, em relagdo ao nome do empresario ou dos socios, advém da época em que os negdcios se
davam quase em caréater pessoal, ou seja, em decorréncia das pessoas que ofereciam os produtos ou servicos e
com base em sua reputacgdo e solidez econdmica, devido a regra da responsabilidade ilimitada. [...] Porém, tal
relevancia dessa identificacdo ainda impera em razao das qualidades pessoais daquele ou daqueles que estejam
a frente do empreendimento, com sua honestidade, sua capacidade de compromisso, suas virtudes e defeitos
que possam influir na qualidade dos produtos ou servigos ofertados.” (BRUSCATO, 2011, p. 127).
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ou denominagdo. Por outro lado, em se tratando de sociedade an6nima, o principio da
veracidade detém menor restricdo, uma vez que impede somente a ado¢do de nome civil de
guem ndo é fundador, acionista ou pessoa que tenha concorrido para o éxito da empresa.
(COELHO, 2012, p. 244).

E, inclusive, o que dispde o artigo 1.165 do Cédigo Civil (BRASIL, 2002): “O
nome de socio que vier a falecer, for excluido ou se retirar, ndo pode ser conservado na firma
social.”

Do mesmo modo, diante da alteracdo do nome civil do empresario devido ao
casamento, divorcio ou demais casos que a lei autorize, bem como quando a firma contiver
designacdo mais precisa da pessoa do empresario ou do género da atividade por ele exercida,
havendo alteracdo destes, impBe-se a modificacdo da firma individual, a fim de respeitar o
disposto pelo principio da veracidade. (SOUZA, 2013, p. 65).

Sendo assim, extrai-se que o requisito da veracidade é aquele segundo o qual o
nome empresarial deve corresponder ao nome do empresario individual, quando firma
individual, ou dos socios que compBem a sociedade empresaria, quando firma social, sendo
verdadeiro a ponto de ndo permitir qualquer induzimento a erro de identificacdo com relagédo
a pessoa do titular e as atividades por ele desenvolvidas.

Com relagdo ao principio da novidade, este representa uma garantia de uso
exclusivo do nome empresarial, considerando que o empresério que primeiro arquivar a
firmar ou denominacdo na Junta Comercial tera o direito de impedir que outrem adote nome
semelhante ou idéntico™, seja na esfera administrativa ou na judicial. (COELHO, 2012, p.
244-5).1°

Para Souza (2013, p. 66), a diferenciacdo com relagdo as firmas e as
denominacdes possui 0 intuito de eliminar qualquer confusdo por parte dos consumidores e
dos demais integrantes do mercado, como fornecedores, bancos e instituicGes de crédito, de
modo que o principio da novidade vigora ainda que diferentes os ramos mercadolégicos.

Diniz (2012, p. 168) leciona:

Pelo principio da novidade ou da originalidade, 0 nome empresarial devera ser novo,
ou seja, ndo podera ter sido antes assentado no Cartorio Civil de Pessoas Juridicas
(sociedade simples) ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (sociedade

1>para a confrontagio dos nomes empresariais deve ser levado em consideragdo apenas o elemento
diferenciador e ndo a firma ou denominacéo por completo, visto que, de regra, sdo compostas por termos de
uso comum e necessario, como nos vocabulos ‘industria’, ‘comércio’, entre outros.” (SCUDELER, 2013, p.
133).

®Bryuscato (2011, p. 128) exalta que devido ao disposto pelo principio da novidade, o empresario se vé obrigado
a realizar pesquisa prévia do nome empresarial que pretende a protecdo, antes mesmo de realizar o registro na
Junta Comercial competente.
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empreséaria ou empresario individual), nem poderd existir outro homografo ou
homéfono (CC, arts. 1.163 e 1.166). [...]. (DINIZ, 2012, p. 168).

O Cadigo Civil, alias, em seu artigo 1.163 prevé acerca do requisito da novidade:
“O nome de empresario deve distinguir-se de qualquer outro ja inscrito no mesmo registro.
Paragrafo Gnico. Se o empresario tiver nome idéntico ao de outros j& inscritos, devera
acrescentar designagao que o distinga.”

Nas licdes de Bruscato (2011, p. 128, grifo do autor):

Na composicdo do nome empresarial é preciso atender ao principio da novidade, ou
seja, ndo podem existir duas empresas com 0 mesmo nome comercial numa mesma
unidade da Federacdo (art. 34 da Lei n. 8.934/94 — Lei do Registro Publico de
Empresas Mercantis e Atividades Afins). O nome adotado deve se distinguir de
todos os demais, para que ndo provoque confusdo ou erro. Diz respeito a
exclusividade na utilizacdo de determinado nome. Assim, ndo se pode registrar nome
empresarial idéntico ao que ja conste do Registro de Empresas.

Desta forma, caso se verifique a existéncia de nome empresarial ja inscrito “[...] a
autoridade administrativa recusara a realizacdo do ato, afigurando-se como solucdo a
alteracdo, o que se faz com o acréscimo de dizeres especificadores, de modo a afastar a
homonimia e mesmo a semelhanga. [...]” (RIZZARDO, 2012, p. 1087).

Rizzardo (2012, p. 1086) salienta que o principio da novidade leva ao
reconhecimento da garantia de exclusividade do uso do nome empresarial dentro dos limites
do territorio no qual se procedeu ao registro.

Note-se, ainda, que no caso da denominacdo, embora ndo se submeta ao principio
da veracidade, deve atender ao critério da novidade, haja vista que ndo pode ser igual ou
semelhante ao nome de outra sociedade devidamente registrada. (MAMEDE, 2013b, p. 54).

Segundo Coelho (2012, p. 245) o Departamento Nacional de Registro de
Comércio recomenda as Juntas os critérios'’ seguintes na observacdo ao principio da

novidade:

[...] &) devem ser comparados 0s nomes por inteiro, quando colidem duas firmas
individuais ou razdes sociais; b) devem ser comparadas por inteiro, também, as
denominagBes compostas por expressdes comuns, de fantasia, de uso generalizado
ou vulgar; c) devem ser, por fim, comparados o0s ndcleos das denominagfes
compostas por expressdes de fantasia incomum. Nessas comparagdes, consideram-se
iguais as expressdes homagrafas e semelhantes as homdfonas (IN — DNRC n. 104,
art. 8°). Sdo criticaveis tais critérios, tendo em vista a sua generalidade e abstracéo,
frente & multiplicidade de hipdteses que se podem verificar. [...]

Logo, observa-se que o nome empresarial deve ser verdadeiro e novo com relagéo

aos demais nomes empresariais que se encontrarem registrados na Junta Comercial do Estado

17« ..] Na verdade, os parametros fixados pelo DNRC, para a avaliacdo da novidade do nome empresarial, se

destinam a orientar e uniformizar a atuagdo dos 6rgdos do registro de empresa, mas, por evidente, ndo estdo
isentos de questionamento junto ao Poder Judiciario, caso se revelem inapropriados em algum caso concreto.
Até mesmo porque ndo possuem alicerce legal, mas regulamentar.” (COELHO, 2012, p. 245).
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em que o empresario titular exercer suas atividades, evitando a caracterizacdo de crime de

concorréncia desleal®

, previsto no artigo 195, V, da Lei de Propriedade Industrial.
Vislumbra-se, por fim, que os requisitos da veracidade e da novidade constituem

principios do direito empresarial aplicaveis aos nomes empresariais registraveis nas Juntas

Comerciais de todo o territdério nacional, sendo previstos, inclusive, pelo Codigo Civil

Brasileiro.

3.4.2 Dos Principios da Territorialidade, Anterioridade e Especialidade do Nome

Empresarial

O principio da territorialidade na esfera do nome empresarial diz respeito aos
limites da sua protecdo no territdrio brasileiro. Isto porque, consoante as ligdes de Silva (2010,
p. 1377), a territorialidade se refere a tudo que é concernente a qualidade de territorial ou est4,
de algum modo, restrito aos limites de um determinado territério.

Assim, na esfera juridica, a territorialidade:

[...] significa a qualidade ou a condicéo juridica, que se deriva ou que promana de ou
se restringe a um territdrio, ou aos limites territoriais de um lugar ou de um pais.

[...] E que a territorialidade, em qualquer circunstancia, importa em mostrar o
cardter, a qualidade, a condicdo do que esta preso, esta adstrito, ou circunscrito aos
limites territoriais de algum lugar [...]. (SILVA, 2010, p. 1377, grifo do autor).

Negrdo (2012, p. 230), ao abordar referido principio, remete ao que dispds o
Decreto n. 1.800/96 ao regulamentar a Lei n. 8.934/94 (Lei de Registro Publico de Empresas
Mercantis), que estabeleceu que a protecdo do nome empresarial se circunscreve a unidade da
federacdo da jurisdicdo da Junta Comercial em que se procedeu ao registro, podendo esta ser
estendida as demais unidades federativas a pedido da parte interessada e observando a
instrucdo normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.*

Neste mesmo norte, 0 Codigo Civil regulamentou a protecdo absoluta do nome

empresarial nos limites do Estado em que proceder ao respectivo registro, consoante o artigo

18«Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: [...] V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de
estabelecimento ou insignia alheios ou vende, exp8e ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas
referéncias; [...]”. (BRASIL, 1996).

19« A regulamentagdo deu-se por forga da Instrugdo Normativa do DNRC n. 53, de 6 de margo de 1996, em seu
art. 13: ‘protecdo ao nome empresarial decorre, automaticamente, do arquivamento de ato constitutivo de firma
mercantil individual ou de sociedade mercantil, bem como de especifica alteragdo nesse sentido, €
circunscreve-se a unidade federativa de jurisdicao da Junta Comercial que o tiver procedido. § 1° A protegdo ao
nome empresarial na jurisdigdo 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 mercantil interessada. § 2° Arquivado o pedido de protegao ao
nome empresarial, devera ser expedida comunicagdo do fato a Junta Comercial da unidade federativa onde
estiver localizada a sede da empresa’.” (NEGRAO, 2012, p. 230)
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1.166, in verbis:

Art. 1.166. A inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas
juridicas, ou as respectivas averbages, no registro proprio, asseguram 0 USO
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Paragrafo tnico. O uso previsto
neste artigo estender-se-a a todo o territrio nacional, se registrado na forma da lei
especial. (BRASIL, 2002).

Entretanto, com relacdo a abrangéncia territorial do nome empresarial e,
consequentemente, ao respeito do principio da territorialidade, existem atualmente
divergéncias entre o0 que prevé o ordenamento juridico brasileiro e o que dispde a Convencao
da Unido de Paris (1883), da qual o Brasil é signatario.

Isto porque, enquanto o Cddigo Civil brasileiro dispbe em seu artigo 1.166
(BRASIL, 2002) que a protegdo do nome empresarial possui abrangéncia estadual, a
Convencdo da Unido de Paris (1883) disp6s em seu artigo 8° que esta se d& em todos 0s paises
unionistas independentemente de registro, de modo que se estenderia ao ambito nacional,
incluindo todos os Estados da Federacéo.

A divergéncia em questdo se revela de extrema importancia quando da analise da
colidéncia entre nome empresarial e outros sinais distintivos, razdo pela qual serd
minuciosamente abordada na secdo seguinte.

Por sua vez, com relacdo ao principio da anterioridade ndo é toleravel que um
novo empresario ou uma nova sociedade adotem nome empresarial ja registrado perante a
respectiva Junta Comercial ou outro 6rgdo de registro. (RIZZARDO, 2012, p. 1088).

O Cadigo Civil dispde sobre esta garantia ainda em seu artigo 1.166, caput: “A
inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas juridicas, ou as respectivas
averbacdes, no registro proprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo
Estado.” (BRASIL, 2002).

Deste modo, depreende-se do artigo supramencionado que havendo o registro do
nome empresarial no Registro Pablico de Empresas Mercantis, o titular do nome tera o direito
de uso exclusivo deste nos limites da jurisdi¢cdo daquela Junta Comercial e, se for o caso de
extensdo deste, nos demais estados em que proceder ao registro, de modo que nenhum outro
empresario podera utilizar-se, posteriormente, da expressao deferida aquele empresario.

Neste sentido, os ensinamentos de Coelho (2011, p. 105) corroboram que o titular
de nome empresarial detém o direito de exclusividade do seu uso, de modo que podera

impedir que outro empresario se utilize de nome semelhante ou idéntico?, fazendo com que,

%Mas o que seja um nome idéntico ou semelhante, isto a lei ndo esclarece. A solugo, assim, é dada pelo
seguinte critério de natureza doutrinal: a identidade ou semelhanca ndo diz respeito sendo ao ndcleo do nome
empresarial. Os elementos identificadores do tipo societario, do ramo de atividade, bem como as particulas
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neste caso, 0 empresario que tiver procedido anteriormente ao registro do nome empresarial

tenha o direito de obrigar os demais a acrescerem distintivos diferentes ao seu nome ou, ndo

sendo possivel proceder-se a distin¢do de forma segura, a lhe alterarem de forma integral.

Diniz (2011, p. 844-5) expde, inclusive, que:

A lei veda, em algumas hipo6teses, registro de nome empresarial se:

[..] 1) inscrito, anteriormente, por outro empresario individual ou coletivo. O
empresario deve, ante o principio da novidade e o da anterioridade, corolarios da
garantia de exclusividade, adotar nome que o distinga de qualquer outro ja
inscrito no mesmo registro (CC, art. 1.163). Se optar por um nome empresarial
idéntico (homonimia)®* ao de algum outro, anteriormente inscrito, devera nele
acrescentar elementos distintivos ou alguma designacdo que o diferencie,
substancialmente, daquele (CC, art. 1.163, paragrafo Unico), sob pena de cometer
crime de concorréncia desleal por usurpacdo de nome empresarial (Lei n. 9.279/96,
art. 195, V), com o objetivo de tirar proveito de sua notoriedade e sucesso junto ao
publico. (grifo nosso).

Vislumbra-se, assim, que o direito de exclusividade trata-se de nada mais que o

respeito ao principio da anterioridade, embora limitado ao &mbito estadual, uma vez que ndo

se revela possivel a existéncia de um controle unitario entre todas as Juntas Comerciais do

territério nacional, nem mesmo seria viavel obrigar que uma determinada Junta auferisse nas

demais todas as empresas ou sociedades, com o intuito de averiguar a existéncia de nome
empresarial igual. (RIZZARDO, 2012, p. 1088).
Diniz (2011, p. 846) ressalta que através da aplicacdo do principio da

anterioridade:

[...] protege-se 0 nome empresarial e o interesse do empresario, seu titular, de
preservar sua clientela e seu crédito. Deveras, 0 uso indevido do nome idéntico
poderd: a) desviar clientes, que, desavisadas, venham a negociar com o usurpador;
b) abalar o crédito de conceituado empresario, com protesto de titulo, pedido de
faléncia ou recuperacdo em nome do usurpador; c) trazer prejuizos na captacdo de
resultados econémicos, pela interferéncia negativa na atuacdo empresarial do
empresario ou da sociedade; d) causar confusdo na escolha de produto, lesando o
direito & marca; e) confundir terceiros (credores, fornecedores e consumidores) que
se vincularem ao empresério individual ou coletivo etc.

gerais (“& Cia”, “Irmaos”, “Sucessor de” etc.), devem ser desprezados na analise da identidade ou semelhanca
entre dois nomes empresariais. Por nicleo do nome empresarial se entende a expressao que é propria do seu
titular, aquela que o torna conhecido, tanto entre os consumidores como entre os fornecedores. E a parte do
nome empresarial que ndo se pode abstrair sem desnatura-lo, sem perder de vista aquele especifico sujeito de
direito que se pretende identificar. [...] O Registro do Comércio adota esse entendimento de restringir o ntcleo
do nome empresarial a analise da identidade ou semelhanga apenas quando se trata de denominagdo com
expressdes de fantasia incomuns. Em relacdo as demais denominac@es e as firmas, recomenda o Departamento
Nacional de Registro do Comércio que as Juntas levem em conta a composicao total do nome, sendo idénticos
0s homografos e semelhantes os homofonos [...].” (COELHO, 2011, p. 105-6).

2l«A homonimia poderé confundir a clientela, além de lesar direito da personalidade de empresario. A Junta
Comercial, para evitar registro de nomes homonimos, deverd analisar seus arquivos, averiguando se ndo ha
inscricdo anterior de nome idéntico ou similar. O mesmo se diga se vier a escolher nome cuja prondncia soe
praticamente igual (homofonia) a de outro registrado.” (DINIZ, 2011, p. 844-5).
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Por conseguinte, diante da aplicacdo do principio da anterioridade, o empresario
estara preservando sua clientela de eventual confusdo na escolha dos produtos e do desvio de
clientes, além do seu crédito.

Contudo, ver-se-a4 que, do mesmo modo que ocorre com relacdo ao principio da
territorialidade, a importancia do estudo do principio em destaque reside especialmente na
anélise de eventual colidéncia entre nome empresarial e marca, na qual aquele tenha sido
registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, a fim de se averiguar a quem pertenceriam os direitos decorrentes do
seu registro.

Finalmente, insta evidenciar a respeito da aplicacdo do principio da especialidade
no que concerne a tutela do nome empresarial.

Neste caminhar, questiona-se acerca da extensdo da protecdo conferida pelo
registro do nome empresarial na Junta Comercial com relacdo ao ramo mercadoldgico de suas
atividades, ou seja, se a protecdo € absoluta (erga omnes), impedindo o seu uso em qualquer
tipo de empreendimento do meio empresarial, ou se é relativa, apenas nos limites do ramo da
atividade desenvolvida pelo seu titular, aplicando-se o disposto pelo principio da
especialidade (NEGRAO, 2012, p. 228), abordado em capitulo anterior no que se refere ao
ambito do direito marcério.

Sobre o tema, Leonardos (apud NEGRAO, 2012, p. 228) afirma que o nome
empresarial apresenta as mesmas restricdes que a marca, sendo protegido, portanto, apenas
com relacdo aos empresarios que desenvolvam atividade econémica semelhante ou afim.
Todavia, exalta que esta ndo é a posicdo que parecer ser adotada pelo legislador nacional ao
estatuir o artigo 35, V, da Lei n. 8.934/94, que impede o registro de nomes empresariais
idénticos ou semelhantes a outro ja existente, sem estabelecer qualquer excecdo para 0s casos
em que o objeto social for diverso.

As licdes de Diniz (2011, p. 823) com relacdo ao tema sdo neste sentido, ao
afirmar que: “[...] Sua prote¢dao juridica independe do ramo de atividade econdmica do
empresario individual ou coletivo. [...]”.

Ainda, Negrdo (2012, p. 230) leciona que o Cdédigo Civil, a fim de solucionar
eventuais conflitos entre nomes empresariais cujas atividades sejam distintas, determinou o
acréscimo do objeto social na constituicdo da denominacdo adotada por sociedades limitas,
andnimas ou comandita por agdes. Entretanto, para firma individual tornou facultativa a

insercdo do objeto social ou género da atividade e nada disp0s a respeito das firmas sociais, 0
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que torna imperativo saber se seria aplicado o principio da especialidade diante do conflito
entre tais espécies de nome empresarial.

E, nesta toada, a jurisprudéncia parece seguir a tendéncia de garantia dos nomes
empresariais apenas nos limites do ramo da atividade desenvolvida, ou seja, do seu objeto
social. (NEGRAO, 2012, p. 230).%

Em suma, muito embora o ordenamento juridico disponha que a protecdo do nome
empresarial se estende a todos os ramos mercadolégicos, os tribunais tém decidido em sentido
diverso quando da analise da colidéncia entre nome empresarial € marca, 0 que sera

trabalhado em capitulo seguinte.
3.5 DA COLIDENCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA

Embora pertencam a categorias juridicas distintas e sejam inconfundiveis com
relacdo ao conceito do direito material, nada impede que a mesma expressao seja utilizada
como nome empresarial e marca pelo empresario no caso concreto.

Cesario (2013, p. 110) discorre, neste sentido:

[...] De fato, é algo comum no mercado, sobretudo nas pequenas e médias empresas,
que sem muitos recursos financeiros para criagdo e divulgacdo de varios signos
distintos optam pelo uso da mesma expressdo lingiistica, mas também h& casos de

?2N3o obstante o posicionamento do autor ora citado, néo se pode dizer que exista uma posicéo pacifica sobre a
aplicacéo do principio da especialidade no que se refere & colidéncia entre nomes empresariais, tendo em vista
que ainda ha divergéncia quanto a sua aplicacdo no caso em tela. E o que extrai-se das emendas dos julgados
de n° 2007.054939-0 e n° 2005.032727-9: “APELACAO CIVEL A— ACAO ANULATORIA DE
REGISTRO E DE ABSTENCAO DE USO DE NOME EMPRESARIAL. [..JNOME EMPRESARIAL
A-[..] - CONFLITO DIRIMIDO [...] A LUZ DA FINALIDADE DO INSTITUTO - ESPECIFICIDADES
DO CASO CONCRETO A-[...] Eventual uso concomitante de nomes empresariais que possuam
similitude capaz de gerar confusdo junto ao publico, especialmente quando no mesmo ambiente de
mercado,deve ser solucionado com base na anterioridade do registro, em aten¢do ao principio da
novidade. O critério da anterioridade do registro, todavia, ndo pode ser adotado isoladamente. Tal
circunstancia precisa ser aferida no &mbito da area de atuacdo da Junta Comercial em que as empresas
litigantes tém seus registros, sem deixar de se atentar as particularidades do caso concreto. Considerando-se a
exata identidade do nome pouco comum Metalkraft, a proximidade geogréafica das empresas litigantes e
o fato de que estas desempenham atividades semelhantes - tudo isso aliado a anterioridade do registro da
autora, tanto na Junta Comercial quanto no INPI -, é de se reconhecer a possiblidade de erro ou
confusdo entre os nomes das litigantes ndo so pela clientela (captagéo de clientela), mas também por
fornecedores e financiadores, e potencialmente a probabilidade de concorréncia desleal, fato que
primordialmente pretende a Lei evitar.” (SANTA CATARINA, 2011b, grifo nosso). E, ainda: "*AGRAVO
DE INSTRUMENTO - ACAO ORDINARIA - TUTELA ANTECIPADA — NOME EMPRESARIAL -
COLIDENCIA DA DENOMINACAO "COMASQ" - PREVALENCIA DO REGISTRO ANTERIOR -
RAMOS DE ATIVIDADE DISTINTOS - IRRELEVANCIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA
NOVIDADE - INTELIGENCIA DOS ARTS. 33 E 34, DA LEI 8.934/94 - PROTECAO LEGAL
CIRCUNSCRITA AO LIMITE DA JURISDIQAO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - AUSENCIA DE ELEMENTOS, NOS AUTOS, QUE AUTORIZEM ESTENDER A TUTELA
A OUTRAS UNIDADES DA FEDERAQAO —[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.’(Agravo de
instrumento n. 2003.009910-7, de Papanduva. Rel. Des. GastaldiBuzzi. j. 01.04.04)”. (SANTA CATARINA,
2005, grifo nosso).
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grandes empresas como a centenaria Mongeral Aegon Seguros e Previdéncias S.A,
marca e titulo de estabelecimento Mongeral Aegon [...].

Assim, por vezes, € possivel deparar-se com nome empresarial e marca
semelhantes que venham a causar certa margem de confusdo ao consumidor, 0 que vai de
encontro a funcdo destes dois institutos do direito empresarial, que, apesar de serem ambos
tutelados pelo mesmo dispositivo da Constituicdo Federal de 1988, qual seja o artigo 5°,
inciso XXIX?*, ndo possuem a mesma finalidade.

A fungdo precipua da marca, segundo Ramos (2015, p. 185), ¢ “diferenciar o
produto ou servigo dos seus ‘concorrentes’ no mercado”, ao passo 0 nome empresarial
identifica e individualiza o empresario no mundo dos negécios, distinguindo-o dos demais e
protegendo, além dos seus investimentos, os consumidores (DINIZ, 2011, p. 822).

Enquanto a marca distingue produtos e servi¢os, 0 nome empresarial identifica os
empresarios no ramo das relagdes negociais.(CESARIO, 2013, p. 122).

Diante da semelhanca ou identidade entre marcas, quando registradas para o
mesmo ramo de atividade, restara caracterizada a “colidéncia”. Neste sentido é o Manual de
Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2014, p. 144), ao dispor que a colidéncia sera estabelecida
pela comparacao da impressao geral dos conjuntos dos signos, tendo por base 0s seus aspectos
gréficos, fonéticos e ideoldgicos, de forma que se partird de uma visao global dos sinais, com
0 objetivo de determinar se a combinacdo de elementos idénticos ou semelhantes podera
tornar as marcas em questao suscetiveis de confusdo ou associacdo indevida.

De acordo com o mencionado Manual de Marcas (INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2014, p. 165), a colidéncia dar-se-4 nos casos em que a
marca vise identificar ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, dentro do
mesmo segmento mercadoldgico, consoante critério classificatério adotado pela autarquia.”*

Por sua vez, com relacdo a similaridade entre nomes empresariais, 0 parecer n°

227/07 da Procuradoria Geral da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina expfe que

2 «Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecéo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o0 desenvolvimento
tecnologico e econdmico do Pais; [...]”. (BRASIL, 1988).

2 «“por esse motivo, ao utente interessado em obter registro de sua marca, antes de mais nada, é recomendavel
que proceda uma pesquisa junto ao banco de dados do INPI, objetivando verificar se a marca que pretende
registrar ja esta registrada em nome de terceira empresa, ou se existem outras semelhantes que justificariam o
indeferimento de seu pedido de registro. Essa pesquisa (‘busca prévia’) é feita pela Internet e basta que o
interessado informe qual a marca que pretende usar e o produto que ird identificar.” (SCUDELER, 2013, p.
81).
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haverd colidéncia quando nomes empresariais forem idénticos ou semelhantes, ou seja,

quando tiverem a mesma grafia (homografia) ou a mesma pronuncia (homofonia):

Nome empresarial. [...] S6 ocorre colidéncia entre nomes empresariais quando estes
— ou as eventuais expressdes incomuns neles contidas — forem idénticos ou
semelhantes. Entretanto, o conceito legal de identidade e semelhanga, nesta matéria,
ndo corresponde a acepcao comum destes termos. Havera identidade quando os
nomes tiverem a mesma grafia. Havera semelhanca quando tiverem a mesma
prondncia. ldentidade, nesta acepcdo técnica, significa homografia; semelhanca
significa homofonia. (SANTA CATARINA, 2007).

Ainda neste sentido, preleciona Diniz (2011, p. 845):

A homonimia podera confundir a clientela, além de lesar direito da personalidade do
empresario. A Junta Comercial, para evitar registro de nomes homdnimos, devera
analisar seus arquivos, averiguando se ndao ha inscricdo anterior de nome idéntico ou
similar. O mesmo se diga se vier a escolher nome cuja prondncia soe praticamente
igual (homofonia) a de outro registrado.

O fendmeno da colidéncia ainda pode se configurar entre sinais distintivos
diversos, como no caso do nome empresarial e da marca, quando estes se revelarem
colidentes a ponto de induzir o consumidor em erro®.

Souza (2013, p.178) menciona que embora a marca e 0 home de empresa sejam
institutos distintos, ambos tutelados pelo ordenamento juridico brasileiro, € perfeitamente
viavel eventual pretensdo de abstencdo de uso de expressdo que designe marca em nome
comercial e vice-versa, considerando a relagéo existente entre estes no universo mercantil.

Até mesmo porque, a colidéncia entre marca e nome empresarial caracteriza
vedacdo do registro de marca, prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 124. Ndo sdo registraveis como marca:

[...] V - reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusao
ou associagdo com estes sinais distintivos; [...]. (BRASIL, 1996).

E neste ponto que reside o problema da presente pesquisa, tendo em vista que
como a protecdo conferida a estes institutos do direito empresarial é diversa, podem ocorrer
conflitos no caso concreto, no momento da averiguacao de quem seria 0 detentor dos direitos
sobre a expresséo utilizada como nome empresarial e marca.

No direito brasileiro, conforme visto nos capitulos anteriores, enquanto a marca
goza de protegdo em todo o territdrio nacional, nos termos do artigo 129, caput, da Lei de
Propriedade Industrial, Lei n°® 9.279/96 (BRASIL, 1996), a prote¢do do nome empresarial
restringe-se ao ambito estadual, consoante o disposto no artigo 1.166, caput, do Caodigo Civil

2 Exige-se, neste caso, que o titular da marca e do nome empresarial colidentes operem no mesmo segmento
mercadoldgico, em funcédo do principio da especialidade, salvo se a marca for de alto renome, quando tera o
empresario a protecdo em todos os ramos do mercado. (COELHO, 2010, p. 188).
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(BRASIL, 2002).

A protegdo conferida ao nome empresarial, com base no artigo acima
mencionado, caracteriza uma limitacdo territorial ao principio da novidade ao ser interpretada
de acordo com o artigo 1.163 do Codigo Civil, que dispde que o nome empresarial deve ser
distinto de qualquer outro ja inscrito ou registrado no mesmo 6rgéo de registro. (MAMEDE,
20134, p. 127).

O paragrafo Unico do artigo 1.166 (BRASIL, 2002) acrescenta, ademais, que para
a extensdo da protecdo do nome empresarial a todo o territério nacional é necessario a
realizacdo de registro na forma de lei especial, de modo que devera ser efetivado o registro em
cada uma das Juntas Comerciais do pais, uma vez que ndo ha, até o momento, lei neste
sentido ou 6rgéo proprio para a concessdo de tal registro.

Referida norma, todavia, vai de encontro com o previsto pelo artigo 8° da
Convencao da Unido de Paris para protecdo da Propriedade Industrial (1883), ratificada pelo
Brasil através do Decreto n® 75.572/75 (BRASIL, 1975), que determina: “O nome comercial
sera protegido em todos os paises da Unido sem obrigacdes de depoésito ou de registro, quer
faca ou nao parte de uma marca de fabrica ou de comércio.”

Diante disso, havendo colidéncia entre nome empresarial e marca, sendo aquele
registrado anteriormente no Registro Publico de Empresas Mercantis e esta posteriormente no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, discute-se a quem pertenceriam 0s direitos
decorrentes do registro, haja vista a dualidade de interpretacbes com relacdo a protecao
conferida ao nome empresarial pelo Cadigo Civil Brasileiro e pela Convencao Unionista de
Paris, adotada pela legislacdo vigente.

Para Mamede (2013a, p. 259-60), o principal desafio aqui € que a protecdo
conferida pelo Codigo Civil ao nome empresarial é territorial, confere uso exclusivo nos
limites do respectivo Estado, ao passo que a marca, por ser bem de propriedade intelectual,
possui eficacia em todo o territério nacional, ou seja, erga omnes.?

Ressalta-se que, consoante preleciona Cesario (2013, p. 122-3), neste caso deve
ser feita a verificagdo primaria do risco de confusdo e associacdo entre os sinais em funcdo do
principio da especialidade, além de observada a casualidade e territorialidade do nome

empresarial, ndo havendo outra margem de interpretacdo ao conflito nascido pelo registro no

%“Nome, titulo do estabelecimento ¢ marca protegem-se por sistemas juridicos diversos, 0 que pode criar
conflitos. O advogado atento e cuidadoso procurara uma protecao juridica ampla para seu cliente, registrando
como marca todos os signos utilizados na atividade negocial, incluindo o nucleo do nome empresarial € o titulo
do estabelecimento, o que ndo s6 é possivel, mas € mesmo recomendavel. Quando tal providéncia ndo é
tomada, torna-se provavel a ocorréncia de conflitos. [...].” (MAMEDE, 20134, p. 259-60).
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Instituto da Propriedade Industrial de marca colidente com nome comercial arquivado
anteriormente em uma determinada Junta de Registro do Comércio.
Nesta toada, corrobora Souza (2013, p. 180):

[...] Da mesma forma, registrada a marca ndo pode outra empresa industrial,
comercial ou de servicos utiliza-la, ainda que parcialmente, na composicdo de seu
nome comercial, em havendo similitude de atividades. [...] Portanto, por raciocinio
integrativo, deve-se levar em consideracdo o principio da especialidade, corolario
do nosso direito marcario. [...]. (grifo do autor).

Nos ensinamentos de Negrdo (2007, p. 199), no caso de exercicio da mesma
atividade ou similar pelos detentores da protecdo do nome empresarial e da marca, e podendo
resultar confusdo ao consumidor ou desvio de clientela, devem ser observados dois critérios
para sua solucdo: primeiramente o critério da especificidade, ou seja, o ramo de atividade de
uma e de outra empresa; apos o critério da novidade ou precedéncia do registro, sendo que no
caso de colidéncia entre empresarios de mesmo ramo mercadoldgico, impOe-se atentar a
anterioridade dos registros, aplicando-se o previsto pelo principio da novidade.

Souza (2013, p. 179-80) corrobora que um dos critérios aceitos para solucionar
referido conflito € o que diz respeito a anterioridade, em que prevalece, via de regra, 0 mais
antigo, em respeito aos critérios de originalidade e novidade, subordinando-se, ainda, aos
preceitos legais referentes a reproducdo ou imitacdo de marcas. Sendo assim, a protecdo ao
nome empresarial impediria o registro posterior, por terceiro, de marca colidente, ainda mais
em havendo similitude de atividades, ou em outras palavras, quando no mesmo ramo
mercadologico.

Ressalta-se, neste ponto, que referidos critérios restaram abordados de forma mais
especifica quando da analise dos principios aplicaveis ao nome empresarial na secao anterior,
no qual foram tratados os principios da veracidade, novidade, territorialidade, especialidade e
anterioridade.

Bertoldi e Ribeiro (2011, p. 123) afirmam que embora ndo haja no ordenamento
juridico um tratamento apropriado para o caso de colidéncia entre nome empresarial € marca
pertencentes ao mesmo ramo de atividade, a doutrina vem privilegiando aquele que surgiu
primeiro, com base no critério da anterioridade, independente do 6rgdo em que a marca ou 0
nome empresarial tenha sido registrado primeiro.

Neste sentido, ainda, Mamede (2013a, p. 260) leciona que o direito ao uso
exclusivo do nome empresarial, adquirido pelo registro realizado anteriormente na Junta
Comercial, ndo é prejudicado pelo registro posterior de marca no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial, de maneira que o titular da marca ndo tem direito de inclui-la na sua
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denominagdo social, caso outra sociedade empresarial ja tenha sido registrada na Junta
Comercial com 0 mesmo nome.

Ainda neste norte é o entendimento de Scudeler (2013, p. 128-9):

A anterior adocdo do nome comercial prevalece, inclusive, sobre o registro marcério
idéntico ou semelhante, posteriormente solicitado no 6rgdo competente, nos termos
do inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, vedando o registro de
expressao que reproduza ou imite ‘elemento caracteristico ou diferenciador de titulo
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confuséo
ou associagdo com estes sinais distintos’.

Aqueles autores, além de basearem-se no disposto pelo artigo 124, V, da Lei de
Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), fundamentam seu entendimento no fato de o Brasil
ser signatario da Convencao da Unido de Paris (1883), que estabelece em seu artigo 8° que a
protecdo conferida ao nome empresarial é extensiva a todos 0s paises unionistas, sem
obrigacgdo de registro ou deposito, conforme descreve Souza (2013, p. 137): “[...] o art. 8° da
CUP faz referéncia ao uso, prescrevendo que a protecdo ao nome comercial da-se
independentemente de qualquer registro.”

E assim o que discorre Silva (apud BRUSCATO, 2011, p. 130):

[...] sendo o Brasil signatario da Convencdo de Paris (ratificada pelo Decreto
Legislativo n. 78/74 e pelo Decreto n. 75.572/75) — que estabelece que a prote¢do do
nome comercial, uma vez registrado em Junta Comercial, se d& no &mbito de todos
0s paises convenentes — bastaria um Unico registro para proteger o nome empresarial
nacional e internacionalmente. [...]

E, nesta acepcdo, foi editado o Enunciado n° 491 da V Jornada de Direito Civil de
2011: “Art. 1.166. A protecdo ao nome empresarial, limitada ao Estado-Membro para efeito
meramente administrativo, estende-se a todo o territorio nacional por forca do art. 5°, XXIX,
da CF e do art. 8° da Conveng¢ao Unionista de Paris.” (VADE ..., 2015).

Ocorre que o atual Codigo Civil (BRASIL, 2002) reacendeu polémicas no que se
refere a abrangéncia da protecdo do nome empresarial, uma vez que no paragrafo Unico do
artigo 1.166 restringiu a protecdo ao ambito estadual, o que segundo Cesério (2013, p. 119)
caracterizaria um retrocesso da legislacdo e estaria em desacordo com as normas da OMC —
Organizacdo Mundial de Comércio e, consequentemente, com as normas da referida
Convencao, tendo em vista que esta restou incorporada ao TRIPs - Trade Related Aspects of
Intectual Property Righs, integrante do acordo constitutivo da organizacéo.

Para Souza (2013, p. 183), ndo é razoavel exigir-se que a possibilidade de
insurgéncia contra marca colidente com nome de empresa anterior esteja atrelada a extensdo
da protecdo do nome empresarial em todos os Estados da Federagdo. Isto porque, aléem de

inexistir em nosso pais um registro de &mbito nacional aos nomes de empresa, a protecédo
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conferida a estes deriva das normas de represséo a concorréncia desleal, razdo pela qual o seu
ambito territorial de protecdo deve ser analisado no caso concreto, considerando a relacéo de
concorréncia existente e a realidade socioecondmica brasileira. Ademais, revela-se inviavel,
na pratica, requerer o registro do nome empresarial em todas as Juntas Comerciais dos
Estados brasileiros, para somente apds ser possivel a impugnacdo de eventual pedido de
registro de marca.

Entretanto, ainda assim, restou aprovado o Enunciado n°® 02 da | Jornada de
Direito Comercial de 2012, o qual dispde que: “A vedagdo de registro de marca que reproduza
ou imite elemento caracteristico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetivel
de causar confus@o ou associacdo (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada
restritivamente e em consonancia com o art. 1.166 do Codigo Civil.” (VADE ..., 2015).

Denis Barbosa (apud CESARIO, 2013, p. 120), entende, neste caso, que houve
uma derrogacao no Brasil de parte da convengdo em comento, a partir do momento em que a
legislagdo mais recente restringiu a abrangéncia do nome empresarial ao &mbito estadual. N&o
haveria como se considerar que a Convencao de Paris gere efeitos absolutos que assegurem a
protecdo do nome empresarial independentemente de qualquer registro, inclusive em ambito
internacional.

Neste caminhar sdo os ensinamentos de Rizzardo (2012, p. 1089), que sustenta ser
necessaria a existéncia de lei especial, que crie um 6rgdo proprio de registro, para se impor a
exclusividade do nome empresarial em todo o territério nacional, de modo que a protecao
nesses casos sera no ambito das respectivas comarcas, nos moldes do previsto pelo artigo
1.166 do novo Cadigo Civil.

Para Coelho (2012, p. 246) a protecdo do nome se exaure nos limites do Estado a
que pertence. E por ter abrangéncia estadual, e ndo nacional, os seus efeitos sdo restritos aos
Estados em que o empresario ou sociedade empresaria tenha sede ou filial, de modo que para
estender a tutela a todo o pais deve ser providenciado o arquivamento de pedido de protecao
ao nome empresarial nas Juntas Comerciais dos demais estados, com fulcro no paragrafo
unico do artigo 1.166 do Cddigo Civil (BRASIL, 2002). O que ndo ocorre com a marca, haja
vista ser protegida em todo o territdrio nacional através do registro no Instituto da Propriedade
Industrial.

Diniz (2011, p. 848) entende que a protegdo do nome empresarial, decorrente do
comando legal do artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal e do artigo 124, V, da Lei de
Propriedade Industrial, compete ao Registro Publico das Empresas Mercantis, a cargo das

Juntas Comerciais da Federacdo, assegurando a exclusividade do seu uso, ante o principio da
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novidade, nos limites do respectivo Estado e em todo o territdrio nacional apenas se houver
registro na forma de lei especial, consoante o pardgrafo Unico do artigo 1.166 do Cddigo
Civil.”/

Ainda, Requido (2011, p. 282) afirma que a exclusividade do nome empresarial, a
principio, se circunscreve a jurisdi¢do da Junta Comercial que acolher o registro da firma ou
denominagéo.

Nota-se que para alguns dos autores citados, a aplicacdo do Principio da
Anterioridade surge como forma de solucdo da colidéncia entre nome empresarial e marca,
sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, devido precipuamente ao disposto no artigo 8° da
Convencao de Unido de Paris (1883).

Contudo, tendo em vista a divergéncia dos entendimentos acima expostos com
relacdo a abrangéncia da protecdo conferida pelo ordenamento juridico brasileiro ao nome
empresarial, ha autores que se manifestam no sentido de privilégio da marca, com base no
previsto no paragrafo Unico do artigo 1.166 do Cdédigo Civil (BRASIL, 2002), entendendo
como de abrangéncia estadual a protecdo atribuida ao nome de empresa.

Para estes, ainda que o registro do nome empresarial seja anterior ao da marca,
ndo haveria como se falar na extensdo da protecdo a todo o territdrio nacional com
fundamento na Convengdo da Unido de Paris (1883) e nem mesmo na aplica¢do do principio
da anterioridade a fim de priorizar o registro anteriormente realizado.

Nos ensinamentos de Coelho (2012, p. 247), sendo o caso de conflito entre nome
empresarial e marca, cogitando-se ser o registro do nome na Junta Comercial anterior ao da
marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ndo ha nem mesmo na lei dispositivo
regulando a matéria.

Por outro lado, Mamede (2013a, p. 260-1) ressalta que ha julgados nos quais se
decidiu, por maioria, que a protecdo do nome empresarial independe do registro no INPI ou
em outro estado em que pretenda se estabelecer, sendo que o direito ao uso exclusivo em todo
o territério nacional surge tdo somente com a constituicdo juridica da sociedade, mediante o
registro de seus atos constitutivos no Registro Publico de Empresas Mercantis. Assim, afirma
que deve ser aplicado o Principio da Anterioridade, prevalecendo o registro do nome

comercial feito anteriormente no caso de firmas com a mesma denominacdo e objeto social

2T «E, somente, tutelar-se-4 0 nome empresarial em todo o territério brasileiro, havendo registro especial
unificado de abrangéncia nacional em drgdo proéprio, que, ainda, ndo foi regulamentado normativamente, desde
que a sociedade esteja devidamente inscrita em algum Estado da Federagdo.” (DINIZ, 2011, p. 849)
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semelhante causarem confuséo ao consumidor.

Enfim, vislumbra-se que a anélise do confronto entre nome empresarial e marca
trata-se de um desafio ao 6rgdo administrativo ou judicial, haja vista que ha, atualmente,
diferentes interpretacdes acerca da suficiéncia do Principio da Anterioridade como critério
para solucionar tais conflitos, tendo por base os entendimentos adotados pelos autores
abordados neste estudo, especialmente com relacdo a abrangéncia da protecdo do nome
empresarial.

Desta feita, o capitulo que segue terd como objetivo verificar como o principio da
anterioridade vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina e pelo Superior
Tribunal de Justica, no que se refere ao problema de pesquisa proposto, procurando-se
esclarecer os fundamentos adotados por estas cortes de justica na analise da colidéncia entre

nome empresarial e marca.
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4 ANALISE DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE COM RELACAO A
COLIDENCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL

Verificou-se no decorrer dos capitulos anteriores os aspectos teoricos e legais
acerca da marca e do nome empresarial, incluindo-se os conceitos, finalidades, requisitos para
formagdo e abrangéncia protetiva destes sinais distintivos, além dos principios aplicaveis a
cada instituto.

Ainda, percebeu-se que embora sejam inconfundiveis e pertencam a categorias
juridicas distintas, € possivel a configuracdo de colidéncia entre os sinais distintivos
abordados no presente estudo.

Pontuou-se, neste tocante, que com relacdo a solucdo de eventual conflito entre
nome empresarial e marca, ha diferentes posicionamentos adotados pelos doutrinadores
brasileiros, 0s quais restaram analisados no capitulo anterior e divergem, precipuamente, no
tocante a extensdo da protecdo concedida ao nome empresarial, considerando, além da
legislacdo aplicavel ao instituto, o que prevéem os principios da anterioridade, especialidade e
territorialidade, e a Convencéo de Unido de Paris (1883).

E, por estas razdes, entende-se que se faz necessario o confronto do que dispde a
legislacdo pétria sobre a protecdo concedida aos institutos em comento, numa visdo teorica,
com a pratica do Tribunal de Justica de Santa Catarina, bem como do Superior Tribunal de
Justica, a fim de se identificar qual entendimento prevalece diante de eventual conflito entre
nome empresarial e marca, sendo o aquele registrado anteriormente da Junta Comercial e esta
posteriormente no INPI.

A vista disso, o capitulo que encerra o presente trabalho monografico tem o
intuito de verificar como o fendmeno da colidéncia sob enfoque vem sendo interpretado,

citando-se e analisando-se determinados trechos de acordaos.

4.1 DA APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE COM RELACAO
A COLIDENCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL NO TRIBUNAL DE
JUSTICA DE SANTA CATARINA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Acerca do Principio da Anterioridade com relacdo a colidéncia entre marca e
nome empresarial, vislumbra-se que ha dois entendimentos adotados pelos doutrinadores,
conforme abordados anteriormente, os quais refletem os posicionamentos doutrinarios

adotados atualmente no direito brasileiro.
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Neste norte, apresenta-se a listagem dos acérddos emanados pelo Tribunal de
Justica de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justica, em cuja pesquisa eletronica
realizada no periodo de agosto de 2014 até maio do corrente ano, utilizando-se das expressoes
“colidéncia marca nome empresarial”, “marca nome empresarial” e “colidéncia marca nome
comercial”, procurou-se identificar o0 maior nimero de acérddos que tratam do conflito entre
marca e nome empresarial nos tribunais mencionados, a fim de se reconhecer o0s
posicionamentos por estes adotados com relacdo a aplicacéo do principio da anterioridade.

Nota-se o quadro demonstrativo do resultado da pesquisa:

Quadro 1 — Quadro demonstrativo dos acérddos que tratam da colidéncia entre

marca e nome empresarial exarados pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina

TRIBUNAL

TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

TERMO DE “marca nome “colidéncia marca “colidéncia marca
PESQUISA empresarial” nome comercial” nome empresarial”
NUMERO DE 49 resultados 04 resultados 02 resultados
RESULTADOS
Apelacdo Civel n° Apelacdo Civel n° Agravo de
2008.072127-0 2007.055549-6 Instrumento n°
2010.035246-7
RESULTADOS
PERTINENTES | Apelacdo Civel n° Apelacéo Civel n°
AO TRABALHO 2006.023581-4 2004.027330-6

Apelacdo Civel n°

2011.036865-2

Apelacéo Civel n°
1999.005336-9

Apelacéo Civel n°
2006.004445-7

Apelacéo Civel n°
2004.002216-6

Fonte: elaboracdo da autora, 2015.

Quadro 2 — Quadro demonstrativo dos acorddos que tratam da colidéncia entre

marca e nome empresarial exarados pelo Superior Tribunal de Justica

TRIBUNAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO DE “colidéncia marca nome “marca nome empresarial”
PESQUISA empresarial”
RESULTADOS 11 resultados 31 resultados
Recurso Especial n° Recurso Especial n°
RESULTADOS 1.184.867/SC 1.359.666/RJ
PERTINENTES Recurso Especial n°
AO TRABALHO 1.204.488/RS
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TRIBUNAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Recurso Especial n°
RESULTADOS 1.191.612/PA
PERTINENTES Recurso Especial n°
AO TRABALHO 1.232.658/SP

Fonte: elaboracédo da autora, 2015.

De acordo com o quadro acima, tem-se localizado, a partir dos critérios de
pesquisa adotados, o total de 55 acdorddos no ambito de competéncia do Tribunal de Justica de
Santa Catarina e 42 acorddaos no ambito do Superior Tribunal de Justica, totalizando 97
julgados.

Ressalta-se que nos quadros acima foram elencadas apenas as jurisprudéncias
consideradas relevantes para o presente estudo, ou seja, aquelas que tratam a respeito da
colidéncia entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta
Comercial e esta no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, excluindo-se as que néo
diziam respeito ao tema da pesquisa ou tratavam de declinacdo de competéncia entre camaras.

Destaca-se, ainda, que se utilizando dos termos de pesquisas “marca” e “nome
empresarial” foram encontrados 764 e 641 resultados, respectivamente, o que tornou a
pesquisa demasiadamente ampla, motivo pelo qual se pode considerar que existam,
eventualmente, decisdes as quais ndo foram abordadas no presente estudo.

Sendo assim, busca-se identificar no exame das decisdes levantadas neste trabalho
a existéncia de entendimento predominante no Tribunal de Justica de Santa Catarina (&mbito
estadual) e no Superior Tribunal de Justica (dmbito nacional), partindo-se da analise do
Principio da Anterioridade.

42 DA ANALISE DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE COM RELACAO A
COLIDENCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL EM JULGADOS DO
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA E DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICA

Utilizando-se do levantamento de dados realizado na forma anteriormente
descrita, neste topico analisar-se-a as decisdes proferidas pelo Tribunal de Justica de Santa
Catarina, bem como pela instancia superior, Superior Tribunal de Justica, a fim de se
apresentar eventual entendimento majoritario no que se refere a aplicagdo do Principio da

Anterioridade com relagéo ao conflito entre marca e nome empresarial.
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Para tanto, foram observados os critérios de abrangéncia ou de relevancia para o
presente estudo, de modo que ndo se efetuard a analise de todas as jurisprudéncias
pesquisadas nesta monografia.

Destarte, passa-se a analise jurisprudencial da colidéncia entre marca e nome
empresarial, sendo esta registrada anteriormente na Junta Comercial e aquela posteriormente

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

4.2.1 Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina

Do levantamento das decisbes do Tribunal de Justica de Santa Catarina nos
moldes mencionados, foram encontradas 09 jurisprudéncias, as quais divergem de acordo com
o0s entendimentos doutrinarios apresentados neste trabalho, veja-se.

Os acorddos de n° 1999.005336-9, n° 2004.002216-6, n°® 2004.027330-6, n°
2006.004445-7, n° 2007.055549-6 e n° 2008.072127-0 privilegiam o nome empresarial em
detrimento da marca.

Colhe-se:

APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESAS QUE
UTILIZAM A MESMA EXPRESSAO LINGUISTICA NO TITULO DE
ESTABELECIMENTO. REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
"ALINHAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA" NA JUCESC QUE
GARANTE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME EMPRESARIAL NO
ESTADO (ART. 1.166, CC). REGISTRO DA EMPRESA "ALMIR DE ABREU
ME" NA JUCESC EM DATA POSTERIOR, COM TITULO DE
ESTABELECIMENTO "ALINHAR PNEUS". EMPRESAS QUE ATUAM NO
MESMO MUNICIPIO E NO MESMO RAMO COMERCIAL. SEMELHANCA
ENTRE OS TITULOS DE ESTABELECIMENTO QUE PODE IMPLICAR
CAPTACAO INDEVIDA DE CLIENTELA, CARACTERIZANDO PRATICA DE
CONCORRENCIA DESLEAL, POR INDUZIR OS CONSUMIDORES EM ERRO.
INTELIGENCIA DO ART. 195, V, DA LEI N. 9.279/96. CONCESSAO DE
REGISTRO DA MARCA "ALINHAR PNEUS" PELO INPI A APELADA, SEM
DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS.
PEDIDO FEITO QUANDO A APELANTE JA TINHA SEU NOME
EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL HA MUITOS ANOS.
PROTECAO AO NOME EMPRESARIAL  ANTERIORMENTE
REGISTRADO NO ORGAO COMPETENTE E AO USO DO TIiTULO DE
ESTABELECIMENTO PELA EMPRESA APELANTE EM PREVALENCIA
AO POSTERIOR REGISTRO DE MARCA OBTIDO PELA APELADA.
PRETENSAO DE DECLARACAO DE NULIDADE DO REGISTRO NO INPI.
DESCABIMENTO. COMPETENCIA DA JUSTICA FEDERAL (ART. 175, LEI N.
9.279/96). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (SANTA CATARINA, 2012,
grifo nosso).

O acdrd@o em comento, n° 2008.072127-0 (SANTA CATARINA, 2012), julgado
em 01 de novembro de 2012, trata-se de um recurso de Apelagdo em “acdo de abstengdo de

uso de marca”, na qual Alinhar Servigos Automotivos Ltda. EPP almejava que a ré Almir de
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Abreu ME, cujo titulo de estabelecimento era “Alinhar Pneus”, se abstivesse de utilizar a
expressao “Alinhar” como identifica¢do de seu estabelecimento empresarial.

A autora baseava-se, para tanto, no fato de que seu nome empresarial era
registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina desde 13/12/1995, enquanto que a
ré, a fim de proteger sua marca, requereu o registro perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial em 9/11/2004. (SANTA CATARINA, 2012).

Em primeiro grau de jurisdicdo, 0 magistrado julgou improcedente o pedido da
demadante, razdo pela qual esta, inconformada, interpds a referida apelacdo. O egrégio
Tribunal de Justica, entretanto, decidiu de modo diverso, fundamentando sua decisdo no
artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal e no artigo 124, V, da Lei n® 9.279/96, conforme

abaixo se transcreve:

Assim, verifica-se que a utilizagdo do termo "Alinhar" no titulo de estabelecimento
da empresa apelada ¢ indevida, uma vez que a expressdo ja compunha o titulo do
estabelecimento da apelante, idéntico ao seu nome empresarial, registrado
anteriormente ao da apelada. Sendo as empresas atuantes no mesmo ramo do
comércio, a pratica pode implicar em perda de clientela da empresa que ja atuava no
mercado quando a apelada iniciou suas atividades e, por isso, deve ser coibida.

N&o se desconhece que, no curso do processo, a apelada obteve o registro da marca
mista Alinhar Pneus junto ao INPI, concedido em 20/11/2007, conforme certificado
juntado aos autos por ocasido da audiéncia realizada em 10/6/2008 (fls. 121 e 124).

]

Ocorre que o pedido de registro foi feito em 9/11/2004 (fl. 59), ou seja quando
ha muito a apelada ja tinha arquivado o nome empresarial Alinhar Servicos
Automotivos Ltda. na Jucesc, utilizando-o também como titulo do
estabelecimento.

A propésito, a Lei n. 9.279/96 estabelece ndo ser registravel como marca a
"reproducdo ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou
associacgéo com estes sinais distintivos" (art. 124, V).

Desse modo, considerando a anterioridade do registro do nome comercial e do
uso do titulo de estabelecimento pela apelante, deve ser assegurado a esta a
exclusividade de seu uso, prevalecendo sobre o registro da marca, tendo em
vista que as ambas empresas atuam no mesmo Municipio € N0 mesmo ramo
comercial. (SANTA CATARINA, 2012, grifo nosso).

Vislumbra-se que, in casu, o pretorio entendeu que a protecdo concedida pela
Constituicdo Federal vai além do limite estadual previsto no artigo 1.166 do Codigo Civil.

Desta feita, fundamentando-se do Principio da Anterioridade, concedeu-se
exclusividade de uso ao nome empresarial registrado anteriormente, prevalecendo, inclusive,
sobre o registro da marca realizado posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Neste sentido é, ainda, o acorddo de n° 2007.055549-6:
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APELACAO CIVEL. ACAO ORDINARIA. PRESCRICAO. AFASTADA.
PRETENSAO FUNDADA NA COLIDENCIA DE MARCA COM NOME
COMERCIAL. DEPOSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA
PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM
15-9-1998. ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA,
DO NOME COMERCIAL, INCLUSIVE, NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
EM 2-12-1992. CONFLITO QUE SE RESOLVE A PARTIR DA
ANTERIORIDADE DO REGISTRO, RESULTANDO NA PRIORIDADE DO
NOME COMERCIAL. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. SENTENCA
REFORMADA. SUCUMBENCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO.

Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos
critérios da originalidade e novidade. (REsp 30.636/SC, Rel. Ministro SALVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/1993, DJ
11/10/1993 p. 21323). (SANTA CATARINA, 2010c, grifo nosso).

Neste caso, cuida-se de acdo ordinaria movida por Centro de Formacao
Aperfeicoamento Profissional de Seguranga S/C LTDA (CEFAP) em desfavor de CEFAP —
Centro de Formac&o Aperfeicoamento Profissional LTDA, pretendendo que a ré se abstivesse
de utilizar o nome “CEFAP”, uma vez que este seria nome comercial e marca da empresa
autora. (SANTA CATARINA, 2010c).

Em sede recursal, o Desembargador Relator salientou que o cerne da questéo
estaria em saber se o registro do nome empresarial na Junta Comercial, efetuado em 02 de
dezembro de 1992 prevaleceria ou ndo sobre a marca registrada no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial em 15 de setembro de 1998. (SANTA CATARINA, 2010c).

O tribunal ao analisar o pleito trouxe a pauta, novamente, o Principio da

Anterioridade, privilegiando o nome empresarial em prejuizo da marca:

Salienta-se que tanto a marca, como 0 nome comercial possuem reconhecimento e
protecdo, devendo, caso haja confusdo ou identidade, resolver-se a contenda pela
anterioridade, ou seja, pela antiguidade do registro, seja no INPI (marca) ou
JUCESC (nome comercial).

]

Logo, se alguém possui prioridade de registro, esse alguém é a empresa ré, pois o
registro na Junta Comercial do nome é anterior a data do registro da marca no INPI.
(SANTA CATARINA, 2010c).

!No acérdao de n° 2007.055549-6 (SANTA CATARINA, 2010c, grifo do autor),0s desembargadores
mencionam decisdo do Superior Tribunal de Justica, inclusive: “Colhem-se precedentes exarados pelo STJ:
NOME COMERCIAL. DIREITO A EXCLUSIVIDADE. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL.
PREVALENCIA. O DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO NOME COMERCIAL EM TODO TERRITORIO
NACIONAL NAO ESTA SUJEITO A REGISTRO NO INPI, E SURGE TAO-SO COM A CONSTITUI(}AO
JURIDICA DA SOCIEDADE, ATRAVES DO REGISTRO DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS NO
REGISTRO DO COMERCIO, DEVENDO PREVALECER O REGISTRO DO NOME COMERCIAL
FEITO COM ANTERIORIDADE, NO CASO DE FIRMAS COM A MESMA DENOMINACAO E
OBJETO SOCIAL SEMELHANTE, QUE POSSIBILITE CONFUSAO. LEI 4726/65, ART. 38, IX; DLEI
1005/69, ART. 166; LEI 5772/71, ARTS. 65, ITEM 5, E 119; CONVENCAO DE PARIS, DE 1888,
ADOTADA NO BRASIL PELO DECRETO 75.572/75. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(REsp 6.169/AM, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/1991, DJ
12/08/1991 p. 10557) Grifo nosso.”
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Da mesma forma, restou prolatada decisdo na Apelacdo Civel de n® 2006.004445-
7 (SANTA CATARINA, 2010a), interposta por James Peter Conradt Ltda. ME com relagdo a
sentenca proferida em acdo cominatoria cumulada com indenizatoria, movida pela apelante
em face de Bru-Mdveis Industria e Comeércio Ltda. ME, objetivando a autora a abstencao do
uso da expressdo “Brumoveis” por parte da ré, uma vez que consistiria contragdo da marca
“Blumoveis”, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 29.06.1999.

A apelada alegou a anterioridade do registro do seu nome empresarial, bem como
a auséncia de colidéncia entre as expressdes, tendo em vista serem compostas por elementos
distintivos. (SANTA CATARINA, 2010a).

O tribunal, por seu turno, decidiu privilegiando o0 nome empresarial anteriormente

registrado, conforme extrai-se do corpo da deciséo:

O nome empresarial deve obedecer aos principios da veracidade e novidade (art. 34,
Lei 8.934/94), sendo vedado o arquivamento de contrato social de empresa com
nome idéntico ou semelhante a outro ja existente (art. 35, V, Lei 8.934/94). Da
mesma forma, também é vedado o registro de marca reproduzindo nome empresarial
anterior.

Né&o sdo registraveis como marca: reproducdo ou imitagéo de elemento caracteristico
ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros,
suscetivel de causar confuséo ou associa¢do com estes sinais distintivos (art. 124, V,
Lei 9.279/96).

O contrato social da apelada, com a denominacdo Bru-Méveis Industria e Comércio
Ltda. ME, foi elaborado em 15.5.1993 (fls. 42/44). A recorrente, por sua vez, obteve
0 registro da marca Blumdveis em 29.6.1999, portanto, mais de seis anos apos a
apelada comecar a fazer uso da expressdo questionada. (SANTA CATARINA,
2010a).

Nota-se, porém, que embora tenha a apelante alegado a configuracdo de
colidéncia entre marca de sua propriedade e nome empresarial da apelada, o 6rgdo ad quem
entendeu por inexistir confusdo entre os consumidores com relagdo a expressao ora discutida,

conforme destacado na ementa do acordao abaixo transcrita:

COMINATORIA. Prescricdo. Inocorréncia. Abstencdo do uso de expressio
semelhante aquela registrada como marca. Indenizacdo por perdas e danos. Nome
comercial. Anterioridade. Expressfes dotadas de suficientes elementos distintivos.
Coexisténcia. Possibilidade.

O prazo prescricional de acéo objetivando impedir utilizagdo indevida de marca
inicia com o registro, quando nasce para o titular o direito de exclusividade de uso.

O uso de nome empresarial contendo expressdo semelhante a marca registrada
nao caracteriza contrafacdo quando aquele é anterior e seu uso ndo causa
confusdo no mercado de consumo. (SANTA CATARINA, 20103, grifo nosso).

Destaca-se, ainda nesta toada, o acorddo de n° 2004,027330-6 (SANTA
CATARINA, 2009b), cuja ementa se transcreve:

APELACAO CIVEL. ACAO COMINATORIA CUMULADA COM PERDAS E
DANOS QUE FOI PRECEDIDA POR MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E
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APREENSAO. PRETENSAO FUNDADA NA COLIDENCIA DE MARCA
COM NOME COMERCIAL. DEPOSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA
MARCA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL EM 4.8.1989. ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS
DA EMPRESA, DO NOME COMERCIAL, INCLUSIVE, NA JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO EM 25.8.1982. CONFLITO QUE SE RESOLVE A
PARTIR DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO, RESULTANDO NA
PRIORIDADE DO NOME COMERCIAL. ADOGAO, ADEMAIS, DO
PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE. REJEICAO DO PEDIDO INICIAL QUE SE
IMPOE. EXTINGAO DO PROCESSO CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO
808, INCISO 111, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENGA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A colidéncia entre nome comercial e marca deve ser resolvida a partir da
anterioridade do respectivo registro, seguindo a orientacdo do Superior
Tribunal de Justica.

2. A extingdo do processo principal, com ou sem resolugdo do mérito, importa no
esvaziamento do objeto da medida cautelar proposta. (SANTA CATARINA, 2009b,
grifo nosso).

A decisdo em comento restou prolatada nos autos de medida cautelar de busca e
apreensdo ajuizada por Datasul S/A contra Magnus — Assessoria Informaética Ltda, aduzindo
que se utilizava da marca “Magnus” desde 02 de fevereiro de 1989, data em que requereu o
registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e que a demandada estaria
utilizando-se desta indevidamente. (SANTA CATARINA, 2009b).

A requerida, por sua vez, defendeu-se alegando que fora registrada na Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina em 25 de agosto de 1982, tendo usado desde entéo o
nome Escritdrio Contabil Magnus, que apds algumas alteracBes tornou-se Magnus -
Assessoria Informética Ltda. (SANTA CATARINA, 2009b).

O pronunciamento do tribunal foi no mesmo sentido da decisdo proferida em
primeiro grau de jurisdicdo, a qual considerou que, ndo obstante a diferenca existente na
protecdo juridica dos referidos institutos, tanto a marca como o nome empresarial possuem
protecdo reconhecida pelo ordenamento juridico brasileiro e, portanto, havendo confusdo
entre estes, resolver-se-a4 pelo critério da anterioridade do registro, seja este no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (marca) ou na Junta Comercial (nome empresarial).

E 0 que se colhe do corpo do decisum:

Outro fato que deve ser salientado, é que, tanto a marca, como 0 nome comercial
possuem reconhecimento e protecdo, devendo, caso haja confusdo ou identidade,
resolver-se a contenda pela anterioridade, ou seja, pela antiguidade do registro,
seja no INPI (marca) ou JUCESC (nome comercial).

Assim, como noticiado e comprovado documentalmente (fls. 63/65 - ordinaria), a
utilizacdo do nome Magnus foi incorporada pela empresa ré em data de 1° de junho
de 1.982, enquanto a autora somente obteve o certificado de registro de marca sob o
n. 815072791 (fl. 133 - cautelar), em data de 4 de agosto de 1.989, ou seja, sete anos
apos.
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Logo, se alguém possui prioridade de registro, esse alguém é a empresa ré, pois
0 registro na Junta Comercial do nome é anterior a data do registro da marca
no INPL. [...]. (SANTA CATARINA, 2009b, grifo nosso).

Todavia, por entender que no caso em questdo ndo havia possibilidade de
confuséo entre 0 nome empresarial e marca, haja vista que a Magnus — Marca representa um
software, enquanto Magnus — Nome Empresarial representa uma empresa, a corte de justica
julgou possivel a coexisténcia.

Ainda neste sentido, foi prolatada a decisdo da Apelacdo Civel de n°
2004.002216-6 (SANTA CATARINA, 2009a) na qual Contempla Consércio Nacional S/C
Ltda. recorreu da sentenca proferida em acdo cominatéria movida em face de Contempla
Admnistradora de Consorcios S/C Ltda., sustentando ser detentora da marca “Contempla”,
considerando que efetivou o registro no 6rgao competente em 20.04.1993, e que a apelada
estaria se utilizando indevidamente da expressdo em seu nome empresarial, provocando
confuséo aos consumidores, haja vista que atua no mesmo ramo de atividade da apelante.

Extrai-se ementa do ac6rdao:

COMINATORIA. Abstencdo do uso de expressio registrada como marca. Nome
comercial. Anterioridade do arquivamento do contrato social. Area de atuacio.
Estados distintos. Coexisténcia dos nomes. Possibilidade. Honorérios advocaticios.
Razoabilidade. Manutencéo.

A protecdo ao nome empresarial, regida pelos critérios da novidade e
anterioridade, é garantida desde o arquivamento do contrato social e restrita ao
ambito do Estado, sendo irrelevante o registro posterior de expressdo
componente do nome como marca. (SANTA CATARINA, 2009a, grifo nosso).

Neste caso, a apelada manifestou-se argumentando ter registrado o nome
empresarial “Contempla” anteriormente ao registro da marca pela apelante, salientando,
ainda, que ndo haveria confusdo aos consumidores, posto que as partes atuam em regides
geograficas distintas. (SANTA CATARINA, 2009a).

E assim, o pretorio, remetendo a sentenca proferida em primeiro grau de
jurisdicéo, decidiu:

A sentenca, a respeito, anotou:

[...] o registro civil do nome empresarial da ré (21/07/1989) ocorreu em data anterior
ao da autora (28/12/1990). A autora ainda providenciou o registro da marca, o que
ocorreu em 20.04.1993, ou seja, posterior a constituicdo da ré.

Desta forma, atendendo aos principios da originalidade e da novidade, e
havendo colidéncia entre nome empresarial e marca, entendo que 0 registro
anterior deve prevalecer. Assim, a improcedéncia do pedido se impde (fl. 568).

Com efeito, a apelante arquivou contrato social em 28.8.1989 como "Consércio
Birigi" (fls. 21/24). Em 28.12.1990, alterou o nome comercial para "Contempla
Consorcio Nacional S/C Ltda." (fls. 29/30). O contrato social de "Contempla
Administradora de Consorcios S/C Ltda.", por sua vez, foi arquivado em 21.7.1989
(fls. 154/155). Portanto, a recorrida adotou a expressdo "contempla” antes da
apelante, tendo preferéncia em seu uso.
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N&o bastasse isso, no caso em exame ndo restou demonstrado que a utilizagdo da
mesma palavra no nome comercial provocou confusdo entre consumidores e
fornecedores.

Embora se dediquem ao mesmo ramo de atividade, qual seja, administracdo de
consorcios, as empresas atuam em regides geograficas diferentes. A insurgente tem
sede na cidade de Biriglii A— SP e concentra suas atividades naquela regido, ao
passo que a recorrida situa-se na cidade de Ararangua, sul deste Estado, com
atividades nesta area. O laudo pericial confirmou esta conclusdo (fls.345/347).
(SANTA CATARINA, 20094, grifo nosso).

Vislumbra-se que o tribunal, in casu, privilegiou o registro realizado
anteriormente, independente do 6rgdo em que fora realizado, ao passo que negou provimento
ao recurso e manteve a sentenca prolatada pelo magistrado a quo.

Enfim, o acorddo de n° 1999.005336-9 (SANTA CATARINA, 1999) apresenta
ainda como fundamento para a resolucéo da colidéncia o disposto pela Convengéo da Uniéo
de Paris, citando ao longo de seu corpo decisbes de outros tribunais como, por exemplo, o

Recurso Especial n°® 119.998/SP, cujo trecho apontado, inclusive, faz parte da sua ementa:

COMERCIAL - MARCA - NOME - INPI - REGISTRO - CONFLITO -
ATIVIDADE DAS EMPRESAS - ESPECIFICIDADE

"l - N&o ha confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito
junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e servigos. O nome
comercial, por seu turno, identifica a propria empresa, sendo bastante para legitima-
lo e protegé-lo, em ambito nacional e internacional, o arquivamento dos atos
constitutivos no Registro do Comércio.

Il - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidéncia, por raciocinio
integrativo, o principio da especificidade, corolério do nosso direito marcario.
Fundamental, assim, a determinacéo dos ramos de atividade das empresas litigantes.
Se distintos, de molde a ndo importar confusdo, nada obsta possam conviver
concomitantemente no universo mercantil.

Il - No sistema juridico nacional, tanto a marca, pelo Codigo de Propriedade
Industrial, quanto o nome comercial, pela Convencéo de Paris, ratificada pelo
Brasil por meio do Decreto 75.572/75, sdo protegidos juridicamente, conferindo
ao titular respectivo o direito de sua utilizacéo.

IV - Havendo colidéncia entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as
atividades das duas empresas, a fim de garantir a protecdo juridica tanto a uma
quanto a outro, determina-se ao proprietario do nome que se abstenha de utilizar
isoladamente a expressdo que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de
propriedade deste, sem prejuizo da utilizacdo do seu nome comercial por inteiro"
(REsp n.° 119.998/SP, Min. Sélvio de Figueiredo Teixeira). (SANTA CATARINA,
1999, grifo nosso).

Por outro lado, extrai-se da pesquisa realizada duas jurisprudéncias deste tribunal
que, de modo contrario ao até entdo exposto, privilegiam a tutela da marca em detrimento do
nome empresarial.

O acorddo de n° 2006.023581-4 (SANTA CATARINA, 2010b) restou proferido
no recurso de apelagdo promovido por Elipse Software Ltda nos autos de acdo ordinaria por
violagdo de marca, concorréncia desleal e indenizacdo, promovida pela recorrente em
desfavor de Elipse Ltda — ME.
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Alega a recorrente que possui o registro da marca “Elipse” junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, a qual vem sendo utilizada pela apelada de forma
indevida para exercicio da mesma atividade da autora (comercializacdo de software). A
apelada, por sua vez, manifestou-se alegando trabalhar com catalogos de livros, sendo,
portanto, ramo diverso daquele em que atua a autora e em estado da federagéo distinto, razéo
pela qual ndo haveria qualquer ilicito marcario. (SANTA CATARINA, 2010b).

Na decisdo, o Tribunal discorre que por serem as Juntas Comerciais 0rgaos de
atuacdo em limite espacial, estado federado a que se vinculam, para a protecdo do nome
empresarial nos demais estados, deve-se levar a registro 0s seus atos constitutivos nas demais

juntas. Extrai-se a ementa deciséo do pretdrio:

APELACAO CIVEL - PRETENDIDA ABSTENCAO DO USO DE NOME
EMPRESARIAL - ALEGADA EXCLUSIVIDADE - REGISTRO DOS ATOS
CONSTITUTIVOS DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL - LIMITACAO
ESPACIAL - ESTADO FEDERADO A QUE SE VINCULA -
DESPROVIMENTO DO APELO.

A protec@o do nome da empresa, no sentido de exclusividade em seu uso, tem
amparo a partir do registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial, cuja
atuacéo tem limite espacial: o estado federado a que se vincula.

Sendo pretendida a protecdo do nome empresarial em todo o territério
nacional ou em alguma regido especifica, a sociedade empresaria deve proceder
ao registro nas Juntas Comerciais vinculadas as Unidades da Federacéo
abrangidas.

Providenciado o registro apenas no Estado do Rio Grande do Sul, a apelante ndo tem
direito a protecdo no Estado de Santa Catarina, onde nao foi efetivado o registro.

]

DIREITO A EXCLUSIVIDADE DA MARCA - REGISTRO NO INPI -
APLICACAO DOS PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA
ESPECIALIDADE - ANALISE ESPECIFICA DO CASO CONCRETO -
INTERPRETACAO RAZOAVEL.

O direito a exclusividade no uso da marca nasce com seu registro no INPI
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Entretanto, ndo basta o simples
registro; a protecdo das marcas deve ser feita com a observancia de dois
principios norteadores, quais sejam: especialidade e territorialidade. Tal
interpretagdo principiolédgica faz com que a norma seja adequada aos indmeros casos
concretos de modo razoavel e proporcional, sem haver a simples incidéncia da letra
fria da lei.

Pelo principio da territorialidade, uma vez registrada no INPI, ainda que
explorada apenas em determinada regido, a protecdo da marca abrangera todo
o territério nacional, ao contrdrio do que ocorre com o nome comercial. [...].
(SANTA CATARINA, 2010b, grifo nosso).

Assim, decidiu o tribunal que, no que tange a protecdo do nome empresarial, caso
a apelante pretendesse abranger a area de atuacdo da ré, deveria ter providenciado o registro
nas demais juntas comerciais.

Ademais, ainda manifesta-se acerca da protecdo da marca:
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Pelo principio da territorialidade, uma vez registrada no INPI, ainda que
explorada apenas em determinada regido, a protegdo da marca abrangera todo o
territério nacional, ao contrario do que ocorre com o0 nome comercial, conforme,
conforme dito alhures.

Por outro lado o principio da especialidade — também chamado de especificidade
ou novidade relativa — protege a marca vinculado ao tipo de produto ou servico
indicado no momento do depdsito do pedido de registro no INPI.

O direito a exclusividade refere-se especificamente a classe a que pertence o
produto ou servigo, salvo quando se tratar de marca declarada notéria ou de
alto renome pelo INPI, oportunidade em que a exclusividade alcanga todos os
ramos de atividade. (SANTA CATARINA, 2010b, grifo nosso).

Todavia, neste caso a corte de justica entendeu ndo estar satisfatoriamente
comprovada a alegacdo de possibilidade de indugdo dos consumidores em erro, tendo em
vista 0os ramos distintos de atuacdo, indo ao encontro do que prevé o principio da
especialidade.

Por fim, no mesmo sentido é o julgado de n°® 2010.035246-7 (SANTA
CATARINA, 2011a), proferido em agravo de instrumento interposto por Yareah Confecgédo
de Roupas e Estamparia Ltda ME contra a decisdo do Juiz da 1* Vara de Direito Civil da
comarca de S&o José, nos autos movidos em desfavor de Black Trunk Vestuario Ltda ME.

A agravante alega ser proprietaria exclusiva da marca “Black Trunks” registrada
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a requerida vem utilizando-se da
denominacdo “Black Trunk”, configurando concorréncia desleal, vantagem indevida e
prejuizo a empresa e aos consumidores. (SANTA CATARINA, 2011a).

Extrai-se a ementa do aco6rddo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPACAO DOS EFEITOS DA TUTELA.
EMPREENDIMENTOS DISTINTOS. MESMO RAMO DE ATIVIDADE.
ELEMENTOS DA EMPRESA. DENOMINACAO. COLIDENCIA. MARCA,
NOME EMPRESARIAL, TITULO DO ESTABELECIMENTO E DOMINIO DE
SITIO. CONFUSAO AOS CONSUMIDORES. MARCA REGISTRADA NO
INPI. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. PROTECAO NACIONAL. RECURSO
PROVIDO.

A marca registrada perante o INPI garante a propriedade exclusiva e possui
protecdo em &mbito nacional. Prevalece, portanto, sobre: marca néo registrada
anteriormente, nome empresarial, titulo de estabelecimento e dominio de sitio.
(SANTA CATARINA, 20114, grifo nosso).

A discussdo, in casu, trata-se do uso comum da expressdo “Black Trunks” ou
“Black Trunk” por empresas pertencentes ao mesmo ramo empresarial, sendo que, enquanto
uma utiliza como marca, a outra usa como nome empresarial. (SANTA CATARINA, 2011a).
O tribunal de justica entendeu que por a recorrente ter comprovado o registro da
marca “Black Trunks” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, constitui-s& como

Unica e exclusiva proprietaria da marca no ambito nacional, salientando, inclusive, que a
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protecdo do nome empresarial restringe-se ao estado da Junta Comercial em que foi
registrado. (SANTA CATARINA, 2011a).

Colhe-se do corpo do acérdao:

[...] Agora, pois, analisa-se o conflito entre a marca pertencente a recorrente ("Black
Trunks") e o nome empresarial ("Black Trunk Vestuario Ltda. ME") e titulo do
estabelecimento ("Black Trunk™) da recorrida.

[...] Basta, portanto, a caracterizacdo de dois requisitos: mesmo ramo de atividade e
identidade capaz de confundir os consumidores. Tais pressupostos, juntos, impedem
a continuidade de designacéo idéntica a marca de uma empresa e nome empresarial
e fantasia de outra. Frisa-se que, na situacdo em exame, ambos estdo evidentemente
configurados.

No conflito, a marca prevalece; afinal, tem protecdo em &mbito nacional,
enquanto o nome empresarial restringe-se ao Estado da respectiva Junta
Comercial, salvo quando o registro, a titulo de maior salvaguarda, é efetuado
em outras unidades federativas.

[...] No caso em concreto, uma vez que a agravada ndo comprovou protecio
além dos limites territoriais do registro realizado no seu Estado, prioriza-se a
marca da agravante. [...]. (SANTA CATARINA, 2011a, grifo nosso).

Logo, o tribunal entendeu que se faz necessario o registro do nome empresarial
nas demais juntas comercias do pais, para que seja possivel a extensdo de sua protecdo ao
ambito nacional, diferentemente do que ocorre com a marca, que uma vez registra na
autarquia competente confere ao proprietario exclusividade em todo o territorio nacional.

Neste norte, foi proferido similarmente o acérddo de n° 2011.036865-2 (SANTA
CATARINA, 2014) no recurso de apelacgdo interposto por Santa Catarina Convénios Ltda Me,
contra a sentenca de procedéncia proferida nos autos da acdo condenatdria promovida por
Carlos Eduardo Correa & Cia Ltda EPP contra a recorrente, objetivando a vedacdo da
utilizagdo da expressdo “Santa Catarina” por parte da ré, uma vez que alega ser sua legitima
detentora junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A apelante sustentou a legalidade do uso da marca “Santa Catarina” por si,
aduzindo ndo haver qualquer identidade ou confusdo na sua utilizacdo por atuarem em ramos
de atividade distintos. Entretanto, o tribunal manteve a sentenca proferida pelo o juizo a quo
em sua integralidade, extraindo-se do corpo do julgado correspondéncia a jurisprudéncia de n°
2010.035246-7, anteriormente abordada. (SANTA CATARINA, 2014).

Colhe-se a ementa do acordao:

APELACAO CIVEL. ACAO CONDENATORIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
NOME EMPRESARIAL E MARCA. PEDIDOS DE ABSTENCAO DE USO DE
MARCA E CONDENACAO POR PERDAS E DANOS. SENTENCA DE
PARCIAL PROCEDENCIA. APELO DA RE.

L]

MERITO. USO DA INSIGNIA "SANTA CATARINA" PELA EMPRESA RE.
MARCA REGISTRADA PELO AUTOR NA CLASSE 36 JUNTO AO
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INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL A- INPI.
ATUAGCAO NO MESMO RAMO COMERCIAL DE ASSISTENCIA FAMILIAR
E SERVICOS FUNERARIOS. EXERCICIO DA ATIVIDADE NA MESMA
REGIAO DE ATUACAO DA AUTORA (VALE DO ITAJAI). PROVAS
DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A CONFUSAO
DAS EMPRESAS PERANTE OS CONSUMIDORES. USO ILEGAL DE
MARCA E DA INSIGNIA "SANTA CATARINA" NO NOME
EMPRESARIAL. ORDEM INIBITORIA MANTIDA. APROVEITAMENTO
ILICITO, PELA RE, DA REPUTAGAO E DOS INVESTIMENTOS EM
MARKETING PROMOVIDOS PELA AUTORA. PREJUIZO
CARACTERIZADO. INDENIZAGAO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
SENTENCA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. (SANTA CATARINA, 2014, grifo nosso).

Diante do exposto, percebe-se que das pesquisas realizadas na jurisprudéncia do
Tribunal de Justica de Santa Catarina, os julgados n® 2004.002216-6, n° 2004.027330-6, n°
2006.00445-7, n° 2007.055549-6 e n° 2008.072127-0 basearam-se especialmente no critério
previsto pelo Principio da Anterioridade, privilegiando a tutela do nome empresarial
anteriormente registrado na Junta Comercial competente.

Com relacdo ao julgado de n°® 1999.005336-9, que se apresentou no mMesmo
sentido das decisdes ora mencionadas, fundamentou-se, ainda,no disposto pelo artigo 8° da
Convencdo da Unido de Paris (1883) no que se refere a protecdo do nome empresarial em
todos os estados federados, conforme ja observado em capitulos anteriores.

Além do critério da anterioridade, verifica-se que as decisbes em comento
alicercaram-se em outros dois principios analisados em capitulos proprios do presente
trabalho, o principio da novidade e o da especificidade, sendo este Gltimo utilizado para
averiguacdo da existéncia ou ndo de manifesta colidéncia entre os sinais distintivos, capaz de
ensejar confusdo aos consumidores.

De outro modo, os acorddos de n° 2006.023581-4, n° 2010.035246-7 e n°
2011.036865-2 deferiram prioridade a marca devidamente registrada no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, ainda que posteriormente ao nome empresarial registrado na Junta
Comercial, em &mbito estadual.

Para tanto, a decisdo de n° 2006.023581-4 utilizou como fundamentacdo o0s
principios da territorialidade e especialidade, estudados nos capitulos que a este antecedem,
ao passo que os julgados de n° 2010.035246-7 e n° 2011.036865-2 embasaram-se na protecao
nacional da marca, prevista na Lei de Propriedade Industrial.

Constata-se, ainda, que a Primeira Camara de Direito Civil; Primeira, Quarta e
Quinta Camaras de Direito Comercial e a Camara Especial Temporaria de Direito Civil

mostram uma tendéncia de julgamento no tocante a prioridade do nome empresarial.
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Por sua vez, a Segunda Cémara de Direito Comercial manifestou-se em suas
decisfes privilegiando a marca registrada em detrimento do nome. Neste sentido, ainda,
decidiu a Primeira Camara de Direito Comercial no julgado de n°® 2010.035246-7, 0 que vai
de encontro a decisdo por esta anteriormente prolatada (n° 2007.055549-6).

Conclui-se, assim, que embora se encontre um nimero maior de julgados que
deferiram a prioridade ao nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, ou
seja, privilegiaram o Principio da Anterioridade, as decisGes mais recentes do pretério
privilegiaram o registro da marca realizado no INPI em detrimento daquele sinal distintivo.

Ademais, ainda em primeiro grau de jurisdicdo pode-se observar, da anélise dos
relatérios dos julgados aqui abordados, que as decisdes seguem neste mesmo sentido,
havendo um maior nimero de casos em que 0 nome empresarial teve sua protecdo garantida
em desfavor de marca posteriormente registrada no INPI.

N&o obstante isto, a existéncia de decisdes divergentes dentro de um mesmo
tribunal e até mesmo dentro de uma mesma Cémara de julgamento ocasiona certa
instabilidade ao jurisdicionado, ao passo que podem existir decisGes diferentes para casos
semelhantes ou idénticos, em que se discuta a colidéncia entre marca e nome empresarial.

E, assim sendo, poderdo os titulares da marca e do nome empresarial estar a mercé
da prépria sorte, tendo em vista a distribui¢do do seu processo entre as respectivas camaras do
6rgdo colegiado.

Desta forma, ainda que as decisdes mais recentes tenham privilegiado a marca,
ndo ha como se garantir que ainda ndo sejam proferidas decisGes beneficiando a tutela do

nome empresarial, diante da sua colidéncia com marca posteriormente registrada.

4.2.2 Superior Tribunal de Justica

No que se refere ao Superior Tribunal de Justi¢a, encontrou-se o total de 42
julgados, dos quais se extraem os acérddos de n° 1.184.867/SC, n° 1.204.488/RS, n°
1.191.612/PA, n°® 1.359.666/RJ e n° 1.232.658/SP, que entendem dever ser privilegiada a
marca em detrimento do nome empresarial, ainda que este seja registrado anteriormente na
Junta Comercial, sendo que os demais julgados encontrados ndo se encaixavam no problema
do presente estudo.

Desta feita, passa-se a analisar os fundamentos adotados pelo egrégio Superior
Tribunal de Justica.
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O Recurso Especial n° 1.184.867/SC (BRASIL, 2014) diz respeito a uma agédo
ajuizada pela Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda em desfavor do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, na qual requer o restabelecimento de seu registro
para marca “MULTIMED”, tendo em vista que este restou cancelado em decorréncia de
procedimento administrativo de nulidade movido por Multiclinica Servicos de Saude Ltda.

Colhe-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL.
MARCAS  MISTAS. PRINCIPIOS DA  TERRITORIALIDADE E
ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENGAO DA UNIAO DE PARIS -
CUP.

]

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve a unidade federativa de
competéncia da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da
empresa, podendo ser estendida a todo o territorio nacional desde que seja feito
pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua
vez, a protecdo & marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo
registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o territério
nacional, nos termos do art. 129, caput, e 8 1° da Lei n. 9.279/1996. (REsp
1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em17/08/2010, DJe
01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidéncia entre
nome empresarial e marca néo é resolvido tdo somente sob a dtica do principio
da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os principios
da territorialidade, no que concerne ao ambito geogréafico de protecdo, bem
como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e servigo. (REsp
1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/05/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser
dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se 0
arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depésito desta no INPI.
Para que a reproducéo ou imitacdo de nome empresarial de terceiro constitua
Obice a registro de marca, a luz do principio da territorialidade, faz-se
necessario que a protecdo ao nome empresarial ndo goze de tutela restrita a um
Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o territério nacional.
Porém, é incontroverso da moldura fatica que o registro dos atos constitutivos
da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convencdo da Unido de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema
internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o
sistema protetivo relativo ao tema nos paises signatarios, do qual faz parte o
Brasil (<http://www.wipo.int/treaties/en>). E verdade que o art. 8° da dita
Convencédo estabelece que O nome comercial serd protegido em todos os
paises da Unido, sem obrigacdo de depoésito ou de registro, quer faga ou néo
parte de uma marca de fabrica ou de comércio." N&o obstante, 0 escopo desse
dispositivo é assegurar a protecdo do nome empresarial de determinada
sociedade em pais diverso do de sua origem, que seja signatario da CUP, e nao
em seu pais natal, onde deve-se atentar as leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de
marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo
"*suscetivel de causar confusdo ou associagcdo com marca alheia™. Sob o enfoque
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pelo &ngulo do direito marcério, a possibilidade de confusdo e/ou associagdo
entre as marcas é notdria, por possuirem identidade fonética e escrita quanto
ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadolégico
médico. Assim, é invidvel admitir a coexisténcia de tais marcas.

8. Ainda que ndo tivesse sido reconhecido o direito de precedéncia do registro n.
816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrario do que sugere o Tribunal
a quo, ndo seria possivel concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi
concedido em 1994, ndo sofrendo nenhuma impugnacdo por parte da autora, seja
administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971,
correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5
anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, esta preclusa a
possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de
nulidade, bem como por meio de agdo de nulidade de registro. Este s6 podera ser
impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os
requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

[...] 11. Recurso especial provido. (BRASIL, 2014, grifo nosso).

O juizo competente em primeiro grau de jurisdicdo julgou parcialmente
procedente o pedido da autora, condenando a autarquia a indenizacdo dos prejuizos sofridos
pela demandante em razdo da ruptura do contrato de licenciamento da marca Multimed
firmado com terceiro em virtude do registro marcério daquela ter sido atacado por processo
administrativo de nulidade. (BRASIL, 2014).

Diante disso, tendo em vista que a apelacdo interposta pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial ao Tribunal Regional Federal da 42 Regido restou negada, interpds o
referido Recurso Especial sustentando a ofensa aos artigos 129, caput, 174, 8 1° e 168 a 175
da Lei n° 9.279/1996 e do artigo 8° da Convencao da Unido de Paris e 33 da Lei n°
8.934/1994. (BRASIL, 2014).

Aduz a recorrente que € adotado o sistema atributivo no direito brasileiro, ou seja,
0 signo é dado a aquele que primeiro vindicar, e afirma, ainda, ser equivocada a aplicacdo do
artigo 8° da Convencdo da Unido de Paris — CUP, uma vez que esta visa regulamentar as
marcas em ambito internacional, e ndo o conflito entre marcas dentro do pais. (BRASIL,
2014).

In casu, a questdo em exame refere-se justamente ao objeto de estudo do presente
trabalho, uma vez que é relativa ao conflito da expressdo “Multimed”, utilizada pela autora
em seu nome empresarial, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina desde
18/12/1987 e a marca Multimed registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
pela Multiclinica Servicos de Saude Ltda apenas em 1994,

O Tribunal Regional Federal da 4% Regido entendeu que diante da protecdo do
nome empresarial, haveria prioridade por parte da autora, ora recorrida, e o registro concedido

para a marca Multimed é que deveria ser anulado.
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Todavia, o Superior Tribunal de Justica decidiu que as formas de protecdo ao
nome empresarial e a marca ndo se confundem e que, no caso de colidéncia entre marca e
nome empresarial, com fulcro nos artigos 124 e 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial e
do artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal, o conflito ndo pode ser resolvido apenas sob a
6tica do Principio da Anterioridade do registro, de modo que devem ser levados em conta 0s
principios da territorialidade e da especificidade. (BRASIL, 2014).

Nesta toada, extrai-se do corpo do acérdao:

Alias, conforme esclarecido pela Terceira Turma no Resp n. 1204488/RS, de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "A interpretacdo do art. 124, V, da LPI que
melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de
que, para que a reproducéo ou imitacao de elemento caracteristico ou diferenciado
de nome empresarial de terceiros constitua dbice ao registro de marca - que possui
protecdo nacional -, necessario, nessa ordem: (i) que a protecdo ao nome
empresarial ndo goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a
exclusividade sobre o uso do nome em todo o territério nacional e (ii) que a
reproducdo ou imitacdo seja "suscetivel de causar confusdo ou associacdo com
estes sinais distintivos". Nao sendo essa, incontestavelmente, a hip6tese dos autos,
possivel a convivéncia entre o nome empresarial e a marca, cuja colidéncia foi
suscitada" (REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011). (BRASIL, 2014). (grifo do
autor).

Neste caso, portanto, o Superior Tribunal de Justica entendeu que a decisao
proferida pelo tribunal de origem estava equivocada, pois para que a reproducdo ou imitacdo
de nome empresarial seja 6bice para o registro de marca posterior, faz-se necessario a
extensdo do registro no nome empresarial aos outros estados da federacdo, a luz do principio
da territorialidade, conforme o disposto no artigo 1.166 do Codigo Civil. (BRASIL, 2002).

E, assim sendo, concluiu pela inaplicabilidade do artigo 8° da Convencéo da

Unido de Paris (1883), sob o0 argumento de que:

E verdade que o art. 8° da dita Convengio estabelece que “O nome comercial sera
protegido em todos os paises da Unido, sem obrigagdo de deposito ou de registro,
quer faga ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio.”

N&o obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a protecdo do nome
empresarial de determinada sociedade em pais diverso do de sua origem, que seja
signatario da CUP, e ndo em seu pais natal, onde deve-se atentar as leis locais.

E, nesse sentido, ndo se pode olvidar que o art. 1.166 do Codigo Civil de 2002
estabelece que "A inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas
juridicas, ou as respectivas averbages, no registro proprio, asseguram 0O USO
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado™. (BRASIL, 2014).

Logo, apesar do que dispde o artigo da Convencdo Unionista, de acordo com o
Superior Tribunal de Justica, aplica-se a lei local com relagdo a conflitos entre nome

empresarial no pais de sua origem, de modo que deva ser privilegiada a tutela da marca.
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No mesmo sentido é o Recurso Especial n® 1.204.488/RS (BRASIL, 2011), no
qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial também figura como recorrente.

Transcreve-se a respectiva ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANCA. RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISAO
ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA.
REPRODUGCAO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO
ANTERIORMENTE. LIMITAGAO GEOGRAFICA A PROTECAO DO
NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEIl 9.279/96. VIOLAGAO.
OCORRENCIA. COTEJO ANALITICO. NAO REALIZADO. SIMILITUDE
FATICA. AUSENCIA.

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

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

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

4. Disso decorre que, para a afericao de eventual colidéncia entre denominacdo
e marca, ndo se pode restringir-se a analise do critério da anterioridade, mas
deve também se levar em consideracdo os dois principios basicos do direito
marcério nacional: (i) o principio da territorialidade, ligado ao ambito
geografico de protecdo; e (ii) o principio da especificidade, segundo o qual a
prote¢do da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou
“notoria”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), esta diretamente vinculada ao
tipo de produto ou servigo, como corolario da necessidade de se evitar erro,
davida ou confuséo entre 0s usuarios.

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

6. A interpretacdo do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos
da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reproduc¢do ou
imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciado de nome empresarial de
terceiros constitua 6bice ao registro de marca — que possui prote¢do nacional —,
necessario, nessa ordem: (i) que a protecdo ac nome empresarial ndo goze
somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre
0 uso do nome em todo o territorio nacional e (ii) que a reprodugdo ou imitagéo
seja “suscetivel de causar confusio ou associagdo com estes sinais distintivos”.
Né&o sendo essa, incontestavelmente, a hipotese dos autos, possivel a convivéncia
entre o nome empresarial e a marca, cuja colidéncia foi suscitada.

[...] 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentenca proferida pelo juizo do
primeiro grau de jurisdi¢do, que denegou a seguranca. (BRASIL, 2011, grifo nosso).
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Trata-se de Recurso Especial interposto em mandado de seguranga, contra
acordao proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4% Regido, que acolheu o pedido de
cancelamento da decisdo administrativa que deferiu o registro da marca “Street Crime Gang”,
por violacdo do artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, por esta reproduzir elemento
do nome empresarial “Gang Comércio de Vestuario Ltda”, constituida anteriormente ao
depdsito do registro marcério. (BRASIL, 2011).

A questdo em comento refere-se ao conflito da marca “Street Crime Gang”,
registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 17/09/1999, e do nome
empresarial “Gang Comércio de Vestuario Ltda”, registrado na Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul em 27/04/1976, ou seja, vinte anos antes do registro da marca. (BRASIL,
2011).

O tribunal superior decidiu de mesmo modo por privilegiar a marca, invocando o
Principio da Territorialidade, uma vez que a protecdo concedida ao home comercial ndo foi
estendida a todo territério nacional através do arquivamento dos atos constitutivos nas demais
Juntas Comerciais do pais, razdo pela qual o conflito entre nome empresarial e marca nédo
pode ser resolvido tdo somente com base no Principio da Anterioridade. (BRASIL, 2011).

Colhe-se da decisdo:

Disso decorre que, para a afericdo de eventual colidéncia entre denominagdo e
marca, ndo se pode restringir-se & analise do critério da anterioridade, devendo-se
também se levar em consideracdo os dois principios basicos do direito marcério
nacional: (i) o principio da territorialidade, ligado ao ambito geografico de
protecdo; e (ii) o principio da especificidade, segundo o qual a prote¢do da marca,
salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome™ (ou “notéria”, segundo o art. 67
da Lei 5.772/71), estd diretamente vinculada ao tipo de produto ou servi¢o, como
corolério da necessidade de se evitar erro, divida ou confuséo entre 0s usuarios.

[-]

Conforme j& exposto, atualmente a protecdo ao nome comercial se circunscreve a
unidade federativa de jurisdicdo da Junta Comercial em que foram registrados os
atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo territdrio nacional se for
feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

]

Desse modo, conclui-se que, a frente do risco de ocorréncia de associacdo de ideias
ou confusdo no mercado, o art. 124, V, da LPI exige que a protecdo do nome
empresarial a ser tutelado tenha protecdo nacional. N&o sendo essa,
incontestavelmente, a hipotese dos autos, é possivel, assim, a convivéncia entre o
nome empresariall GANG COMERCIO DO VESTUARIO e a marca STREET
CRIME GANG. (BRASIL, 2011, grifo nosso).

Denota-se que em ambos os casos o Superior Tribunal de Justica privilegiou a
marca em detrimento do nome empresarial, entendendo que deva ser levado em conta o
Principio da Territorialidade, precipuamente com relacdo a abrangéncia da protegdo conferida

aos institutos.
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Todavia, neste acdrddo o tribunal entendeu pelo cabimento da convivéncia entre

os dois sinais distintivos devido a auséncia de confusdo entre as expressdes, conforme a

decisdo de primeiro grau de jurisdicdo proferida pela 12 Vara Federal da Comarca de Porto

Alegre, in verbis:

No caso em tela, ndo ha ofensa ao art. 124 da Lei n°® 9.279/96 ainda que exista
parcial semelhanga entre os nomes. A marca “Street Crime Gang”, embora utilize a
expressao “gang”, foi formada em conjunto com outros vocabulos da lingua inglesa,
que traduzidos significam “gangue de crime de rua”, ou seja, a expressdo traz um
significado proprio, ndo confundivel ou capaz de gerar associacdo com a marca
“gang”, de propriedade da impetrante. (BRASIL, 2011).

Ainda, assim foi a decisdo do Recurso Especial n° 1.191.612/PA (BRASIL,

2013a), que embora tenha decidido pela possibilidade de convivéncia entre 0 nome

empresarial e a marca em discussao, explana o entendimento de que a analise do conflito

entre os institutos ndo pode ser resolvida apenas com base na anterioridade do registro:

[...] conforme o entendimento desta Corte, a eventual colidéncia entre nome
empresarial e marca ndo pode ser resolvida apenas sob a ética do principio da
anterioridade do registro, devendo-se ter em conta outros dois principios, quais
sejam: a) principio da territorialidade, relativo ao &mbito geografico de prote¢éo; b)
o principio da especificidade, referente ao tipo de produto o ou servico. (BRASIL,
2013a).

No caso em questéo, a recorrente Sociedade Civil Instituto Vera Cruz possui seus

atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Para desde 1957, enquanto que

a Associagdo Universitaria Iteramericana registrou a marca “Vera Cruz” junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial em 1986. (BRASIL, 2013a).

Entretanto, ndo obstante a recorrida tenha realizado o registro da marca perante o

INPI, o tribunal manifestou-se afirmando que tal registro ndo teria o condao de impedir 0 uso

da expressdo “Vera Cruz” pela recorrente, eis que além de devidamente registrada na Junta

Comercial do Estado do Para, inexiste nesse caso a possibilidade de confusdo entre os

produtos e/ou servigos das partes litigantes, em funcdo da posicao geografica diversa existente

entre as litigantes, de modo que seria possivel a convivéncia entre ambas.? (BRASIL, 2013a).

Colhe-se ementa do acordao:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCARIO. COLIDENCIA ENTRE NOME
EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTECAO NO
AMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCIPIO DA
ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPl. MITIGACAO PELOS
PRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

“Diante disso, 0 acérddo n® 1.191.612/PA reconheceu o direito da recorrente em utilizar da expressdo “Vera
Cruz” apenas no ambito territorial em que registrado o seu nome empresarial, ou seja, no estado do Para.

(BRASIL, 2013a).
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1 - Conflito em torno da utilizagdo da marca “Vera Cruz’entre a empresa sediada em
S8o Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa
denominacdo em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial
do Estado do Para desde 1957.

2 — Peculiaridade da colidéncia estabelecida entre a marca registrada no INPI e
0 nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.

3 - Afericdo da colidéncia ndo apenas com base no critério da anterioridade do
registro no NPI, mas também pelos principios da territorialidade e da
especialidade.

4 — Precedentes especificos desta Corte, especialmente o acdrddo no Recurso
Especial n° 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): ""Para a afericdo de eventual colidéncia
entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de protecéo -
como o nome empresarial e o titulo de estabelecimento - ndo é possivel
restringir-se a andlise do critério da anterioridade, mas deve também se levar
em consideracdo os principios da territorialidade e da especialidade, como
corolario da necessidade de se evitar erro, divida ou confusdo entre os
usuarios".

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (BRASIL, 2013a, grifo nosso).

Remete-se, ainda, ao Recurso Especial de n° 1.359.666/RJ (BRASIL, 2013b),
interposto por Associacdo dos Funcionarios Aposentados do Banco do Estado de S&o Paulo —
AFABESP nos autos de acdo declaratoria de nulidade de atos administrativos, abstencdo de
uso de marca e de reparacdao de perdas e danos, ajuizada por Associa¢do dos Funcionarios
Aposentados do Banrisul, em desfavor da recorrente e do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), na qual a autora objetivava a anulagdo da marca “AFABAN”, sob a
alegacdo de ter arquivado os seus atos constitutivos em Cartério de Registro Civil de Pessoas
da Cidade de Porto Alegre/RS em junho de 1989, data anterior a obtencdo por parte da
recorrente do registro da expressdo como marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, em julho de 1998.

A discussdo em pauta seria, portanto, se a Associacdo dos Funcionarios
Aposentados do Banrisul possui prote¢do exclusiva ao termo “AFABAN”, j& que apenas
arquivou 0s seus atos constitutivos na Junta Comercial da cidade de Porto Alegre/SC em
1989, ndo procedendo a qualquer arquivamento complementar nas Juntas Comerciais dos
demais estados, ainda que a Associacdo dos Funcionarios Aposentados do Banco do Estado
de S&o Paulo — AFABESP tenha procedido ao registro junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial em momento posterior. (BRASIL, 2013b).

O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido em primeiro grau de
jurisdicdo, para condenar a Associacdo dos Funcionérios Aposentados do Banco do Estado de
Sdo Paulo — AFABESP a abster-se de utilizar da expressdo “AFABAN”, sendo que restou
negado provimento as apelacdes interpostas da referida decisdo. (BRASIL, 2013Db).
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Todavia, 0 egrégio Superior Tribunal de Justica, decidiu de modo diverso,
conforme colhe-se do corpo do acordao:

De acordo com o art. 1.166 do CC/02, a inscricdo do empresario, ou dos atos
constitutivos das pessoas juridicas, ou as respectivas averbacdes, no registro
proprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Essa tutela ao nome empresarial, inicialmente conferida nos limites do Estado em
que se promover o registro, pode ser estendida a todo o territério nacional, mediante
arquivamento de pedido de protecdo de nomes empresariais nas Juntas Comerciais
dos demais Estados, devendo, outrossim, ser compreendida de modo relativo, o que
significa que o registro mais antigo ndo tem o conddo de impedir “a utilizacdo de
nome em segmento diverso, sobretudo quando ndo se verifica qualquer confusao,
prejuizo ou vantagem indevida no seu emprego” (REsp 262.643/SP, 3* Turma, Rel.
Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS, Dle de
17/03/2010).

[-]

Disso decorre que, para a afericdo de eventual colidéncia, ndo se pode
restringir-se & analise do critério da anterioridade, devendo-se, também, levar
em consideragdo um principio basico do direito marcério nacional, qual seja, o
principio da territorialidade, ligado ao &mbito geogréfico de protecéo.

]

Atualmente a protegdo ao nome comercial se circunscreve & unidade federativa de
jurisdicdo da Junta Comercial em que foram registrados 0s atos constitutivos da
empresa, podendo ser estendida a todo territério nacional se for feito pedido
complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Desta feita, verifica-se que o TJ/RJ, ao decidir que a ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO BANRISUL possui protegdo ampla
quanto ao registro anulando - "AFABAN" -, tendo em vista que 0 mesmo valer-se-ia
de elemento caracteristico da denominagdo de associacdo constituida em época
anterior a data do deposito, contrariou o atual entendimento do STJ no sentido de
gue a protecdo legal da denominacao de sociedades empresarias, consistente na
proibicdo de registro de nomes iguais ou andlogos a outros anteriormente
inscritos, restringe-se ao territério do Estado em que localizada a Junta
Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa
juridica. Nesse sentido: REsp 1.204.488/RS, 3% Turma, de minha relatoria, DJe
2.3.2011; REsp 971.026/RS, 3% Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 2.3.2011; e
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4% Turma, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 27.6.2005. (BRASIL, 2013b, grifo nosso).

Neste norte, o pretdrio entendeu que a Associa¢do dos Funcionarios Aposentados
do Banrisul tem direito a fazer uso da expressdo “AFABAN” apenas nos limites do territdrio
do estado em que arquivou seus atos constitutivos, ou seja, no estado do Rio Grande do Sul,

conforme se vislumbra na ementa no julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL.  ACAO
DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS
PRATICADOS, DE ABSTENCAO DE USO DE MARCA E DE REPARACAO
DE PERDAS E DANOS. REGISTRO DE MARCA.REPRODUCAO DE
PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE.
LIMITACAO GEOGRAFICA A PROTECAO DO NOME EMPRESARIAL.

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

2. Recurso especial provido. (BRASIL, 2013b, grifo nosso).
Por fim, no Recurso Especial de n® 1.232.658/SP (BRASIL, 2012), interposto por
Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil Internet Ltda em a¢do cominatoria cumulada por perdas e
danos, ajuizada pelas decorrentes contra Arcor do Brasil Ltda, o entendimento adotado pelo
tribunal revela-se o0 mesmo dos julgados demais julgados analisados neste topico, conforme

depreende-se da ementa ora transcrita:

COMERCIAL. MARCA. PROTEQAQ. LIMITES. APROVEITAMENTO
PARASITARIO. REQUISITOS. COLIDENCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS
SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTECAO. AFERIACAO.

[-]

2. Essa protecdo varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no
mercado. Prevalecem, como regra, os principios da territorialidade e da
especialidade. Esses principios, no entanto, comportam exce¢des, notadamente
quando se verifica o fendmeno do “extravasamento do simbolo”, ou seja, marcas
cujo conhecimento pelo publico e/ou mercado ultrapassa o ambito de protecéo
conferido pelo registro.

3. A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do simbolo”, atuando no
sentido de mitigar principios informadores do registro de marcas. Na primeira
hipétese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que ha
temperamento do principio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da
LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que ha abrandamento do principio
da territorialidade.

4. Excecdo feita ao caso de alto renome, o registro da marca ndo confere ao titular a
propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com
exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado
nicho de mercado.

]

6. Para a afericdo de eventual colidéncia entre marca e signos distintivos
sujeitos a outras modalidades de prote¢do — como 0 nome empresarial e o titulo
de estabelecimento — ndo é possivel restringir-se a analise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideracdo os principios da
territorialidade e da especialidade, como corolario da necessidade de se evitar
erro, divida ou confusdo entre 0s usuarios.

7. Recurso especial a que se nega provimento. (BRASIL, 2012, grifo nosso).

Em contrapartida, neste ultimo caso, a lide restringe-se em determinar se a
conduta da recorrida implica ou ndo a violacdo da marca Yahoo!, registrada pelas recorrentes,
considerando que o tribunal estadual aduziu que a marca em discussdo tem reconhecimento
indiscutivel por parte dos usuérios da internet, concluindo assim pela sua notoriedade neste
ambito, ndo caracterizando, pois, o conflito entre marca e nome empresarial objeto do
presente estudo. (BRASIL, 2012).

Por outro lado, embora ndo tenham sido encontradas jurisprudéncias que

privilegiassem a tutela do nome empresarial em detrimento da marca com base nos critérios
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de pesquisa adotados, colhem-se as ementas dos acérddos do Recurso Especial n° 6.169/AM e

do Recurso Especial n® 30.636/SC, as quais decidem neste sentido e foram mencionados em

julgados do Tribunal de Justica de Santa Catarina:

E, ainda:

NOME COMERCIAL. DIREITO A EXCLUSIVIDADE. REGISTRO NA
JUNTA COMERCIAL. PREVALENCIA.

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

Recuso especial conhecido e provido. (BRASIL, 1991, grifo nosso).

DIREITO COMERCIAL. COLIDENCIA DE EXPRESSAO ("PE QUENTE")
UTILIZADA COMO TITULO DE ESTABELECIMENTO POR EMPRESAS DE
MESM AREA DE ATUACAO (REVENDA DE LOTERIAS). REGISTRO
ANTERIOR NAJUNTA COMERCIAL DE SANTA CATARINA.
PREVALENCIA SOBRE REGISTRODE MARCA, POSTERIOR NO INPI.
NOVIDADE E ORIGINALIDADE COMO FATORES DETERMINANTES.
ARTS. 59 E 64 D LEI 5772/71. RECURSO DESACOLHIDO.

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

Il — Havendo conflito entre referidos registros, prevalece 0 mais antigo, em respeito
aos critérios da originalidade e novidade. (BRASIL, 1993, grifo nosso).

Ademais, menciona-se excerto do Recurso Especial n°® 1.359.666/RJ (BRASIL,

2013b), neste topico ja abordado, que remete ao referido entendimento como precendente

mais antigo desta corte de justica:

Nesse contexto, hd de se consignar que, ndo obstante os precedentes mais antigos
desta Corte tenham se afiliado ao entendimento de que o registro dos atos
constitutivos da sociedade em qualquer Junta Comercial do pais conceda direito de
exclusividade sobre o0 uso do nome em todo o territ6rio nacional (REsp 9.142-0/SP,
42 Turma, Rel. Ministro Sélvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20.4.1992 e REsp
37.646/RJ, 42 Turma, Rel. Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.6.1994),
tal orientacdo, que encontrava respaldo no Decreto 75.572/75, ndo foi adotada pelo
Decreto 1.800/96 (art. 61) e pelo atual diploma civil (art. 1.166), ocasionando uma
alteracdo no tratamento legal dispensado a matéria, inclusive pelo STJ. (BRASIL,
2013b).

Isto posto, percebe-se que na maior parte dos julgados do Superior Tribunal de

Justica, o entendimento adotado pelo 6rgdo superior é de que a analise da colidéncia entre

estes dois institutos ndo pode ser dirimida exclusivamente com base no Principio da
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Anterioridade, devendo ser levado em conta, ainda, o Principio da Territorialidade e o da
Especificidade, dependendo do caso concreto.

Assim sendo, passa-se a analise comparativa dos entendimentos adotados pelos
tribunais trabalhados neste capitulo, diante da existéncia de colidéncia entre nome empresarial

e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial.

4.2.3 Da comparagéo dos entendimentos adotados pelo Tribunal de Justica de Santa
Catarina e pelo Superior Tribunal de Justica com relacdo a aplicacdo do

Principio da Anterioridade diante da colidéncia entre nome empresarial e marca

Analisando detidamente as jurisprudéncias colhidas do Tribunal de Justica de
Santa Catarina, as quais tratam acerca do colidéncia entre nome empresarial e marca, sendo
aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, observa-se que 66,66% dos acérddos privilegiaram a
tutela do nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, enquanto que
33,33% dos julgados deferiram o privilégio de uso exclusivo a marca posteriormente
registrada na autarquia competente. Com base nestes dados, foi confeccionada a seguinte
representacdo gréafica:
Gréfico 1 — Decisdes emanadas pelo Tribunal de Justica de Santa Catarina, com relacdo

a colidéncia entre nome empresarial e marca, nos moldes do problema apresentado

Tribunal de Justica de Santa Catarina

= Nome Empresarial
B Marca

Fonte: elaboracdo da autora, 2015.
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A partir da pesquisa realizada, colhem-se acérddos datados desde 1999 até 2014,
sendo que 66,66% destes privilegiaram o nome empresarial em detrimento da marca, valendo-
se para tanto da vedacdo prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, do
disposto no artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal (BRASIL, 1988) e do Principio da
Anterioridade, predominante na maioria das decisdes do tribunal.

Alguns dos julgados ainda mencionam a protecdo internacional do nome
empresarial prevista pelo artigo 8° da Convencdo da Unido de Paris (1883), que permite a
priorizacdo do nome empresarial registrado anteriormente, ndo obstante o &mbito de protecédo
estadual previsto no Cadigo Civil (BRASIL, 2002).

Discorrem, em suma, com base na fundamentacdo supracitada, que diante da
colidéncia entre nome empresarial e marca, a solucdo da controvérsia parte da analise da
anterioridade do registro, independente do 6rgdo em que este tenha se efetivado, no Instituto
da Propriedade Industrial, no caso da marca, ou na Junta Comercial, no caso do nome
empresarial.

Por sua vez, extrai-se que 33,33% das jurisprudéncias colhidas da base de dados
do referido pretorio entendem que a protecdo do nome empresarial é restrita ao ambito
estadual, consoante o pardgrafo nico do artigo 1.166 do Cddigo Civil (BRASIL, 2002),
sendo que se pretendida a protecdo em ambito nacional, faz-se necessario o registro do nome
empresarial nas demais Juntas Comerciais da federacdo, devido a territorialidade da protecdo
do nome empresarial

Para estes, ao contrario do que ocorre com 0 nome, a marca possui protecdo em
todo o territorio nacional, ainda que explorada apenas em determinada regido, de modo que se
devidamente registrada possui prioridade sobre nome empresarial, mesmo que este tenha sido
registrado em momento anterior.

A territorialidade das marcas e dos nomes empresariais, neste caso, € analisada
conforme o disposto pelo principio da territorialidade no &mbito dos mencionados sinais
distintivos, conforme examinado em item proprio do capitulo referente ao nome empresarial.

Dessa forma, ilustra-se a pesquisa com o grafico a sequir.
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Gréfico 2 - Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Tribunal de Justica de
Santa Catarina com relacéo a colidéncia entre marca e nome empresarial, nos moldes do

problema de pesquisa apresentado.

1,8 -

1,6 -

1 - B Nome Empresarial

® Marca
0,8 A

0,6 -

0,4 -

1999 2009 2010 2011 2012 2014

Fonte: elaboragdo da autora, 2015.

Ja no @mbito do Superior Tribunal de Justica, a totalidade das jurisprudéncias
analisadas através dos critérios de pesquisa utilizados prioriza a marca registrada no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial em detrimento do nome empresarial anteriormente
registrado na Junta Comercial, com o argumento de que a controvérsia ndo se resolve com a
mera aplicagdo do critério da anterioridade do registro, Principio da Anterioridade, devendo
considerar-se, ainda, o Principio da Territorialidade, precipuamente com relagdo ao ambito de
protecdo do nome empresarial.

O posicionamento atualmente adotado pelo Superior Tribunal de Justic¢a, portanto,
é aquele que se fundamenta na restrigdo da protecdo do nome empresarial ao &mbito estadual,
com fulcro no paragrafo unico do artigo 1.166 do Codigo Civil (BRASIL, 2002), bem como
no que, em sintese, dispde o Enunciado 02 da | Jornada de Direito Comercial (VADE ...,
2015), que, conforme ja visto, entende que “A vedagido do registro de marca que reproduza ou
imite elemento caracteristico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associacdo (art. 124, V, da Lei n® 9.279/1996), deve ser interpretada em
consonancia com o art. 1.166 do Codigo Civil.”

Todavia, ndo se pode deixar de salientar que, embora ndo tenham sido localizadas

através dos critérios de pesquisa adotados jurisprudéncias que privilegiassem o nome
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empresarial anteriormente arquivado na Junta Comercial em detrimento da marca registrada
posteriormente, existem algumas jurisprudéncias deste 6rgéo julgador neste sentido, dentre as
quais duas delas restaram citadas no presente trabalho, a fim de se comparar os entendimentos
adotados por aquele tribunal.

Ainda, pode-se notar, da analise de alguns dos julgados daquele tribunal, que, ndo
obstante a existéncia de precedentes em sentido contrario, a protegdo prevista pelo artigo 8° da
Convencao da Unido de Paris (1883) deixa de ser considerada como absoluta, de maneira que
0 objetivo deste dispositivo seria assegurar a protecdo do nome empresarial em pais diverso
do de sua origem, que seja signatario da Convencao Unionista, e ndo em seu pais natal, em
que deve ser atendido o que dispde a lei local sobre a matéria (BRASIL, 2014), que neste caso
é a legislacéo civilista brasileira.

Assim, com o intuito de verificar melhor as decisGes proferidas pelo Superior
Tribunal de Justica, foi elaborado o seguinte grafico demonstrativo, na qual, inclusive,
restaram consideradas duas jurisprudéncias abordadas no capitulo anterior, obtidas através da
analise de julgado do Tribunal de Justica de Santa Catarina, conforme ja explanado
anteriormente.

Gréfico 3 — Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Superior Tribunal de
Justica com relacdo a colidéncia entre marca e nome empresarial, nos moldes do

problema de pesquisa apresentado

1,6 1

1 - = Nome Empresarial
08 - ® Marca
0,6 -
0,4
0,2 1

1991 1993 2011 2012 2013 2014

Fonte: elaboracdo da autora, 2015.
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Deste modo, anota-se como majoritario, no ambito do Superior Tribunal de
Justica, 0 entendimento de que, na andlise da colidéncia entre nome empresarial e marca, 0
conflito ndo se pode ser dirimido apenas com base no Principio da Anterioridade, devendo-se
levar em conta, ainda, o disposto pelo Principio da Territorialidade e da Especialidade, nos
moldes do exposto no capitulo anterior.

Comparando-se os resultados obtidos em cada tribunal, vislumbra-se que as
jurisprudéncias mais recentes do Tribunal de Justica de Santa Catarina vém privilegiando a
marca em detrimento do nome empresarial, assim como vem sendo decidido pelo Superior
Tribunal de Justica, muito embora os precedentes daquela corte sejam, em sua maioria, em
sentido contrario, priorizando o nome empresarial anteriormente registrado na Junta
Comercial.

Isto se deve, ao que se percebe, ao fato de que o Superior Tribunal de Justica,
desde meados de 2011, passou a adotar de forma predominante aquele entendimento em suas
decisdes, o que levou a modificagdo de diversos julgados prolatados pelos tribunais de justica
em segunda instancia, razdo pela qual, possivelmente, o Tribunal de Justica de Santa Catarina
também tenha adotado o entendimento mencionado em algumas de suas decisdes.

Ademais, pelos resultados obtidos com a pesquisa, verifica-se que diante
inexisténcia de um entendimento majoritario que venha sendo adotado pelo Tribunal de
Justica de Santa Catarina, faz-se possivel que casos iguais sejam julgados de forma diversa
perante 0 mesmo 6rgdo julgador.

Isto porque nota-se que nao apenas foram prolatadas decisdes divergentes dentro
do &mbito do mesmo pretério, mas também entre as cadmaras que o compdem internamente,
causando inseguranca juridica aos empresarios detentores da marca ou nome empresarial em
questao.

N&o se pode, entretanto, afirmar que ainda ndo existam nestes tribunais decisbes
que optem pelo privilégio do nome empresarial registrado com anterioridade na Junta
Comercial. Isto porque, o breve numero de julgados analisados no presente trabalho ndo pode
ser considerado como a totalidade das decisdes proferidas ao longo destes anos sobre o tema
em comento, uma vez que se admite certa margem de erro.

Extrai-se, por fim, que a pesquisa realizada revela os meios de solucéo do conflito
entre estes dois institutos do direito empresarial, de modo que permite a aplicagdo pelo
operador de direito de qualquer dos entendimentos aqui debatidos, com fundamento nos
dispositivos elencados, sabendo, contudo, que o egrégio Superior Tribunal de Justica tém se

inclinado para o privilégio da marca registrada no Instituto da Propriedade Industrial, ainda
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que posteriormente ao nome empresarial registrado na Junta Comercial, devido especialmente

ao &mbito de protecdo nacional daquela autarquia.
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5 CONCLUSAO

Com a elaboragdo do presente trabalho monografico, extraiu-se que a marca,
considerada um bem industrial, é regulada e protegida pela Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade
Industrial (BRASIL, 1996) e pelo Codigo Civil (BRASIL, 2002), sendo um sinal distintivo,
visualmente perceptivel, capaz de identificar produtos ou servi¢cos no mercado, diferenciando-
0s uns dos outros e tornando possivel a distingdo destes pelo publico consumidor.

Verificou-se que sua protecdo decorre do registro no Instituto Nacional da
Propriedade (INPI), através do certificado de registro, documento que concede ao titular o
direito de uso exclusivo da marca em ambito nacional, de modo que dois empresarios ndo
poderdo dispor da mesma expressdo utilizada como marca, ainda que sua atuacdo esteja
restrita aos limites de determinado Estado.

No tocante ao nome empresarial, conclui-se que este se apresenta como um meio
de identificagdo do empresario, individual ou sociedade empresaria, no &mbito das relacGes
negociais, sendo regulado nacionalmente pela Lei n® 8.934/94 — Lei de Registros Publicos e
Empresas Mercantis e atividades afins (BRASIL, 1994) e pelo Cédigo Civil (BRASIL, 2002).

Percebeu-se da analise dos dispositivos legais que o direito de uso exclusivo do
nome empresarial decorre da sua inscricdo em reparticdo competente, Junta Comercial, e,
diferentemente da marca, restringe-se aos limites do respectivo Estado em que se procedeu ao
registro.

De outro modo, p6de-se notar que a Convencdo da Unido de Paris (1883), tratado
internacional do qual o pais é signatario, prevé que a prote¢do do nome empresarial independe
de qualquer depdsito ou registro, sendo valida em todos os paises da Unido, de maneira que
seria reconhecida internacionalmente e ndo estaria adstrita ao &mbito estadual de protecdo.

Assim, do estudo realizado verificou-se que diante da ado¢do da mesma expressao
em sinais distintivos diversos, como no caso da marca e do nome empresarial, torna-se
possivel a existéncia de conflitos entre estes.

Neste caso, estaria caracterizado o fenébmeno da colidéncia, que no presente
trabalho restou abordado apenas com relacdo & marca e ao home empresarial, quando este
tenha sido registrado anteriormente na Junta Comercial e aquela posteriormente no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

Isto porque, conforme visto, a protecdo concedida a marca e ao nome empresarial
é tratada de forma diversa, especialmente quanto ao ambito de protecdo, apesar de ambos se
encontrarem protegidos pelo artigo 5°, XX1X da Constituicdo Federal (BRASIL, 1988).
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Ainda, ha discusséo quanto aos limites protetivos do nome empresarial, em razéo
da divergéncia existente entre o que dispés o Codigo Civil (BRASIL, 2002) e o que previu a
Convencdo da Unido de Paris (1883), tratado do qual o pais € adepto.

Ressalta-se, que este estudo ndo teve o escopo de esgotar a tematica analisada,
mas sim promover reflexdes sobre a colidéncia nos moldes do problema apresentado.

Alids, importante relembrar que, para tanto, partiu-se da analise da aplicagdo do
Principio da Anterioridade, a fim de se observar como este vem sendo aplicado pelos
doutrinadores patrios e pela jurisprudéncia na solucao do referido conflito.

Pontua-se, neste tocante, que se pode notar a existéncia de dois posicionamentos
nas licdes dos autores abordados no trabalho, os quais expdem diferentes modos de solucionar
o conflito entre marca e nome empresarial, quando este tenha sido registrado anteriormente
aquela.

H&, primeiramente, o entendimento de que o Principio da Anterioridade é
imprescindivel para andlise da referida colidéncia, tendo por base, em sintese, o disposto no
Enunciado n° 491 da V Jornada de Direito Civil (VADE ..., 2015). Negrdo (2007), Souza
(2013), Bertoldi e Ribeiro (2011), Mamede (2013a) e Scudeler (2013) manifestam-se neste
sentido em suas obras, privilegiando o0 nome empresarial registrado anteriormente.

A partir deste raciocinio, o direito ao uso exclusivo do nome empresarial em todo
o territorio nacional estaria sujeito apenas a mera constituicdo juridica da sociedade através do
registro na Junta Comercial.

Por outro lado, hd o entendimento de que o Principio da Anterioridade ndo é
suficiente para analise da colidéncia entre marca e nome empresarial, uma vez que na analise
deste conflito deve se levar em conta outros principios, tais como o Principio da
Territorialidade e da Especialidade.

Segundo este entendimento, caso a marca tenha sido registrada regularmente no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda que posteriormente ao nome empresarial,
registrado apenas na Junta Comercial, quem goza do direito de usar 0 nome empresarial ou
marca € o titular da marca que procedeu ao regular registro junto a autarquia competente.
Coelho (2012), Cesario (2013), Rizzardo (2012), Requido (2011) e Diniz (2011) posicionam-
se neste sentido, deixando de considerar o disposto pela Convencdo da Unido de Paris e
aplicando o artigo 1.166 do Cdédigo Civil.

Salienta-se que isto decorre da protecdo nacional concedida & marca pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, em detrimento da protecdo estadual concedida ao nome

empresarial pela Junta Comercial, restrita aos limites daquele determinado Estado, consoante
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0 artigo 1.166 do Codigo Civil (BRASIL, 2002) e o disposto no Enunciado n° 02 da | Jornada
de Direito Comercial (VADE ..., 2015).

Desta forma, mediante pesquisa realizada na base de dados da jurisprudéncia do
Tribunal de Justica de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justica, extraiu-se 0 maior
ndmero de julgados referentes a colidéncia entre marca e nome empresarial, sendo este
registrado anteriormente na Junta Comercial, a fim de se verificar eventual existéncia de
entendimento majoritario no tocante a aplicacdo do Principio da Anterioridade ao conflito em
comento.

Com relacdo ao Superior Tribunal de Justica, percebeu-se que, dos julgados
filtrados por meio da pesquisa, a maioria apresenta-se em favor da tutela da marca registrada
no INPI, ainda que posteriormente ao nome empresarial, verificando-se uma tendéncia de
julgamento no que se refere ao privilégio da marca desde o ano de 2011, ndo obstante a
existéncia de decisbes mais antigas em sentido contrario, as quais remontam aos anos de 1991
e 1993. Destaca-se que aquelas decisdes utilizam para seu fundamento, especialmente, os
principios da territorialidade e da especialidade.

Quanto ao principio da especialidade, apesar de ser um principio de natureza
marcaria, verificou-se que os tribunais de primeiro grau de jurisdi¢do, e até mesmo o Superior
Tribunal de Justica, tém o aplicado nos casos de colidéncia entre nome empresarial e marca,
de modo que estendem a sua aplicagcdo aos nomes empresariais.

Ademais, ainda no ambito Superior Tribunal de Justica, inferiu-se que possivel o
reconhecimento judicial da coexisténcia entre nome empresarial e marca, quando inexistir
entre os sinais distintivos qualquer possibilidade de confuséo ou desvio de clientela em fungéo
da posicdo geografica das partes. Neste sentido foi o acérddo do Recurso Especial n°
1.191.612/PA, no qual o tribunal aplicou o principio da territorialidade, relativo ao limite
geografico de protecdo dos sinais distintivos, considerando que a marca neste caso nao se
tratava de notoriamente conhecida.

De outro modo, no @mbito do Tribunal de Justica de Santa Catarina, vislumbrou-
se que o maior nimero de julgados foi no sentido de aplicar o critério da anterioridade do
registro e conceder o direito de uso exclusivo ao nome empresarial devidamente registrado na
Junta Comercial Estadual em data anterior ao registro da marca no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

Ocorre que, verificou-se que as decisGes mais recentes desta corte de justica tém
privilegiado a tutela da marca, o que leva a concluir que ja vem sendo seguido o

posicionamento majoritario adotado atualmente pelo Superior Tribunal de Justica.
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Todavia, isto ndo significa dizer que ha seguranca juridica no que concerne a
posicdo que serd adotada neste tribunal. Isto porque, ainda assim, observou-se a existéncia de
decisbes divergentes no ambito do Tribunal de Justica de Santa Catarina, inclusive dentro de
uma mesma camara de julgamento, acarretando uma instabilidade ao jurisdicionado, ao passo
que este ndo terd qualquer garantia de que seu pleito sera acolhido, ainda que fundamentado
em julgados passados, podendo ocorrer decisdes confrontantes para casos semelhantes ou até
mesmo idénticos.

Com base no exposto, entende-se que 0 posicionamento adequado para a solucéo
do conflito entre marca e nome empresarial, sendo este registrado anteriormente na Junta
Comercial, é aquele predominante no Superior Tribunal de Justica e que privilegia a tutela da
marca em prol da protecdo do nome empresarial, que estaria restrita aos limites territoriais da
Junta Comercial do Estado em que fora registrado.

Alids, a auséncia de lei especial que regulamentasse a protecdo deste instituto
além dos limites do estado em que se procedeu ao registro constitui uma lacuna legal, de
modo que haveria a necessidade de realizacdo de registro nas Juntas Comerciais de todo o
territério nacional, para que fosse possivel ao empresario proteger o nome empresarial nos
demais Estados do pais.

Dessa forma, considerando-se que a Convencdo da Unido de Paris (1883) é um
tratado internacional, inclusive ratificado pelo Brasil mediante o Decreto n® 75.572/75
(BRASIL, 1975), imperativa seria a edicdo de uma norma que regulamentasse o paragrafo
unico do artigo 1.166 do Codigo Civil, com o intuito de se esclarecer a divergéncia existente
entre este e 0 que dispde a Convencdo, pelo Brasil até entdo adotada.

Assim, enquanto isto ndo ocorre, 0 correto seria privilegiar-se o que dispde a
legislacdo patria, sendo esta, inclusive, a posicdo que vem sendo adotada pelo Superior
Tribunal de Justica quando da analise da colidéncia entre nome empresarial e marca.

Ademais, tendo em vista a existéncia de posicionamento majoritario no ambito
deste tribunal acerca do tema em discussao, revela-se possivel, e até mesmo recomendavel, a
edicdo de sumula pelo Superior Tribunal de Justica, esclarecendo o &mbito de prote¢do do
nome empresarial no pais, com o fim de orientar os operadores do direito na aplicagdo da
norma.

Com isto, conclui-se pela possibilidade, ndo s6 ao Tribunal de Justica de Santa
Catarina, mas também os demais tribunais de justica brasileiros, de adogdo de uma posicao
harmonica sobre o tema, inclusive em consonancia com o que entende atualmente o Superior

Tribunal de Justica, proporcionando ao jurisdicionado uma maior segurancga juridica sobre o
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tema, garantindo que suas decisdes ndo sejam alteradas em instancia superior, evitando, desta

forma, a existéncia de decisdes conflitantes sobre a matéria.
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ANEXO A - Convencéao da Uniéo de Paris de 1883

Convencdo de Paris para a protecdo da Propriedade Industrial, de 20 de Marco de 1883,
revista em Bruxelas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, na
Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Lisboa a 31 de
Outubro de 1958 e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967.

ARTIGO 1.°

1) Os paises a que se aplica a presente Convencao constituem-se em Unido para a protecao da
propriedade industrial.

2) A protecdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invencdo, os modelos de
utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas
de servico, 0 nome comercial e as indicaces de proveniéncia ou denominacdes de origem,
bem como a represséo da concorréncia desleal.

3) A propriedade industrial entende-se na mais larga acepc¢ao e aplica-se ndo s a inddstria e
ao comércio propriamente ditos, mas também as industrias agricolas e extrativas e a todos 0s
produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, graos, tabaco em folha, frutos, animais,
minérios, aguas minerais, cervejas, flores, farinhas.

4) Entre as patentes de invencdo compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais
admitidas nas legislaces dos paises da Unido, tais como patentes de importacdo, patentes de
aperfeicoamento, patentes e certificados de adicdo, etc.

ARTIGO 2.°

1) Os nacionais de cada um dos paises da Unido gozardo em todos os outros paises da Unido,
no que respeita a protecdo da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas
concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos
direitos especialmente previstos na presente Convencao. Por consequéncia, terdo a mesma
proteccao que estes e 0 mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde
que observem as condic6es e formalidades impostas aos nacionais.

2) Nenhuma condi¢do de domicilio ou de estabelecimento no pais em que a protecao €
reclamada pode, porém, ser exigida dos nacionais de paises da Unido para o efeito de gozarem
de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposicdes da legislacdo de cada um dos paises da Unido
relativas ao processo judicial e administrativo e a competéncia, bem como a escolha de
domicilio ou a constituicdo de mandatario, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade
industrial.

ARTIGO 3.°

Sédo equiparados aos nacionais dos paises da Unido os nacionais dos paises a ela estranhos que
estejam domiciliados ou possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e ndo
ficticios no territério de um dos paises da Unido.

ARTIGO 4.°

A) - 1) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de patente de invencéo, de deposito
de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registo de marca de fabrica ou de
comércio num dos paises da Unido, ou 0 seu sucessor, gozara, para apresentar o pedido nos
outros paises, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de
pedido nacional regular, formulado nos termos da lei interna de cada pais da Unido ou de
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tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre paises da Unido.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular todo o pedido efetuado em condicdes de
estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no pais em causa, independentemente de
tudo o que ulteriormente possa, de algum modo, vir a afeta-lo.

B) Em consequéncia, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros paises da Unido
antes de expirados estes prazos ndo podera ser invalidado por fatos verificados nesse
intervalo, designadamente por outro pedido, pela publicacéo da invencdo ou sua exploragéo,
pelo oferecimento a venda de exemplares do desenho ou do modelo ou pelo uso da marca, e
esses factos ndo poderdo fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse. Os direitos
adquiridos por terceiros antes do dia da apresentacdo do primeiro pedido que serve de base ao
direito de prioridade sdo ressalvados nos termos da lei interna de cada pais da Uniéo.

C) - 1) Os prazos de prioridade atrds mencionados serdo de doze meses para as invencgdes e
modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as
marcas de fabrica ou de comércio.

2) Estes prazos correm a partir da data da apresentacdo do primeiro pedido; o dia da
apresentacdo ndo é contado.

3) Se o ultimo dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Secretaria ndo se encontre aberta
para receber a apresentacdo dos pedidos no pais em que a protecao é requerida, o prazo sera
prorrogado até ao primeiro dia Util que se seguir.

4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentagdo marcara o inicio do
prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha 0 mesmo objeto que um primeiro pedido
anterior, de harmonia com a alinea 2), apresentado no mesmo pais da Unido, desde que, a data
da apresentacdo do pedido ulterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou
recusado, sem ter sido submetido a exame publico e sem deixar subsistir direitos e que nao
tenha ainda servido de base para reivindicacao do direito de prioridade.

O pedido anterior ndo podera nunca mais servir de base para reivindicacdo do direito de
prioridade.

D) - 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior devera formular
declaracdo em que indique a data e o pais desse pedido. Cada pais fixara 0 momento até ao
qual esta declaracéo devera ser efetuada.

2) Estas indicacdes serdo mencionadas nas publicacGes emanadas da Administracéo
competente, designadamente nas patentes e suas descri¢oes.

3) Os paises da Unido poderdo exigir daquele que fizer uma declaracdo de prioridade a jungéo
de uma copia do pedido (descri¢do, desenhos, etc.) apresentado anteriormente. A cépia,
autenticada pela Administracdo que tiver recebido esse pedido, seréa dispensada de qualquer
legalizacdo e podera, em todo o caso, ser apresentada, sem encargos, em qualquer momento
no prazo de trés meses a contar da data da apresentacdo do pedido ulterior. Poderéa exigir-se
gue seja acompanhada de certificado da data da apresentacdo, emanado dessa Administracédo e
de traducéo.

4) Para a declaracdo de prioridade nenhumas outras formalidades poder&o exigir-se no
momento da apresentacdo do pedido. Cada pais da Unido determinara quais as consequéncias
da omisséo das formalidades previstas no presente artigo, as quais ndo poderao exceder a
perda do direito de prioridade.

5) Ulteriormente poderéo exigir-se outras justificacoes.

Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior tera de indicar o nimero deste
pedido; esta indicacdo sera publicada nas condigdes previstas na alinea 2).

E) - 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido apresentado num pais, em virtude
de um direito de prioridade baseado no pedido de deposito de um modelo de utilidade, o prazo
de prioridade seré o fixado para os desenhos ou modelos industriais.

2) Além disso, é permitido num pais pedir o depdsito de um modelo de utilidade, em virtude
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de um direito de prioridade baseado num pedido de patente, e vice-versa.

F) Nenhum pais da Unido poderé recusar uma prioridade ou um pedido de patente em virtude
de o requerente reivindicar prioridades multiplas, mesmo provenientes de diferentes paises, ou
em virtude de um pedido reivindicando uma ou mais prioridades conter um ou mais
elementos que ndo estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica,
com a condig&o de, nos dois casos, haver unidade de invengéo, de harmonia com a lei do
pais.

No que respeita aos elementos ndo compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se
reivindica, a apresentacdo do pedido ulterior da lugar a um direito de prioridade, nas
condigdes usuais.

G) - 1) Se 0 exame revelar que um pedido de patente é complexo, podera o requerente dividir
0 pedido num certo nimero de pedidos divisionarios, cada um dos quais conservara a data do
pedido inicial e, se for caso disso, o beneficio do direito de prioridade.

2) O requerente podera também, por sua propria iniciativa, dividir o pedido de patente,
conservando como data de cada pedido divisionario a data do pedido inicial e, se for caso
disso, o beneficio do direito de prioridade.

Cada pais da Unido tera a faculdade de fixar as condi¢cGes em que esta divisdo sera
autorizada.

H) A prioridade ndo pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da
invengao para os quais se reivindica a prioridade ndo figuram entre as reivindicagoes
formuladas no pedido apresentado no pais de origem, contanto que o conjunto das pecas do
pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

I) - 1) Os pedidos de certificados de autor de invencao apresentados num pais em que 0s
requerentes tém o direito de pedir, a sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de
autor de invencdo, dardo lugar ao direito de prioridade instituido pelo presente artigo, nas
mesmas condicBes e com 0s mesmos efeitos que, os pedidos de patentes de invencao.

2) Num pais em que o0s requerentes tém o direito de requerer, a sua escolha, quer uma patente,
quer um certificado de autor de invencdo, o requerente de um certificado de autor de invencéo
beneficiard, segundo as disposi¢Bes do presente artigo aplicaveis aos pedidos de patentes, do
direito de prioridade baseado na apresentacdo de um pedido de patente de invencdo, de
deposito de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invengéo.

ARTIGO 4.°- bis

1) As patentes requeridas nos diferentes paises da Unido por nacionais de paises da Unido
serdo independentes das patentes obtidas para a mesma invencao nos outros paises, aderentes
ou ndo a Unido.

2) Esta disposicéo deve entender-se de maneira absoluta, designadamente no sentido de que
as patentes pedidas durante o prazo de prioridade sdo independentes, tanto do ponto de vista
das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duragdo normal.

3) Aplica-se a todas as patentes existentes a data da sua entrada em vigor.

4) O mesmo sucederd, no caso de acessdo de novos paises, relativamente as patentes
existentes em ambas as partes a data da acessao.

5) As patentes obtidas com o beneficio da prioridade gozardo, nos diferentes paises da Uniéo,
de duracéo igual aquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o beneficio da
prioridade.

ARTIGO 4.° ter
O inventor tem o direito de ser como tal mencionado na patente.
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ARTIGO 4.°- quater

N&o poderé ser recusada a concessao de uma patente e ndo podera ser uma patente invalidada
em virtude de a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado estar
submetida a restri¢fes ou limitacOes resultantes da legislacdo nacional.

ARTIGO5.°

A) - 1) A introducdo, pelo titular da patente, no pais em que esta foi concedida, de objetos
fabricados em qualquer dos paises da Unido ndo constitui fundamento de caducidade.

2) Cada um dos paises da Unido tera, porém, a faculdade de adotar providéncias legislativas
prevendo a concessao de licengas obrigatérias para prevenir os abusos que poderiam resultar
do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de
exploracéo.

3) A caducidade da patente s6 podera ser prevista para o caso de a concessdo de licengas
obrigatorias ndo ter sido suficiente para prevenir tais abusos. Ndo poderé ser interposta ac¢do
de declaracdo de caducidade ou de anulacdo de uma patente antes de expirar o prazo de dois
anos, a contar da concessdo da primeira licenca obrigatoria.

4) Nao podera ser pedida concessdo de licenca obrigatdria, com o fundamento de falta ou
insuficiéncia de exploracéo, antes de expirar 0 prazo de quatro anos a contar da apresentacao
do pedido de patente, ou de trés anos a contar da concessdo da patente, devendo aplicar-se o
prazo mais longo; a licenca sera recusada se o titular da patente justificar a sua inac¢éo por
razdes legitimas. Tal licenca obrigatoria sera ndo exclusiva e apenas podera ser transmitida,
mesmo sob a forma de concesséo de sublicenca, com a parte da empresa ou do
estabelecimento comercial que a explore.

5) As disposigdes precedentes aplicar-se-&o, com as modificagdes necessarias, aos modelos de
utilidade.

B) A prote¢do dos desenhos e modelos industriais ndo caducara por falta de exploragdo nem
por introducdo de objetos semelhantes aqueles que se encontram protegidos.

C) - 1) Se num pais o0 uso da marca registada for obrigatorio, o registo s6 podera ser anulado
depois de decorrido um prazo razoavel e se o interesse nao justificar a sua inagao.

2) O uso, pelo proprietario, de uma marca de fabrica ou de comércio por forma que difere,
quanto a elementos que ndo alteram o caréater distintivo da marca, da forma por que esta foi
registada num dos paises da Unido ndo implicara a anulacao do registro nem diminuira a
proteccao que lhe foi concedida.

3) O uso simultaneo da mesma marca em produtos idénticos ou semelhantes por
estabelecimentos industriais ou comerciais considerados coproprietarios da marca, nos termos
da lei interna do pais em que a protecdo é requerida, ndo obstara ao registo nem diminuira, de
maneira alguma, a proteccdo concedida a mesma marca em qualquer dos paises da Unido,
contanto que o dito uso ndo tenha por efeito induzir o publico em erro nem seja contrario ao
interesse publico.

D) Para o reconhecimento do direito ndo sera exigido no produto qualquer sinal ou mencgéo da
patente, do deposito do modelo de utilidade ou desenho ou modelo industrial, ou do registo da
marca de fabrica ou de comércio.

ARTIGO 5.° bis

1) Sera concedida uma prorrogacdo de prazo, no minimo de seis meses, para 0 pagamento das
taxas relativas a conservagdo dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de
uma sobretaxa, se alguma for imposta pela legislagdo nacional.

2) Os paises da Unido tém a faculdade de prever a revalidacéo das patentes de invencédo
caducadas em virtude de ndo pagamento de taxas.
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ARTIGO 5.° ter

Em cada um dos paises da Unido ndo serdo considerados ofensivos dos direitos do titular da
patente:

1) O emprego, a bordo dos navios dos outros paises da Unido, dos meios que constituem o
objeto da sua patente, no corpo do navio como nas maquinas, aparelhos de mastreacéo,
aprestos e outros acessorios, quando esses navios penetrem temporaria ou acidentalmente em
aguas do pais, contanto que tais meios sejam exclusivamente empregados nas necessidades do
navio;

2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construgdo ou no
funcionamento dos engenhos de locomocao aérea ou terrestre dos outros paises da Unido, ou
dos acessorios desses engenhos, quando estes penetrem temporaria ou acidentalmente no pais.

ARTIGO 5.°- quater

Quando um produto for introduzido num pais da Unido no qual exista uma patente protegendo
um processo de fabrico desse produto, o titular da patente tera, em relacdo ao produto
introduzido, todos os direitos que a legislacdo do pais de importacdo Ihe conceder, em virtude
da patente desse processo, relativamente aos produtos fabricados no préprio pais.

ARTIGO 5.°- quinquies
Os desenhos e moldes industriais serdo protegidos em todos os paises da Unido.

ARTIGO 6.°

1) As condi¢des de apresentacdo e de registo das marcas de fabrica ou de comércio seréo
fixadas, em cada pais da Uniao, pela respectiva legislacdo nacional.

2) N&o poderd, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos
paises da Unido por um nacional de um pais desta com o fundamento de néo ter sido
requerida, registrada ou renovada no pais de origem.

3) Uma marca regularmente registrada num pais da Unido sera considerada como
independente das marcas registradas nos outros paises da Unido, incluindo o pais de origem.

ARTIGO 6.° bis

1) Os paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do
pais o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de
marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducdo, imitacdo ou traducgdo, suscetiveis
de estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente do pais do registo ou do
uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo ja marca de uma pessoa a quem
a presente Convencao aproveita e utilizada para produtos idénticos ou semelhantes. O mesmo
sucedera quando a parte essencial da marca constituir reproducdo de marca notoriamente
conhecida ou imitacdo suscetivel de estabelecer confusdo com esta.

2) Deveré ser concedido um prazo minimo de cinco anos, a contar da data do registo, para
requerer a anulacdo do registo de tal marca. Os paises da Unido tém a faculdade de prever um
prazo dentro do qual devera ser requerida a proibi¢éo de uso.

3) Néo sera fixado prazo para requerer a anula¢do ou a proibi¢do de uso de marcas registadas
ou utilizadas de ma fé.

ARTIGO 6.°- ter

1) - a) Os paises da Unido acordam em recusar ou anular o registo e em impedir, por meio de
providéncias adequadas, 0 uso, sem autorizacdo das autoridades competentes, quer como
marcas de fabrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e
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outros emblemas de Estado dos paises da Unido, distintivos e sinetes oficiais de fiscalizagédo e
de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitacdo do ponto de vista heraldico.

b) As disposi¢cdes mencionadas na letra a) aplicam-se igualmente as armas, bandeiras e outros
emblemas, iniciais ou denominagfes de organismos internacionais intergovernamentais de
que um ou Varios paises da Unido sejam membros, com excecdo de armas, bandeiras e outros
emblemas, iniciais ou denominacdes que ja tenham sido objeto de acordos internacionais
vigentes, destinados a assegurar a sua protecéo.

c¢) Nenhum pais da Unido tera de aplicar as disposi¢des referidas na letra b) em detrimento
dos titulares de direitos adquiridos de boa fé antes da entrada em vigor nesse pais da presente
Convencdo. Os paises da Unido nao sdo obrigados a aplicar as ditas disposi¢fes quando 0 uso
ou o registo mencionado na letra a) ndo for de natureza a sugerir, no espirito do publico, um
elo entre a organizacdo em causa e as armas, bandeiras, emblemas, iniciais ou denominacdes,
ou se este uso ou registo ndo for de natureza a, com verosimilhanca, induzir o pablico em erro
sobre a existéncia de ligagéo entre o utente e a organizacao.

2) A proibicéo dos distintivos e sinetes oficiais de fiscalizacdo e de garantia s se aplica aos
casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo
género ou de género semelhante.

3) - a) Para a aplicacdo destas disposi¢des, 0s paises da Unido acordam em dar a conhecer
reciprocamente, por intermédio da Secretaria Internacional, a lista dos emblemas de Estado,
distintivos e sinetes oficiais de fiscalizacdo e de garantia que desejam ou desejaréo colocar, de
uma maneira absoluta ou em certa medida, sob a proteccdo do presente artigo, bem como
todas as modificacdes ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada pais da Unido pora a
disposicdo do publico, em devido tempo, as listas notificadas.

Esta notificagdo ndo é, todavia, obrigatoria relativamente as bandeiras dos Estados.

b) As disposicdes referidas na letra b) da alinea 1) do presente artigo sdo unicamente
aplicaveis as armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominacfes das organizagdes
internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos paises da Unido por
intermédio da Secretaria Internacional.

4) Qualquer pais da Unido poderd, no prazo de doze meses, a contar da data do recebimento
da notificacdo, transmitir, por intermédio da Secretaria Internacional, as suas eventuais
objecdes ao pais ou a organizacado internacional intergovernamental interessados.

5) Em relacdo as bandeiras de Estado, apenas se aplicardo as medidas previstas na alinea 1) as
marcas registradas depois de 6 de Novembro de 1925.

6) Em relacdo aos emblemas de Estado que ndo sejam bandeiras, aos distintivos e sinetes
oficiais dos paises da Unido, as armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou
denominacdes das organizacdes internacionais intergovernamentais, estas disposicdes s6
serdo aplicaveis as marcas registradas mais de dois meses depois da recepcao da notificacdo
prevista na alinea 3).

7) Nos casos de méa fé, os paises terdo a faculdade de anular o registro das préprias marcas
registradas antes de 6 de Novembro de 1925 que contenham emblemas de Estado, distintivos
e sinetes.

8) Os nacionais de cada pais que forem autorizados a usar emblemas de Estado, distintivos e
sinetes dos seus paises poderdo utiliza-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro pais.

9) Os paises da Unido obrigam-se a impedir 0 uso ndo autorizado, no comércio, das armas de
Estado dos outros paises da Unido, quando esse uso possa induzir em erro acerca da origem
dos produtos.

10) As disposicOes precedentes ndo obstam a que os paises exercam a sua faculdade de
recusar ou anular, pela aplicagdo do n.° 3.° da letra B) do artigo 6.°-quinquies, as marcas que
contenham, sem autorizacdo, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou distintivos e
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sinetes oficiais adotados por algum pais da Unido, assim como sinais distintivos das
organizagOes internacionais intergovernamentais, mencionados na alinea 1).

ARTIGO 6.°- quater

1) Quando, de harmonia com a legislacdo de um pais da Unido, a cessdo de uma marca ndo
seja valida sem a transmissdo simultanea da empresa ou estabelecimento comercial a que a
marca pertence, para que essa validade seja admitida, bastara que a parte da empresa ou do
estabelecimento comercial situada nesse pais seja transmitida ao cessionario com o direito
exclusivo de ai fabricar ou vender os produtos assinalados pela marca cedida.

2) Esta disposicdo ndo impde aos paises da Unido a obrigacdo de considerarem vélida a
transmisséo de qualquer marca cujo uso pelo cessionario fosse, de fato, de natureza a induzir
0 publico em erro, designadamente no que se refere a proveniéncia, a natureza ou as
qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

ARTIGO 6.°- quinquies

A) - 1) Qualquer marca de fabrica ou de comércio regularmente registrada no pais de origem
sera admitida a registro e como tal protegida nos outros paises da Unido, com as restricdes a
seguir indicadas. Estes paises poderdo, antes de procederem ao registo definitivo, exigir a
juncéo de um certificado do registro no pais de origem, passado pela autoridade competente.
N&o seré exigida qualquer legalizacdo deste certificado.

2) Seréa considerado pais de origem o pais da Unido em que o requerente tem um
estabelecimento industrial ou comercial efectivo e ndo ficticio, e, se ndo tiver esse
estabelecimento na Unido, o pais da Unido em que ele tem o seu domicilio, e, se nao tiver
domicilio na Uni&o, o pais da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um pais da
Unido.

B) Sé podera ser recusado ou anulado o registo das marcas de fabrica ou de comércio
mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

1.° Quando forem suscetiveis de implicar lesdo de direitos adquiridos por terceiros no pais em
que a protecdo é requerida;

2.° Quando forem desprovidas de qualquer caracter distintivo ou entdo exclusivamente
compostas por sinais ou indicagdes que possam servir no comércio para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da
producdo, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos habitos leais e
constantes do comércio do pais em que a protec¢do é requerida;

3.2 Quando forem contrarias a moral ou a ordem publica e, especialmente, as que forem
suscetiveis de enganar o publico. Fica entendido que uma marca nao podera ser considerada
contraria a ordem publica pela simples razéo de que infringe qualquer disposi¢do da
legislacdo sobre as marcas, salvo o caso de a propria disposicdo respeitar a ordem publica.
Fica, todavia, ressalvada a aplicacéo do artigo 10.°-bis.

C) - 1) Para apreciar se a marca € susceptivel de protecdo deverdo ter-se em conta todas as
circunstancias de fato, principalmente a duragdo do uso da marca.

2) As marcas de fabrica ou de comércio ndo poderdo ser recusadas nos outros paises da Unido
pelo simples motivo de diferirem das marcas registradas no pais de origem so por elementos
gue ndo alteram o caracter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a
qual foram registradas no dito pais de origem.

D) Ninguém poderé beneficiar das disposi¢des do presente artigo sem que a marca cuja
protecdo se reivindica esteja registrada no pais de origem.

E) Em nenhum caso, todavia, a renovagao do registo de uma marca no pais de origem
implicara a obrigagdo de renovar o registro nos outros paises da Unido em que a marca tenha
sido registrada.



124

F) O beneficio da prioridade mantém-se em relacdo as marcas submetidas a registo dentro do
prazo fixado no artigo 4.°, ainda que o registo no pais de origem seja posterior ao termo desse
prazo.

ARTIGO 6.°- sexies
Os paises da Unido comprometem-se a proteger as marcas de servi¢co. N&o sdo obrigados a
prever o registo destas marcas.

ARTIGO 6.°- septies

1) Se o0 agente ou representante do titular de uma marca num dos paises da Unido pedir, sem
autorizacdo deste titular, o registro desta marca em seu proprio nome, num ou em varios
destes paises, tera o titular direito de se opor ao registro pedido ou de requerer a anulagéao ou,
se a lei do pais o permitir, a transmissdo em seu beneficio do referido registo, a menos que
este agente ou representante justifique o seu procedimento.

2) O titular da marca tera, com as reservas da alinea 1), o direito de se opor ao uso da sua
marca pelo seu agente ou representante, se ndo tiver autorizado esse uso.

3) As legislacdes nacionais tém a faculdade de prever um prazo razoavel dentro do qual o
titular de uma marca devera fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

ARTIGO 7.°
A natureza do produto em que a marca de fabrica ou de comércio deve ser aposta ndo pode,
em caso algum, obstar ao registro desta.

ARTIGO 7.° bis

1) Os paises da Unido comprometem-se a admitir a registro e a proteger as marcas coletivas
pertencentes a colecividades cuja existéncia ndo seja contraria a lei do pais de origem, ainda
que essas coletividades ndo possuam estabelecimento industrial ou comercial.

2) Cada pais sera juiz das condicdes particulares em que a marca coletiva sera protegida e
podera recusar a protecdo se a marca for contraria ao interesse publico.

3) A protecdo destas marcas ndo podera, porém, ser recusada a qualquer coletividade cuja
existéncia ndo contraria a lei do pais de origem pelo motivo de ela ndo se achar estabelecida
no pais em que a protecdo é requerida ou de ndo se ter constituido nos termos da legislacéo
desse pais.

ARTIGO 8.°
O nome comercial sera protegido em todos os paises da Unido sem obrigacao de registo, quer
faca ou ndo parte de uma marca de fabrica ou de comércio.

ARTIGO 9.°

1) O produto ilicitamente assinalado por uma marca de fabrica ou de comércio ou por um
nome comercial serd apreendido no ato da importacdo nos paises da Unido em que essa marca
ou esse nome comercial tém direito a proteccao legal.

2) A apreenséo far-se-a tanto no pais em que se deu a aposic¢éo ilicita como naquele em que
tiver sido importado o produto.

3) A apreensao dar-se-a a requerimento do Ministério Publico, de qualquer outra autoridade
competente ou de quem nisso tiver interesse, pessoa fisica ou moral, de harmonia com a lei
interna de cada pais.

4) As autoridades ndo sdo obrigadas a fazer a apreensdo em caso de transito.

5) Se a legislagcdo de um pais ndo admitir a apreensao no ato da importacdo, podera essa
apreensao ser substituida pela proibicéo de importacdo ou pela apreensao no interior.
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6) Se a legislacdo de um pais ndo admitir a apreensao no ato da importacdo nem a proibicéo
de importacdo nem a apreenséo no interior, enquanto a legislagéo ndo for modificada naquele
sentido, serdo estas providéncias substituidas pelas acdes e meios que a lei desse pais
assegurar em tais casos aos nacionais.

ARTIGO 10.°

1) As disposicdes do artigo anterior serdo aplicaveis em caso de utilizacdo, direta ou indireta,
de uma falsa indicacdo relativa a proveniéncia do produto ou a identidade do produtor,
fabricante ou comerciante.

2) Sera, em qualquer caso, considerado como parte legitima, quer seja pessoa fisica, quer
moral, o produtor, fabricante ou comerciante que se ocupe da producéo, fabrico ou comércio
desse produto, estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de origem, na
regido em que essa localidade estiver situada, no pais falsamente indicado ou no pais em que
se fizer uso da falsa indicagdo de proveniéncia.

ARTIGO 10.°- bis

1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido protecdo
efetiva contra a concorréncia desleal.

2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos
honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverdo proibir-se especialmente:

1.° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2.° As falsas afirmacOes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3.2 As indicacGes ou afirmac@es cuja utilizagdo no exercicio do comércio seja suscetivel de
induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabrico, caracteristicas, possibilidades de
utilizacdo ou quantidade das mercadorias.

ARTIGO 10.° ter

1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos outros paises da Unido
recursos legais apropriados a repressao eficaz de todos os atos visados nos artigos 9.°, 10.° e
10.°-bis.

2) Além disso, obrigam-se a adopar providéncias que permitam aos sindicatos e associagdes
de industriais, produtores e comerciantes cuja existéncia ndo for contréria as leis dos seus
paises promover em juizo ou junto das autoridades administrativas a repressao dos atos
previstos nos artigos 9.°, 10.° e 10.°-bis, na medida em que a lei do pais em que a protec¢do é
requerida o permite aos sindicatos e associacdes desse pais.

ARTIGO 11.°

1) Os paises da Unido, nos termos da sua lei interna, concederédo protecéo temporaria as
invencdes patenteaveis, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais, bem como as
marcas de fabrica ou de comercio, em relagdo aos produtos que figurarem nas exposicoes
internacionais, oficiais ou oficialmente reconhecidas, organizadas no territério de qualquer
deles.

2) Esta protecdo temporéria ndo prorrogara os prazos fixados no artigo 4.° Se mais tarde se
invocar o direito de prioridade, a Administracdo de cada pais podera contar o prazo desde a
data da apresentacao do produto na exposicao.

3) Cada pais podera exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da
introducgdo, os documentos que julgar necessarios.
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ARTIGO 12.°

1) Cada um dos paises da Unido obriga-se a estabelecer um servico especial da propriedade
industrial e uma secretaria central para informar o publico acerca das patentes de invencao, de
modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fabrica ou de comércio.

2) Este servigo publicard uma folha periddica oficial. Serdo publicados regularmente:

a) Os nomes dos titulares das patentes concedidas, com breve descricao das invengdes
privilegiadas;

b) As reproducdes das marcas registadas.

ARTIGO 13.°

1) - a) A Unido tem uma Assembléia composta pelos paises da Unido vinculados pelos artigos
13.°317.°

b) O Governo de cada pais € representado por um delegado, que pode ser assistido de
suplente, conselheiros e peritos.

c) As despesas de cada delegacdo séo suportadas pelo Governo que a designou.

2) - a) A Assembléia:

i) Trata de todas as questdes respeitantes a manutencédo e ao desenvolvimento da Unido e a
aplicacdo da presente Convencao;

ii) D& a Secretaria Internacional da Propriedade Intelectual (seguidamente aqui denominada
«a Secretaria Internacional») referida na Convencdo que institui a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (seguidamente aqui denominada «a Organizacdo») diretivas
respeitantes a preparacao das conferéncias de revisdo, tendo na devida conta as observacdes
feitas pelos paises da Unido que ndo estejam vinculados pelos artigos 13.°a 17.°;

iii) Examina e aprova os relatorios e as atividades do diretor-geral da Organizacao relativos a
Unido e da-lhe todas as directivas Uteis respeitantes as questdes da competéncia da Unido;
iv) Elege os membros da Comisséo Executiva da Assembleia;

v) Examina e aprova os relatorios e as actividades da sua Comissdo Executiva e da-lhe
directivas;

vi) Fixa o0 programa e aprova o orcamento trienal da Unido e as suas contas de encerramento;
vii) Aprova o regulamento financeiro da Unido;

viii) Cria as comissdes de peritos e grupos de trabalho que julgar Uteis para a realizacdo dos
objetivos da Uniéo;

ix) Decide quais sdo o0s paises ndo membros da Unido e quais sdo as organizacdes
intergovernamentais e internacionais ndo governamentais que podem ser admitidos as suas
reunides na qualidade de observadores;

X) Aprova as modificacGes aos artigos 13.°a 17.9;

xi) Promove qualquer outra acdo apropriada com vista a atingir os objetivos da Unido;

xii) Desempenha-se de quaisquer outras atribuices que a presente Convencao implique;
xiii) Exerce, sob reserva de os aceitar, os direitos que lhe s&o conferidos pela Convencéo que
institui a Organizacao.

b) A Assembleia delibera, apds ter tomado conhecimento do parecer da Comissao de
Coordenacéo da Organizacao, sobre as questdes que interessam igualmente a outras Unides
administradas pela Organizacao.

3) - a) Sob reserva das disposi¢Oes da subalinea b), cada delegado ndo pode representar mais
do que um pais.

b) Os paises da Unido que, em virtude de um acordo particular, estiverem agrupados no seio
de uma organizacdo que tenha para cada um deles a natureza de servigo nacional especial de
propriedade industrial visado no artigo 12.° podem, no decorrer das discussdes, ser
representados conjuntamente por um deles.
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4) - a) Cada pais membro da Assembleia tem direito a um voto.

b) O quérum é constituido por metade dos paises membros da Assembleia.

¢) Né&o obstante as disposicdes da subalinea b), se, durante uma sesséo, o0 nimero dos paises
representados for inferior a metade, mas igual ou superior a um terco dos paises membros da
Assembleia, esta pode tomar decisdes; todavia, as decisdes da Assembleia, com excecdo das
que dizem respeito ao seu funcionamento, ndo se tornam executdrias sendo depois de
satisfeitas as condicGes a seguir enunciadas: a Secretaria Internacional comunica as ditas
decisdes aos paises membros da Assembleia que ndo estavam representados, convidando-os a
exprimir, por escrito, no prazo de trés meses a contar da data da dita comunicagéo, 0 seu voto
ou a sua abstencdo. As ditas decisdes tornam-se executorias se, terminado esse prazo, 0
numero dos paises que deste modo exprimirem o seu voto ou a sua absten¢éo for, pelo menos,
igual o nimero de paises que faltava para que o quérum tivesse sido atingido quando da
sessdo, contanto que, a0 mesmo tempo, se atinja a necessaria maioria.

d) Sob reserva do disposto no artigo 17.°, 2), as decisfes da Assembleia sdo tomadas por
maioria de dois tercos dos votos expressos.

e) A abstencdo ndo é considerada voto.

5) - a) Sob reserva da subalinea b), cada delegado ndo pode votar sendo em nome de um unico
pais.

b) Os paises da Unido visados na alinea 3), b), esforcar-se-do, de um modo geral, por se fazer
representar, nas sessdes da Assembleia, pelas suas prdprias delega¢des. Todavia, se, por
razdes excepcionais, um dos paises citados ndo puder fazer-se representar pela sua propria
delegacdo, pode dar a delegacgdo de outro pais o poder de votar em seu nome, entendendo-se
gue uma delegacdo nao pode votar por procuragdo sendo por um unico pais. Toda a
procuracao para este efeito deve ser objeto de documento assinado pelo Chefe do Estado ou
pelo Ministro competente.

6) Os paises da Unido que ndo sejam membros da Assembléia sdo admitidos as suas reunides,
na qualidade de observadores.

7) - a) A Assembleia retine-se de trés em trés anos, em sessdo ordinaria, mediante convocacéo
do director-geral e, salvo casos excepcionais, durante 0 mesmo periodo e no mesmo local que
a Assembleia Geral da Organizacao.

b) A Assembléia reline-se em sessdo extraordinaria mediante convocacgdo do diretor-geral, a
pedido da Comissao Executiva ou de um quarto dos paises membros da Assembleia.

8) A Assembleia adota o seu proprio regulamento interno.

ARTIGO 14.°

1) A Assembleia tem uma Comissdo Executiva.

2) - a) A Comissdo Executiva é composta pelos paises eleitos pela Assembleia de entre os
paises membros desta. Por outro lado, o pais em cujo territorio a Organizacdo tem a sua sede
dispde ex oficio de um lugar na Comisséo, sob reserva das disposic¢des do artigo 16.°, 7), b).
b) O Governo de cada pais membro da Comissao Executiva é representado por um delegado,
que pode ser assistido de suplentes, conselheiros e peritos.

c) As despesas de cada delegacao séo suportadas pelo Governo que a designou.

3) O nimero de paises membros da Comiss@o Executiva corresponde a quarta parte do
namero dos paises membros da Assembleia. No calculo dos lugares a preencher nao é tomado
em consideracao o que restar da divisao por quatro.

4) Quando da elei¢do dos membros da Comissdo Executiva, a Assembleia terd em atengéo
uma distribuicdo geogréafica equitativa e a necessidade, para todos os paises partes dos
acordos particulares estabelecidos em relagdo com a Unido, de figurar entre os paises que
constituem a Comisséo Executiva.

5) - a) Os membros da Comisséo Executiva ficam em funges a partir do encerramento da
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sessdo da Assembleia no decurso da qual foram eleitos, até ao fim da sessao ordinaria
seguinte da Assembleia.

b) Os membros da Comissdo Executiva sdo reelegiveis no limite maximo de dois tercos do
seu total.

c) A Assembleia regulamenta as modalidades de eleicéo e de eventual reeleicdo dos membros
da Comissao Executiva.

6) - a) A Comissdo Executiva:

1) Prepara o projeto da ordem do dia da Assembleia;

i) Submete a Assembleia propostas relativas aos projetos de programa e orgcamento trienal da
Unido, preparados pelo diretor-geral;

iii) Pronuncia-se, dentro dos limites do programa e do or¢camento trienal, sobre os programas
e orcamentos anuais preparados pelo diretor-geral,

iv) Submete a Assembléia, com os comentarios apropriados, os relatérios periddicos do
director-geral e os relatérios anuais de verificagdo de contas;

v) Toma todas as medidas Uteis com vista a execucao do programa da Unido pelo director-
geral, em conformidade com as decisOes da Assembleia e tendo em conta circunstancias que
sobrevenham entre duas sessdes ordinérias da dita Assembleia;

vi) Encarrega-se de quaisquer outras fungdes que Ihe sejam atribuidas dentro do &mbito da
presente Convencao.

b) A Comissdo Executiva decide, depois de tomar conhecimento do parecer da Comisséo de
Coordenacdo da Organizacdo, sobre as questdes que interessam igualmente a outras Unibes
administradas pela Organizacao.

7) - a) A Comissdo Executiva retine-se uma vez por ano em sessao ordinaria, mediante
convocacao do director-geral, tanto quanto possivel durante 0 mesmo periodo e no mesmo
lugar que a Comissdo de Coordenacdo da Organizacéo.

b) A Comissdo Executiva reune-se em sessdo extraordinaria mediante convocacéao do diretor-
geral, quer por iniciativa deste, quer a pedido do seu presidente ou de um quarto dos seus
membros.

8) - a) Cada pais membro da Comissdo Executiva tem direito a um voto.

b) O quérum € constituido por metade dos paises membros da Comissdo Executiva.

c) As decisfes sdo tomadas por maioria simples dos votos expressos.

d) A abstencdo néo € considerada voto.

e) Cada delegado ndo pode representar sendo um Unico pais e apenas em nome deste pode
votar.

9) Os paises da Unido que ndo sejam membros da Comissdo Executiva sdo admitidos as suas
reunides na qualidade de observadores.

10) A Comissdo Executiva adota o seu proprio regulamento interno.

ARTIGO 15.°

1) - a) As atribuicGes administrativas que incumbem a Unido sdo asseguradas pela Secretaria
Internacional, que sucede a Secretaria da Unido reunida com a Secretaria da Uni&o instituida
pela Convengdo Internacional para a Protecdo das Obras Literarias e Artisticas.

b) A Secretaria Internacional assegura, nomeadamente, o secretariado dos diversos 6rgédos da
Unido.

c¢) O diretor-geral da Organizacdo é o mais alto funcionario da Uniéo e seu representante.

2) A Secretaria Internacional reiine e publica as informacdes relativas a protegéo da
propriedade industrial. Cada pais da Unido comunica a Secretaria Internacional, tdo depressa
guanto possivel, o texto de quaisquer leis novas, bem como todos os textos oficiais relativos a
protecdo da propriedade industrial. Fornecerd, por outro lado, a Secretaria Internacional todas
as publicacdes dos seus servigos competentes em matéria de propriedade industrial que digam
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diretamente respeito a protecdo da propriedade industrial que a Secretaria Internacional
considere como apresentando interesse para as suas atividades.

3) A Secretaria Internacional edita uma publica¢do mensal.

4) A Secretaria Internacional fornece a qualquer pais da Unido, a pedido deste,
esclarecimentos sobre as questdes relativas a protecéo da propriedade industrial.

5) A Secretaria Internacional procede a estudos e presta servigos destinados a facilitar a
proteccao da propriedade industrial.

6) O director-geral e todos os membros do pessoal por ele designados tomarao parte, sem
direito de voto, em todas as reunides da Assembleia, da Comissao Executiva e de quaisquer
outras comissdes de peritos ou grupos de trabalho. O diretor-geral ou um membro do pessoal
por ele designado &, ex offcio, secretario destes 6rgaos.

7) - a) A Secretaria Internacional, segundo as directivas da Assembleia e em cooperagdo com
a Comisséo Executiva, prepara as conferéncias de revisao das disposi¢es da Convencao,
excluindo os artigos 13.°a 17.°

b) A Secretaria Internacional pode consultar organizacdes intergovernamentais e
internacionais ndo governamentais sobre a preparagédo das conferéncias de reviséo.

c) O diretor-geral e as pessoas por ele designadas tomardo parte, sem direito de voto, nas
deliberacgdes destas conferéncias.

8) A Secretaria Internacional executa todas as outras fungdes que lhe forem atribuidas.

ARTIGO 16.°

1) - a) A Unido tem um orgamento.

b) O orcamento da Unido compreende as receitas e as despesas proprias da Unido, a sua
contribuicdo para o orgamento das despesas comuns as Unides, assim como, sendo necessario,
0 quantitativo posto a disposicao do or¢camento da Conferéncia da Organizacéo.

c) Sdo consideradas como despesas comuns as Unides as despesas que ndo sdo atribuidas
exclusivamente a Unido, mas igualmente a uma ou mais Unies administradas pela
Organizacdo. A parte da Unido nestas despesas comuns é proporcional ao interesse que as
mesmas tém para ela.

2) O orcamento da Unido é fixado tendo em conta as exigéncias de coordena¢do com 0s
orcamentos das outras Unides administradas pela Organizagéo.

3) O orcamento da Unido € financiado pelos seguintes recursos:

i) Contribuicbes dos paises da Unido;

ii) Taxas e quantias devidas pelos servicos prestados pela Secretaria Internacional como
Unido;

iii) O produto da venda das publicacdes da Secretaria Internacional respeitantes a Unido e 0s
direitos relativos a estas publicagdes;

iv) Doacdes, legados e subvencoes;

V) Rendas, juros e outros rendimentos diversos.

4) - a) Para determinar a sua parte de contribui¢do no orcamento, cada pais da Unido esta
incluido numa classe e paga as suas contribui¢des anuais na base de um nimero de unidades
fixado como se segue:

Classe | - 25;
Classe Il - 20;
Classe IlI - 15;
Classe IV - 10;
Classe V - 5;
Classe VI - 3;
Classe VII - 1.

b) A menos que o tenha feito anteriormente, cada pais indica, no momento do depésito do seu
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instrumento de ratificacdo ou de adesdo, a classe na qual deseja ser incluido. Pode mudar de
classe. Se escolher uma classe inferior, o pais deve dar do facto conhecimento a Assembleia,
qguando de uma das suas sessdes ordinarias. Tal alteracdo tem efeito no inicio do ano civil que
se segue a referida sess&o.

¢) A contribuicdo anual de cada pais consiste numa quantia em que a relacdo com a soma total
das contribui¢fes anuais para o orcamento da Unido de todos os paises é a mesma que a
relacdo existente entre 0 numero de unidades da classe na qual cada pais esta incluido e o
namero total das unidades do conjunto dos paises.

d) As contribuicdes sdo devidas no dia 1 de Janeiro de cada ano.

e) O pais que se atrasar no pagamento das suas contribui¢cdes ndo podera exercer o seu direito
de voto, em nenhum dos érgédos da Unido de que for membro, se a quantia em atraso for igual
ou superior & das contribuigdes de que é devedor por dois anos anteriores completos. Tal pais
pode todavia ser autorizado a conservar o exercicio do seu direito de voto no seio do referido
6rgdo, enquanto este considerar que o atraso resulta de circunstancias excepcionais e
inevitaveis.

f) No caso de o orgamento ndo ser aprovado antes do inicio de um novo exercicio, é
reconduzido o orcamento do ano anterior, segundo as modalidades previstas pelo regulamento
financeiro.

5) O montante das taxas e quantias devidas pelos servicos prestados pela Secretaria
Internacional como Unido € fixado pelo diretor-geral, que disso da parte a Assembleia e a
Comissdo Executiva.

6) - a) A Unido possui um fundo de operagdes constituido por uma contribuicdo Unica
efectuada por cada pais da Unido. Se o fundo se tornar insuficiente, a Assembléia decide do
seu aumento.

b) O montante da contribuicao inicial de cada pais para o fundo atras citado ou da sua
participacdo no aumento deste é proporcional a contribuigdo deste pais para 0 ano no decurso
do qual o fundo for constituido ou o aumento for decidido.

c) A proporcao e modalidades de contribuicdo sao fixadas pela Assembleia, mediante
proposta do director-geral, e apds o parecer da Comissdo de Coordenagdo da Organizacao.

7) - a) O acordo de sede concluido com o pais em cujo territério a Organizacdo tem a sua sede
prevé que, se o fundo de operaces for insuficiente, este pais conceda adiantamentos. O
montante destes e as condi¢cdes em que sdo concedidos sdo objeto, em cada caso, de acordos
particulares entre 0 pais em causa e a Organizagdo. Este pais dispde ex oficio de um lugar na
Comissao Executiva durante todo o periodo em que tiver de conceder adiantamentos.

b) O pais visado na subalinea a) e a Organizacao tém, cada um, o direito de denunciar o
compromisso de conceder adiantamentos, por meio de notificacdo escrita. A denuncia tem
efeito trés anos apds o fim do ano no decurso do qual foi notificada.

8) A verificacdo de contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regulamento
financeiro, por um ou varios paises da Unido ou por verificadores externos, que sdéo, com o
seu consentimento, designados pela Assembleia.

ARTIGO 17.°

1) Podem ser apresentadas, por qualquer pais membro da Assembleia, pela Comissao
Executiva ou pelo diretor-geral, propostas de modificagéo dos artigos 13.°, 14.°, 15.°, 16.° e do
presente artigo. Estas propostas sdo comunicadas por este Ultimo aos paises membros da
Assembleia, pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da mesma.

2) Qualquer modificacdo dos artigos referidos na alinea 1) é aprovada pela Assembleia. A
aprovacao requer trés quartos dos votos expressos. Todavia, qualquer modificacdo do artigo
13.° e da presente alinea requer quatro quintos dos votos expressos.

3) Qualquer modificacdo dos artigos referidos na alinea 1) entra em vigor apés a recepcéo,
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pelo diretor-geral, das notificacOes escritas de aceitacdo, efectuada em conformidade com as
suas regras constitucionais respectivas, por parte dos trés quartos dos paises que eram
membros da Assembleia no momento de a modificagéo ter sido aprovada. Qualquer alteragédo
dos citados artigos assim aceite vincula todos os paises membros da Assembleia no momento
em que a modificacdo entrar em vigor, ou que dela se tornarem membros em data posterior;
todavia, qualquer alteracdo que aumente as obrigacdes financeiras dos paises da Unido apenas
vincula, de entre estes, 0s que notificaram a sua aceitacao a referida alteragéo.

ARTIGO 18.°

1) A presente Convencéo serd submetida a revisdes, com vista a nela se introduzirem
melhoramentos suscetiveis de aperfeicoar o sistema da Uniéo.

2) Para este efeito, terdo lugar conferéncias, sucessivamente, num dos paises da Unido, entre
os delegados dos referidos paises.

3) As modificagdes dos artigos 13.° a 17.° séo regidas pelas disposi¢des do artigo 17.°

ARTIGO 19.°

Fica entendido que os paises da Unido se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre
eles acordos particulares para a protecdo da propriedade industrial, contanto que esses acordos
ndo contrariem as disposic¢bes da presente Convencao.

ARTIGO 20.°

1) - a) Cada um dos paises da Unido que assinar o presente Ato pode ratifica-lo e, se 0 ndo
assinou, pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificacdo e de adesdo sdo depositados junto do
diretor-geral.

b) Cada um dos paises da Unido pode declarar, no seu instrumento de ratificacdo ou adesao,
que a sua ratificacdo ou adesao nao ¢ aplicavel:

1) Aos artigos 1.°a 12.%; ou

ii) Aos artigos 13.°a 17.°

c¢) Cada um dos paises da Unido que, de harmonia com a subalinea b), excluiu dos efeitos da
sua ratificacdo ou da sua adesdo um dos dois grupos dos artigos visados na referida subalinea
pode em qualquer altura, posteriormente, declarar que estende os efeitos da sua ratificacdo ou
da sua adesdo a este grupo de artigos. Tal declaracdo é depositada junto do diretor-geral.

2) - a) Os artigos 1.° a 12.° entram em vigor, relativamente aos dez primeiros paises da Unido
que depositaram instrumentos de ratificacdo ou de adesdo, sem fazer a declaracao permitida
pela alinea 1), b), i), trés meses ap06s o deposito do décimo destes instrumentos de ratificacéo
ou de adesé&o.

b) Os artigos 13.° a 17.° entram em vigor, relativamente aos dez primeiros paises da Unido
que depositaram instrumentos de ratificacdo ou de adesdo, sem fazer a declaracao permitida
pela alinea 1), b), ii), trés meses apos o deposito do décimo destes instrumentos de ratificagao
ou de adeséo.

c) Sob reserva de entrada em vigor inicial, de acordo com as disposi¢des das subalineas a) e
b), de cada um dos dois grupos de artigos referidos na alinea 1), b), ii), e sob reserva das
disposicdes da alinea 1), b), os artigos 1.° a 17.° entram em vigor em relacéo a qualquer pais
da Unido, com excepg¢do dos mencionados nas subalineas a) e b), que depositar um
instrumento de ratificacdo ou de adesdo, assim como em relacdo a qualquer pais da Unido que
depositar a declaragdo prevista na alinea 1), c), trés meses apds a data da notificagéo, pelo
diretor-geral, de um tal deposito, a menos que uma data posterior tenha sido fixada no
instrumento ou declaracdo depositados. Neste Gltimo caso, o presente Ato entra em vigor, em
relacdo a esse pais, na data por esse meio fixada.

3) Relativamente a cada pais da Unido que depositar um instrumento de ratificacdo ou de
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adesdo, os artigos 18.° a 30.° entram em vigor na primeira data em que qualquer um dos
grupos de artigos referidos na alinea 1), b), entra em vigor em relacéo a esse pais, de
harmonia com a alinea 2), a), b) ou c).

ARTIGO 21.°

1) Qualquer pais estranho a Unido pode aderir ao presente Ato e tornar-se, por este fato,
membro da Unido. Os instrumentos de adesdo serdo depositados junto do diretor-geral.

2) - a) Em relacdo a qualquer pais estranho a Unido que depositar o seu instrumento de adeséo
pelo menos um més antes da data da entrada em vigor das disposicdes do presente Ato, este
entra em vigor na data em que as disposic¢Ges entraram em vigor pela primeira vez, por
aplicacdo do artigo 20.°, 2), a) ou b), a menos que uma data posterior tenha sido fixada no
instrumento de adesdo; todavia:

i) Se os artigos 1.° a 12.° ndo entraram em vigor nesta data, tal pais ficara vinculado, durante o
periodo transitério anterior a entrada em vigor destas disposicoes, e em sua substitui¢do, pelos
artigos 1.°a 12.° do Ato de Lisboa;

i) Se os artigos 13.°a 17.° ndo entraram em vigor nesta data, tal pais ficara vinculado, durante
0 periodo transitorio anterior a entrada em vigor destas disposicdes, e em sua substituicéo,
pelos artigos 13.° e 14.° 3), 4) e 5), do Ato de Lisboa.

Se um pais indicar uma data posterior no seu instrumento de adeséo, o presente Ato entrara
em vigor, em relacéo a ele, na data por esse meio indicada.

b) Em relacéo a qualquer pais estranho a Unido que depositar o seu instrumento de adesao
numa data posterior a entrada em vigor de um s6 grupo de artigos do presente Ato ou numa
data que a precedeu de, pelo menos, um més, o presente Ato entra em vigor, sob reserva do
que esta previsto na subalinea a), trés meses apos a data em que a sua adesao foi notificada
pelo director-geral, a menos que uma data posterior tenha sido fixada no instrumento de
adesdo. Neste ultimo caso, o presente Ato entra em vigor, em relacdo a esse pais, na data por
esse meio fixada.

3) Em relacdo a qualquer pais estranho a Unido que depositar o seu instrumento de adesdo
depois da data da entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, ou a menos de um més
desta data, o presente Ato entra em vigor trés meses depois da data em que a sua adesao foi
notificada pelo diretor-geral, a menos que uma data posterior tenha sido fixada no instrumento
de adesdo. Neste ultimo caso, o presente Ato entra em vigor, em relacdo a esse pais, na data
por esse meio fixada.

ARTIGO 22.°

Sob reserva das excecdes possiveis previstas nos artigos 20.°, 1), b), e 28.°, 2), a ratificacdo ou
adesdo implica, de pleno direito, a aceitacdo de todas as clausulas e a admissdo a todas as
vantagens estipuladas pelo presente Ato.

ARTIGO 23.°
Apbs a entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, nenhum pais pode aderir a Atos
anteriores a presente Convencao.

ARTIGO 24.°

1) Qualquer pais pode declarar no seu instrumento de ratificagdo ou de adeséo ou pode
informar o diretor-geral, por escrito, em qualquer altura, posteriormente, que a presente
Convencao ¢ aplicavel a todo ou a parte dos territérios designados na declaragdo ou na
notificacdo, dos quais assume a responsabilidade das relagdes exteriores.

2) Qualquer pais que tenha feito tal declaracéo ou efetuado tal notificacdo pode, a todo o
momento, notificar ao diretor-geral que a presente Convencéo deixa de ser aplicavel a todo ou
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parte destes territdrios.

3) - a) Qualquer declaragdo feita nos termos da alinea 1) tem efeito na mesma data que a
ratificacdo ou adesdo em cujo instrumento foi incluida e qualquer notificacdo efectuada nos
termos desta alinea tem efeito trés meses apds a sua notificacdo pelo diretor-geral.

b) Qualquer notificacdo efetuada nos termos da alinea 2) tem efeito doze meses apos a sua
recepcdo pelo diretor-geral.

ARTIGO 25.°

1) Qualquer pais parte da presente Convengdo compromete-se a adotar, de acordo com a sua
constituicdo, as medidas necessarias para assegurar a aplicagdo da presente Convencéo.

2) Entende-se que, no momento em que um pais deposita o seu instrumento de ratificagdo ou
de adesdo, estd em condicdes, de harmonia com a sua legislacdo interna, de tornar efetivas as
disposicdes da presente Convencéo.

ARTIGO 26.°

1) A presente Convengao permanece em vigor por tempo ilimitado.

2) Qualquer pais pode denunciar o presente Ato por notificacdo dirigida ao diretor-geral. Esta
dendncia implica também a dendncia de todos os actos anteriores e apenas tem efeito em
relacdo ao pais que a efetuar, continuando a Convencao em vigor e executdria relativamente
aos outros paises da Unido.

3) A denuncia tem efeito um ano apds o dia em que o diretor-geral recebeu a notificacao.

4) A faculdade de denunciar prevista no presente artigo ndo pode ser exercida por nenhum
pais antes de expirar um prazo de cinco anos a contar da data em que se tornou membro da
Unido.

ARTIGO 27.°

1) O presente Ato substitui, nas relagdes entre os paises aos quais se aplica e ha medida em
que se aplica, a Convencdo de Paris de 20 de Marc¢o de 1883 e 0s atos de revisao
subsequentes.

2) - a) Em relacdo aos paises a que o presente Ato ndo é aplicavel ou ndo € aplicavel na sua
totalidade, mas aos quais é aplicavel o Ato de Lisboa de 31 de Outubro de 1958, continua este
em vigor na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato o ndo substitui em virtude da
alinea 1).

b) Da mesma forma, em relacdo aos paises aos quais nem o presente Ato, nem partes deste,
nem o Acto de Lisboa, sdo aplicaveis, continua em vigor o Acto de Londres de 2 de Junho de
1934 na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato o ndo substitui, em virtude da
alinea 1).

c) De igual modo, em relacdo aos paises aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem
0 Ato de Lisboa, nem o Ato de Londres, sdo aplicaveis, mantém-se em vigor o Ato da Haia de
6 de Novembro de 1925 na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato 0 ndo
substitui, em virtude da alinea 1).

3) Os paises estranhos a Unido que se tornarem partes do presente Acto aplica-lo-do em
relacdo a qualquer pais da Unido que ndo seja parte deste Acto ou que, sendo parte, tenha
efectuado a declaracéo prevista no artigo 20.°, 1), b), i). Os ditos paises consentirdo que o
referido pais da Unido aplique nas suas relacfes com eles as disposi¢es do Ato mais recente
do qual faz parte.

ARTIGO 28.°
1) Qualquer diferenca entre dois ou mais paises da Unido, relativa a interpretacéo ou a
aplicacdo da presente Convencdo que ndo seja solucionada por negociagdes, pode ser levada
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por qualquer dos paises em causa perante o Tribunal Internacional de Justica, mediante
peticdo, de acordo com o Estatuto do Tribunal, a menos que os paises em causa acordem
sobre outro modo de solucdo. A Secretaria Internacional sera informada da diferenca
submetido ao Tribunal pelo pais requerente; aquela dara dela conhecimento aos outros paises
da Unido.

2) Qualquer pais pode, no momento em que assinar o presente Ato ao depositar o seu
instrumento de ratificacdo ou de adesdo, declarar que ndo se considera vinculado pelas
disposi¢des da alinea 1). No que diz respeito a qualquer diferenca entre um tal pais e outro
qualquer da Unido, ndo sao aplicaveis as disposicdes da alinea 1).

3) Qualquer pais que tiver feito a declaracdo prevista na alinea 2) pode, a todo o0 momento,
retira-la, mediante notificacdo dirigida ao diretor-geral.

ARTIGO 29.°

1) - a) O presente Ato é assinado num s6 exemplar em lingua francesa e depositado junto do
Governo da Suécia.

b) Os textos oficiais séo estabelecidos pelo diretor-geral, depois de consultados os Governos
interessados, nas linguas alema, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e russa e nas outras
linguas que a Assembleia poderd indicar.

¢) Em caso de conflito sobre a interpretacéo dos diversos textos, faz fé o texto francés.

2) O presente Ato fica aberto para assinatura, em Estocolmo, até ao dia 13 de Janeiro de
1968.

3) O diretor-geral enviard aos Governos de todos os paises da Unido e, sendo solicitado, ao
Governo de qualguer outro, duas cépias autenticadas pelo Governo da Suécia do texto
assinado do presente Ato.

4) O diretor-geral fara registar o presente Ato junto do Secretariado da Organizacdo das
NagOes Unidas.

5) O diretor-geral notificara aos Governos de todos os paises da Unido as assinaturas, 0s
depdsitos dos instrumentos de ratificacdo ou de adesao e de declaracGes compreendidas nestes
instrumentos ou efectuadas em aplicacdo do artigo 20.°, 1), ¢), a entrada em vigor de todas as
disposicdes do presente Ato, as notificacbes de denuncia e as notificacbes feitas em aplicacdo
do artigo 24.°

ARTIGO 30.°

1) Até a entrada em funcdes do primeiro diretor-geral, as referéncias no presente Ato a
Secretaria Internacional da Organizagédo ou ao diretor-geral sdo consideradas como referindo-
se, respectivamente, a Secretaria da Unido ou ao seu diretor.

2) Os paises da Unido que ndo estejam vinculados pelos artigos 13.° a 17.° poderdo, durante
cinco anos apos a entrada em vigor da Convencao que institui a Organizacao, exercer, se
quiserem, os direitos previstos pelos artigos 13.° a 17.° do presente Acto, como se estivessem
vinculados por estes artigos. Qualquer pais que pretenda exercer os ditos direitos depositara
para esse fim, junto do diretor-geral, uma notificagdo escrita que tem efeito na data da sua
recepcdo. Tais paises sdo considerados membros da Assembleia até expiragdo do dito
periodo.

3) Enquanto néo se tiverem tornado membros da Organizagdo todos as paises da Unido, a
Secretaria Internacional da Organizacgéo agira igualmente como Secretaria da Uniéo, e 0
diretor-geral, como diretor desta Secretaria.

4) Assim que todos os paises da Unido se tornarem membros da Organizacao, os direitos,
obrigagdes e bens da Secretaria da Unido serdo devolvidas & Secretaria Internacional da
Organizacéo.

Feito em Estocolmo a 14 de Julho de 1967.
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