MOMSEN

LEONARDOS

& P ik

tiEnel Frassiess Losnasdar
Deniw Leiic fe Ulveira Dak
Einabrih Kazmar Fakein (8F]

dra Likoa barmeds Carssira
= Carlas Nurnas

iz Arigagio

Carlos Guarmy

Ciidm o Aoberic Barboss

#diwrdas Calanza Hearman

Femanda Wiwin Lecnardas

Coamtain Jimh Foremiin Roitasa
Jeda L s dCirey Facco Visens
Lk Claav e Etailing

MAIN OFFIGE

RIC DE JANEIRD

Rua Tedfilo Oroni, 68 - 107 andor
Cienirn

200REOE0 - Rio de Jomeiro - R
Brazil

Tel (55-21) 2518 2264

Fax {55-21) 2516 3152

E-Mnil: mom=ende leomnn ndo s.oom. br

www leomunrdos. coan e

SAC PALTLO BRANCEH:

Avy Nowe de Jullio, 5147
7% amdr « Cond. 72

Jardim Panlista

D 1A0T L0 - S Find o - 51
Firazil

Tel (535117 ABAA 6951

Fix (551113585 a7k

Monaid o Magethlins Vi lis PO RO i
Mesxze lega Twrmee da S

Sanis Marwos fo Baum AgZncin Prags Mowd

00100 - Kin de dnpsarm - BE - Brasl

Newsletter

NoO. 156

Janeiro de 2002

CRITICA A REGULAMENTACAO DO NOME DE EMPRESA
NO NOVO CODIGO CIVIL BRASILEIRO

O Projeto de Novo Cdodigo Civil (CCv) brasileiro comecou a ser discutido em 1975, e foi
promulgado pela Lei n°® 10.406, de 10.01.2002, com previsdo de entrada em vigor em 01.01.2003. A
despeito de significativos avan¢os que o novo codigo traz a nossa legislacdo, o novo Codigo nos parece
adotar uma orientacao ultrapassada e equivocada no que diz respeito ao capitulo relativo a protecdo ao
nome comercial. A seguir, tecemos breves criticas a alguns dos dispositivos em questao (trata-se dos
arts. 1.155 a 1.168, transcritos ao final destes comentarios).

"Art. 1.166. A inscricdo do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas juridicas,
ou as respectivas averbagdes, no registro préprio, asseguram o uso exclusivo do nome
nos limites do respectivo Estado.”

O dispositivo é equivocado, porque 0 nome de empresa pode ser protegido dentro de limites
geograficos maiores ou menores, conforme exigido por cada caso concreto, sempre de acordo com as
regras que reprimem a concorréncia desleal e parasitaria. Esse ambito geografico, variando com a
distintividade do nome e o grau de conhecimento do mesmo pelo publico consumidor, pode ser inferior
ao do municipio, abranger varios Estados ou todo o territdrio nacional e, inclusive, ser internacional, de
acordo com o art. 8° da Convencao da Uni&o de Paris - CUP (que tem forga de lei no Brasil). A protecéo
nacional, bem como a internacional, do nome comercial, ja foi reconhecida em diversos julgados do
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Superior Tribunal de Justiga - STJ a partir do "leading case” de 25.02.1991 que foi o caso "RESET"
(REsp 6.169-AM).

A possibilidade de haver protecdo em ambito geogréafico que ultrapasse a fronteira dos Estados
nao cria qualquer inconveniente, porque a jurisprudéncia reconhece que as Juntas Comerciais somente
tém o dever de realizar buscas de anterioridades ex-officio com relagdo aos nomes de empresas
arquivados perante elas proprias. Discussdes relativas a nomes comerciais corriqueiramente sao
resolvidas perante o Poder Judiciario, uma vez que, salvo em hipéteses excepcionais, as Juntas nao
podem atrasar o processo de arquivamento de atos constitutivos com base em discussoes relativas ao
nome. Assim, preserva-se o dinamismo necessario as atividades comerciais, a0 mesmo tempo em que
se assegura o exercicio do direito ao nome por quem deseja impugnar o nome de terceiros.

A nova norma relativa ao ambito geografico de protecdo parece-nos a mais polémica e
lamentavel deste capitulo e cristaliza um entendimento que era significativo (embora ndo majoritario) na
décadade 1970 e que ja foi totalmente superado pelo desenvolvimento cientifico do assunto pelo menos
desde a década de 1980, e notadamente a partir da decisdo do STJ de 1991 acima mencionada.

"Art. 1.166. Paragrafo unico. O uso previsto neste artigo estender-se-a a todo o territério
nacional, se registrado na forma da lei especial.”

Em primeiro lugar, a expressdo "o uso" é incorreta; o correto seria dizer "o direito de uso
exclusivo". Contudo, como se vera adiante, a simples exigéncia de um registro a ser criado por lei
especial, além de indesejavel, viola compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no art. 8° da
Convencéao da Unido de Paris.

Tal registro "especial" é inadequado porque ndo atende aos interesses dos empresarios
brasileiros. Nao ha necessidade de criagdo de mais um registro com efeitos constitutivos de direito (com
mais burocracia e mais despesas), pois 0 nome de empresa ja goza, atualmente, de uma protegéo
bastante satisfatdria, independentemente de qualquer registro. A rigor, o registro "especial” previsto
neste artigo ja existe atualmente por meio da Instrucdo Normativa 53/96 do DNRC - Departamento
Nacional do Registro do Comércio e é feito em cada uma das Juntas Comerciais do estado no qual o
empresario deseja garantir a prote¢do de seu nome comercial.

Alias, o Decreto n® 1.800, de 30.01.1996 (que regulamentou a Lei 8.934/94, de Registro Publico
de Empresas Mercantis), em seus arts. 61 e 62 trouxe regras para a protecdo do nome comercial nas
vias administrativas, tendo confirmado o entendimento de que as Juntas Comerciais estaduais estao
obrigadas a realizar exames de colidéncias apenas entre as empresas registradas no mesmo Estado.
Evidentemente, como a prote¢cdo ao nhome comercial € matéria de direito privado sujeita a reserva de lei,
este simples decreto néo teria, jamais, o conddo de limitar a protecdo a esfera estadual, conforme
pretenderam alguns comentaristas deste diploma regulamentar. Assim, este decreto devia ser
interpretado de acordo com as limitagBes que Ihe séo inerentes, ou seja, ela apenas regula a atuagao
administrativa das Juntas Comerciais, e nada mais.

O registro opcional que existe atualmente com base na mencionada Instrugcdo Normativa do
DNRC néo é utilizado em larga escala pelos empresarios em decorréncia de: (i) suairrelevancia juridica;
(i) das despesas em que o mesmo implica (consequéncia da necessidade de contratacdo de
profissionais em cada um dos estados brasileiros); e (iii) do insucesso de tal registro em produzir sequer
os timidos efeitos que ele propugna, conforme passamos a explicar.

Com efeito, os atuais registros especiais nas Juntas Comerciais deveriam servir para que as
Juntas indeferissem ex-officio futuros pedidos de arquivamento de atos constitutivos de empresas com
nomes conflitantes com aqueles anteriormente registrados perante as mesmas Juntas. Contudo, a
despeito da existéncia de um registro anterior, a imensa maioria das Juntas Comerciais nega-se a
realizar exames de colidéncia em face da necessidade (verdadeira) da celeridade do exame dos
requerimentos de atos constitutivos de novas empresas, que € um imperativo da atividade econémica
empresarial moderna.
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Ou seja, percebe -se que o sistema de prote¢cdo em um ambito geografico indet erminado a priori,
mas determinavel diante do caso concreto, que foi desenvolvido pela jurisprudéncia brasileira a partir da
década de 1980 opera de forma eficiente e atende aos anseios das Juntas Comerciais no sentido de
elas ndo terem maiores responsabil idades com relacdo ao exame de colidéncias de nomes comerciais
Novos com nomes comerciais ou marcas mais antigas.

Alias, a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279, de 14.05.1996) adotou o principio de
gue a violagao ao direito sobre o nome comerc ial depende sempre da avaliagdo das circunstancias de
fato para ser caracterizado, devendo ser examinadas principalmente o ramo de atividade industrial,
comercial ou de servicos na qual a empresa atua, bem como a area geogréafica onde ela possui
consumidores. Este principio decorre da opc¢éo do legislador em tipificar a violagdo de nome comercial
dentre os crimes de concorréncia desleal, pois, como se sabe, para tais crimes ndo ha ilicito se nédo
existir uma relagéo efetiva de concorréncia.

Devemos ainda lemb rar que a exigéncia de um registro especial para que o nome de empresa
passe a gozar de protecdo em todo o territério nacional configura uma clara violagdo ao art. 8° da CUP
(Convencao da Unido de Paris, cuja revisdo de Estocolmo - de 1967 - foi promulgada no Brasil pelo
Decreto n® 635, de 21.08.1992), que proibe se subordine a protecdo do nome comercial a qualquer
registro:

"Art. 8° - O nome comercial sera protegido em todos os paises da Unido sem obrigatoriedade de
depdsito ou registro, que faca ou ndo parte de uma marca de industria ou de comércio."

Percebe-se que a CUP exige que essa protecdo prevista nas leis nacionais opere
independentemente de registro. A criacdo de um registro especial com efeitos atributivos de direito
representa uma clara violaga o ao art. 8° supra-citado. Note-se que esse registro especial era exigido no
CPI/45 e, apbs décadas de criticas, foi abolido com o CPI1/69. A rejeicdo ao registro especial foi mantida
no CPI/71 e na LPI/96, ndo havendo qualquer raz&o para que ele seja agora recriado.

"Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a gualquer tempo, acédo para anular ainscricdo do nome
empresarial feita com violagdo da lei ou do contrato.”

Cria-se, com esse dispositivo, uma acao perpétua. Entretanto, o STJ, depois de ter anunciado
que havia "pacificado" sua jurisprudéncia através da edicdo da siimula 142 (que trata de marcas, mas
era igualmente aplicavel aos nomes comerciais), adotando a prescri¢do vintenaria para as acdes de
cessacao de uso, posteriormente revogou tal simula e atualmente parece tendente a adotar o prazo de
10 anos para tais ag0es (trata -se do prazo prescricional das agdes reais), muito embora ainda haja quem
sustente que segundo o CCv de 1916 o prazo aplicavel deveria ser o de 5 anos.

Enquanto esteve em vigor, a sumula 142 ensejou criticas pois os acérddos que a
fundamentavam tal simula n&o tinham adotado o prazo de 20 anos, e, ademais, havia quem achasse
excessivo o prazo de 20 anos; contudo, o novo CCv alongou ainda mais tal prazo, tornando perpétua a
acao de anulacdo d o nome comercial, prolongando ad infinitum a incerteza juridica dos empresarios.

CONCLUSAO

Em conclusdo a todo o acima exposto, percebe -se que ndo havia necessidade de nova
regulamentacao da protecdo ao nome de empresa. As normas do novo CCv sdo supér fluas, porque
repetem dispositivo idéntico ja em vigor em outra lei, ou indesejadas, porque ignoram o desenvolvimento
da legislacao e da jurisprudéncia a partir da década de 1980.

A manter-se inalterados os dispositivos aqui comentados, o Poder Judiciario - notadamente o
STJ - podera vir a modificar profundamente a orientacdo que adotou nos Ultimos anos no sentido de
assegurar a protecdo ao nhome de empresa de acordo com a area geografica onde a mesma possui
consumidores, a qual pode ser até mesmo nacional ou internacional. Com base no art. 1.166 do novo
CCuv. tal protegdo poderd ficar limitada de jure a esfera estadual, causando risco de confus@es para 0s
consumidores e prejuizos para 0os empresarios.
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"NOVO CODIGO CIVIL - LIVRO Il - DO DIREITO DE EMPRESA
TITULO IV - DOS INSTITUTOS COMPLEMENTARES
CAPITULO Il - DO NOME EMPRESARIAL

Art. 1.155. Considera-se nome empresatrial a firma ou a denominagao adotada, de conformidade com este Capitulo,
para o exercicio de empresa.

Paragrafo Gnico. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da prote¢cdo da lei, a denominagdo das
sociedades simples, associac¢des e fundacgdes.

Art. 1.156. O empresario opera sob firma constituida por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser,
designacao mais precisa da sua pessoa ou do género de atividade.

Art. 1.157. A sociedade em que houver sdcios de responsabilidade ilimitada operaréa sob firma, na qual somente os
nomes daqueles poderéo figurar, bastando para forma-la aditar ao nome de um deles a expresséo "e companhia” ou
sua abreviatura.

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

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

§ 1° A firma sera composta com 0 nome de um ou mais socios, desde que pessoas fisicas, de modo indicativo da
relagdo social.

§ 2° A denominacao deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais
sécios.

§ 3° A omissdo da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidaria e ilimitada dos administradores que
assim empregarem a firma ou a denominacédo da sociedade.

Art. 1.159. A sociedade cooperativa funciona sob denominacéo integrada pelo vocabulo "cooperativa".

Art. 1.160. A sociedade anénima opera sob denominagédo designativa do objeto social, integrada pelas expressdes
"sociedade an6énima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente.

Paragrafo Unico. Pode constar da denominag&o o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para
o bom éxito da formagéo da empresa.

Art. 1.161. A sociedade em comandita por agdes pode, em lugar de firma, adotar denominagéo designdiva do objeto
social, aditada da expressao 'comandita por agées'.

Art. 1.162. A sociedade em conta de participagcdo nao pode ter firma ou denominacgéo.

Art. 1.163. O nome empresarial deve distinguir-se de qualquer outro ja inscrito no mesmo registro.
Paragrafo Ginico. Se 0 empresario tiver nome idéntico ao de outros ja inscritos, devera acrescentar designagéo que o
distinga.

Art. 1.164. O nome empresarial ndo pode ser objeto de alienagao.
Paragrafo Unico. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome
empresarial do alienante, precedido do seu préprio, com a qualificagcao de sucessor.

Art. 1.165. O nome de socio que vier a falecer, for excluido ou se retirar, ndo pode ser conservado na firma social.

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

Paragrafo Unico. O uso previsto neste artigo estender-se-a a todo o territério nacional, se registrado na forma da lei
especial.

Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, agdo para anular a inscricdo do nome empresarial feita com
violacgdo da lei ou do contrato.

Art. 1.168. A inscricdo do nome empresarial sera cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar
o exercicio da atividade para que foi adotado, ou quando ultimarse a liquidacdo da sociedade que o inscreveu."
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