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RESUMO

O presente trabalho busca examinar a protecao garantida aos sinais distintivos da
atividade empresarial, sobretudo as consequéncias trazidas pelo seu desrespeito.
Para alcancar tal intento, analisamos as formas pelas quais o Estado, através de suas
funcdes tipicas, quais sejam legislativa, administrativa e jurisdicional, tutela o direito
de exclusividade pertencente ao titular do nome empresarial, do titulo de
estabelecimento e da marca, sancionando aquele que, em afronta ao direito de

propriedade, utiliza-os indevidamente.

Palavras-chave: Direito Comercial. Protecao juridica. Sinais distintivos. Atividade.



ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection afforded to the distinctive signs of
business activity, particularly the consequences brought about by his disrespect. To
achive this purpose, we analyze the ways in wich the state, through its typical functions,
namely legislative, administrative and judicial, protects the right of exclusivity belonging
to the holder of the trade name, title of establishment and brand, sanctioning who,
against the right of ownership, use them improperly.

Keywords: Commercial Law. Legal protection. Distinctive signs. Activity.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI — Acao direta de inconstitucionalidade

ADO - Acao direta de inconstitucionalidade por omisséo
Ag — Agravo

AgRg — Agravo regimental

Apel — Apelacao

CC - Conflito de competéncia

CC/02 — Codigo Civil de 2002 (Lei n. 10.406/02)

CNE - Cadastro Nacional de Empresas

DNRC - Departamento Nacional de Registro do Comércio
DREI — Departamento de Registro Empresarial e Integracao
EIRELI — Empresa individual de responsabilidade limitada
EREsp — Embargos em recurso especial

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

ISS — Imposto sobre servicos de qualquer natureza

LPI — Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96)

LSA — Lei de Sociedades Anbénimas (Lei n. 6.404/76)

ME — Microempresa

REsp — Recurso especial

STF — Supremo Tribunal Federal

STJ — Superior Tribunal de Justica

TJMA — Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o
TJMG - Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
TJPR — Tribunal de Justica do Estado do Parana

TJRS — Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul
TJSP — Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo
TRF-1 — Tribunal Regional Federal da 12 Regiao

TRF-2 — Tribunal Regional Federal da 22 Regiao

TRF-5 — Tribunal Regional Federal da 52 Regiao



SUMARIO

DEDICATORIA ...ttt ettt 3

EPIGRAFE ...ttt 4

RESUMO ...ttt e e e e e ranraeeas 5

ABSTRACT ..ottt e e enae e e e 6

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ... 7

INTRODUGAO ...ttt ee s en s en et eaeanan e 10
1 TERMINOLOGIA E APLICACAO DO DIREITO EMPRESARIAL ............... 14
1.1 DistingOes termMiNOIOQICAS ... ..uuureeeeieeieeiieee e 14
1.1.1 EMPreSa....cccoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
1.1.2 EMPIOSANIO ...t e e 18
1.1.3 Estabelecimento empresarial ..................cccooeeieieieiiieiiiiie 20
1.2 AMDIto de apliCAGAD .......uueiieiiiei e 21
1.2.1 TEOIIA QA EIMIDIESA .....eassasassssnssnnnnssnnnnnnes 24
2 SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL .......ccoooeeeiieee 26
2.1 N U= .= U1 Lo o= SRR 26
2.1.1 Direito da personalidade.................ooouueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 27
212 Direito real de propriedade................coouueeeeeeeeeiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeee 28
2.1.3 Direito pessoal de carater patrimonial ...............cccccooueeeooeeeeeeaaeaeeeene 29
2.2 Sinais distintivos da atividade empresarial em espécie.........cccccceeereeennnne 30
221 INOME ©MPIESAITA ........eeeeessssssnnnne 30
2.2.1.1  DEfiNIGAO...cci i 30
2.2.1.2 PrinCipios €SPECITICOS ....ceiiiiiiiiiiiiie e 31
2.2.1.2.1Veracidade ........oooooiiiiiiiiiieeeeeee e 31
2.21.22N0VIHAAE ... 32
2.2.1.3  SUDESPECIES ...ttt 32
2.2.1.3.1 Firma individual € raz&0 SOCIal .........ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 32
2.2.1.3.2 DENOMINAGAD ....cieeiieieieee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnees 33
2214 REQISIIO oo 34
222 Titulo de estabeleCimento. .................eeeeeeeeeiieeeeeeee e 34
2.2.21  DefiNGAO...cci i i 34
2.2.2.2 BREQISIIO .. 35
223 MEICA ..ot 36
2.2.3.1  DefiNIGAO. ..eiiiiiieeee e 36
2.2.3.2 Requisitos eSPECITICOS ....ciiiiiiiiiiiieeee e 36
2.2.3.2.1 Especialidade ou especificidade............oooiiiiiiiiiiiiiiieeee e 36
2.2.3.2.2 Capacidade diStintiVa ..........oooiiiiiiiiiiieee e 37
2.2.3.2.3 NOVIAAUE ...coiiiiiiiie ettt e e e e e e e e nnnnees 38
2.2.3.2.4 DeSIMPediMENTO......uuiiiiiiiie ettt e e e 38
2.2.3.3  SUDESPECIES ...ttt e 38
2.2.3.3.1 Marca de produtO OU SEIVIGO ........ueeieireeeieiiiiiiiiieieee e e e e e seieneeee e e e e e e e e s enneeeees 38
2.2.3.3.2 Marca de CertifiCatan .........oouuiuuuiiiiiie e 39
2.2.3.3.3Marca COIBLIVA .....coeeiiiiieeeeeee e 39
2.2.3.4  REQISIIO ..o 39
3 PROTEGAQO INSTITUCIONAL ..ottt 41

3.1 Breves CONSIAEragOesS .....cooiiiiiiiiiieieee e 41



3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4221
4222
4.2.3
4.2.3.1
4232

ALTIDUIGAO. s 42
LEQGISIAIVA. ... 42
[T 1< = | 42
=Y = (o U= | 44
MUNICIPAI et e e e e e e 44
L oV {1 7= N 46
[T 1< = | 46
g = [ U= | 49
MUNICIPAI ..ot e e e e e e e 51
Y [V (g [Te (o[ g = | I 51
[T 1< = | 52
] = Lo [ F= 54
PRATICA PROTETIVA JURISDICIONAL......oouttveeeeeeeeee et eeeeaens 57
ST Talo1 ] a =10 41101 (o T 57
(O 17=] 57
L= = TN 59
Procedimentalizagao .........ccovveieiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 60
LeGitimidade .............oeeeeeeeeeeeee e 60
AGBO .. 62
717 7= 62
(=T =1 63
PreSCrIQE0. .....ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 64
O 177 64
=Y 0 = | N 65
CONCLUSAO ... oo, 67

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ... 68



10

INTRODUCAO

A organizagéo juridica dos sistemas econdémicos é um fendémeno recente
que aconteceu nos mais diversos paises do mundo ocidental. A preocupacao dos
legisladores em construir as bases que serviriam de sustentaculo a ordem econémica
de determinado territério independente nasceu, tdo somente, com a paulatina
passagem do Estado Liberal para o Estado Social.

José Afonso da Silva, verbi gratia, diz que

a ordem econdmica adquiriu dimensao juridica a partir do momento em que
as constituicbes passaram a disciplina-la sistematicamente, o que teve inicio
com a Constituicdo mexicana de 1917. No Brasil, a Constituigado de 1934 foi
a primeira a consignar principios e normas sobre a ordem econdmica, sob a
influéncia da Constituicdo alema de Weimar (2005, p. 786).

Comentando o momento de embate entre as politicas de fortalecimento dos
mercados e a maximizacao do Estado Social, Pietro Perlingieri, brilhantemente,

ensina-nos o que se traslada:

Quanto ao mercado, a livre concorréncia e aos abusos das posicdes
dominantes, hoje o risco é, de um lado, de incorrer em percursos aplicativos
que frustrem ou anulem as razdes da legislagao antitruste, com a vitéria dos
sujeitos economicamente mais fortes e que coincidem com as forgas que
determinam as mudangas; de outro lado, que a praxe constitucional esgote a
sua funcdo no alargamento das fronteiras da vida do mercado, com uma
mudanga decisiva em diregdo as instadncias do “constitucionalismo
econdmico” e de um pragmatismo distante dos principios e dos valores
centrais do ordenamento vigente, fazendo assim coincidir as razdes do
mercado com as razdes do interesse publico, a eficiéncia com a justica (2008,
pp. 510-511).

A omissdo legislativa — notadamente constitucional — era sentida,
anteriormente ao século XX, em razao da adocao de um fortalecido Estado Liberal,
pautado na total proibicao da Administracao Publica em intervir no seio das atividades
econdémicas.

Tornou-se o Direito Privado, dessa forma, o capitulo mais relevante da
Ciéncia Juridica, tendo em vista que o Estado se apequenava frente as atividades
econOmicas desempenhadas pelos particulares.

Gilmar Ferreira Mendes, Inocéncio Martires Coelho e Paulo Gustavo Gonet
Branco ressaltam as consequéncias da ado¢ao do referido modelo de liberalismo puro

nos ordenamentos juridicos nacionais. Vejamos:

Fruto desse aparente desinteresse juridico pelo fato econdmico, de que se
nutriu o Estado Liberal, foram a exacerbagdo do capitalismo e a sua
consequente confrontacdo com o proletariado, dando origem a Questéo
Social, a exigir uma constituicdo econdmica ou um direito especial da
economia, em que o Estado, embora ndo se substituisse ao mercado,
interviesse minimamente nas suas disputas, através de normas e/ou institutos
que, embora assegurassem o direito de propriedade, a liberdade de imprensa
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e a liberdade de trabalho — como direitos fundamentais econémicos -, nao
permitissem abusos no seu exercicio. (2010, pp. 1.534-1.535).
Luis Roberto Barroso, ainda, esposando a mesma orientagdo, agora
tratando das normas infraconstitucionais, escreveu que

as doutrinas individualista e voluntarista, consagradas pelo Cédigo
Napolebnico (1804) e incorporadas pelas codificacbes do século XIX,
repercutiram sobre o Cédigo Civil de 1916. A liberdade de contratar e o direito
de propriedade fundiam-se para formar o centro de gravidade do sistema
privado. Ao longo do século XX, todavia, esse quadro se alterou. A
progressiva superagao do liberalismo puro pelo intervencionismo estatal
trouxe para o dominio privado diversos principios limitadores da liberdade
individual e do primado da vontade, denominados principios da ordem publica
(2009, pp. 57-58).

Nao se quer dizer, contudo, que a compilacdo de dispositivos
constitucionais que tenham por objeto a organizagdo da ordem econémica, 0s quais
nasceram sob a égide da transformacdo de um Estado Liberal para um Estado
intervencionista, possuam orientacdo notadamente socialista. Quer-se dizer, pois, que
os permissivos formais de ingeréncia da Administragdo Publica na atividade
econdmica somente se fizeram presentes a partir do desmonte do puro Estado Liberal.

José Afonso da Silva diz que nao se faz presente, nesta matéria, um sopro
de socializagao, visto que no Brasil, como na maioria dos paises ocidentais - conforme
dissemos alhures - “a ordem econémica consubstanciada na Constituicado ndo é senao
uma forma econbémica capitalista, porque ela se apoia inteiramente na apropriacao
privada dos meios de produc¢do e na iniciativa privada” (2005, p. 786).

Assim, a Constituicao Federal de 1988 adotou o modelo liberal de
organizacdo da ordem econdmica, restringindo-o, tdo somente, quando
expressamente assim o fizer. Nessa esteira, por exemplo, o art. 173 traz as seguintes

palavras:

Art. 173, da Constituicdo Federal de 1988. Ressalvados os casos previstos
nesta Constituicdo, a exploragao direta de atividade econémica pelo Estado
s6 sera permitida quando necessaria aos imperativos de seguranca nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Contudo, ater-nos-emos a regra geral, qual seja a permissao dada por
nosso constituinte para que qualquer cidadao, sozinho ou em sociedade, explore
determinada atividade econémica, através de simples escolha.

Nos dizeres de Leonardo Vizeu Figueiredo, liberdade econdmica

consiste na manifestacdo da liberdade do ciclo econdémico (producéo,
circulagao/distribuicao e consumo). Constitui o género que compreende duas
espécies: liberdade de empresa, segundo a qual ha livre escolha da atividade
a desempenhar, bem como dos meios para o fiel desempenho, e a liberdade
de concorréncia, baseada na livre disputa de mercados.
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E corolério da livre-iniciativa, devendo o Estado garantir que todos os agentes
interessados possam participar do ciclo econdmico de seu respectivo
mercado.

Observe-se que a liberdade econdmica é limitada e mitigada, sendo regulada
pelo interesse publico, que se materializa nos requisitos legalmente
estabelecidos, de observancia obrigatoria e cogente a todos os que desejem
entrar e participar em mercados especificos (2014, p. 106).

Tendo o0 nosso constituinte originario optado por esse modelo de liberdade
de empreender, mitigado pelo interesse publico, materializaram-se, pois, os artigos
12, 1V, e 170, caput, ambos da Constituicado Federal. Observemos:

Art. 1%, da ConstituicAo Federal de 1988. A Republica Federativa do Brasil,
formada pela unido indissolivel dos Estados e Municipios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como
fundamentos:

[-];

IV — os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

* * *

Art. 170, da Constituicdo Federal de 1988. A ordem econdémica, fundada na
valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os
seguintes principios:

| — soberania nacional;

Il — propriedade privada;

Ill — fung@o social da propriedade;

IV — livre concorréncia;

V — defesa do consumidor;

L.].

Portanto, a livre iniciativa € um dos fundamentos da Republica Federativa
do Brasil, inserida, é claro, num contexto em que a dignidade humana e a justi¢a social
se fagam, também, presentes.

Dessa forma, excetuando-se aqueles casos em que a Administracao
Publica tome para si 0o monopdélio de fornecimento, qualquer agente econémico podera
desempenhar atividades de producéo ou circulacao de produtos, com fins lucrativos,
ingressando no mercado de consumo e participando da benéfica concorréncia que o
modelo liberal traz para os destinatarios finais.

Em acertada licdo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
comentando nossa Magna Carta, trazem que

a livre concorréncia é um dos principios norteadores da atividade econémica.
Desse modo, o principio da concorréncia é assumido como garantia-
institucional da ordem econ6mica. A proje¢cdo no mercado das diferentes e
auténomas iniciativas é tida como a forma mais adequada de racionalizagdo
econdmica, porque, em razao da diversidade e competitividade de ofertas,
cria-se terreno favoravel para um progresso econdmico e social em
beneficios dos cidadéos (2009, p. 643).
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Nesse sentido, quando determinado empresario - seja ele organizado de
forma individualizada ou societaria — ingressa no mercado, disputando posicdes em
nichos mercadolégicos, deve o mesmo diferenciar de forma cristalina o seu produto,
além sua propria personalidade juridica.

Pela importancia do tema em questdo: 1) inicialmente, tratamos de
diferenciacdes terminoldgicas em sede de Direito Empresarial, separando conceitos e
determinando o ambito de aplicagéo das normas deste importante ramo do Direito; 2)
a um segundo momento, lavramos texto, de forma pormenorizada, que trata da
definicdo, das caracteristicas, dos requisitos e das formas de registro do nome
empresarial, do titulo de estabelecimento e da marca, sinais diferenciadores da
atividade mercantil; 3) em um terceiro capitulo, primeira parte do nucleo deste
trabalho, cuidamos da protecéo institucional desempenhada pelo Estado, no ambito
de suas trés funcgdes tipicas; 4) em um ultimo capitulo, complementacao do nucleo,
tecemos comentarios sobre as sancdes previstas em nosso sistema juridico, além de
relatar, de forma sintética, os procedimentos civeis e criminais atinentes ao tema desta
monografia.

Esperamos, assim, que o presente trabalho seja satisfatorio, a ponto de
acrescer, um pouco, na pesquisa deste importante, mas, as vezes, esquecido, ramo

do Direito.



14

1 TERMINOLOGIA E APLICACAO DO DIREITO EMPRESARIAL

1.1 Distincdes terminolégicas

Antes de adentrarmos especificamente no objeto de estudo do presente
trabalho monografico, necessaria se faz a distingao de termos que, corriqueiramente,
sao empregados de forma incorreta, ndo sé por leigos, mas também por estudiosos
do Direito que nao possuem tanta familiaridade com o ramo que avalia as melhores
condutas em ambito empresarial.

Nesse diapasao, traremos elucidagdes sobre qual o0 momento adequado
para a utilizacdo de alguns vocabulos que, informalmente, aparentam possuir o
mesmo sentido, em linguagem superficial.

As conceituagdes recairdo sobre as seguintes expressdes: empresa,

empresario e estabelecimento empresarial.

1.1.1 Empresa

Empresa é atividade, jamais podendo ser identificada como sujeito de
direitos e deveres, nem mesmo com a localidade em que se encontra centralizada a
tomada de decisdes do agente econémico.

O Codbdigo Civil de 2002, principal instrumento regulador do Direito
Empresarial, ndo se preocupou com a conceituagdo do termo empresa, o que €
elogioso, tendo em vista que nao faz parte da boa lavra legislativa a definicdo de
expressdes, mas sim a organizacao de dispositivos que auxiliem na estrita aplicagao
escolhida pelo legislador.

A definicdo de instituto €, sem sombra de duvidas, atribuicdo da doutrina,
excepcionalmente do legislador, vez que os sentidos podem ser alterados com o
tempo, devendo a legislagdo se pautar em conceito abertos, os quais deverao ser
complementados pelo hermeneuta em cada caso concreto.

Os elogios ao Cadigo de Direito Privado, contudo, ndo merecem prosperar,
pois o artigo que inaugura o Livro I, da Parte Especial — Do Direito de Empresa —
caracteriza aquele que desempenha atividades empresarias. Vejamos:

Art. 966, do Codigo Civil de 2002. Considera-se empresario quem exerce
profissionalmente atividade econb6mica organizada para a produgdo ou a
circulacdo de bens ou de servicos.
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Paragrafo Unico. Nao se considera empresario quem exerce profissao
intelectual, de natureza cientifica, literaria ou artistica, ainda com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercicio da profissao constituir
elemento de empresa.

N&o obstante as criticas ja expostas, analogicamente, podemos conceituar
empresa como a atividade economicamente organizada para a produgao ou a
circulagéo de bens ou de servicos.

Ricardo Negréo, comentando a teoria poliédrica, expde que esta avalia 0
conceito de empresa sobre quatro aspectos, quais sejam: subjetivo, objetivo, funcional
e corporativo. In litteris:

O conceito poliédrico desenvolvido por Alberto Asquini concebe quatro perfis
a empresa, visualizando-a, como objeto de estudos, por quatro aspectos
distintos, a saber: a) perfil ou aspecto subjetivo; b) perfil ou aspecto objetivo;
c) perfil ou aspecto funcional; e d) perfil ou aspecto corporativo ou
institucional.

O primeiro aspecto — subjetivo — compreende o estudo da pessoa que exerce
a empresa, isto €, a pessoa natural ou a pessoa juridica (sociedades
empresarias) que exerce atividade empresarial.

O segundo aspecto — objetivo — concentra-se nas coisas utilizadas pelo
empresario individual ou sociedade empresaria no exercicio de sua atividade.
Sé&o os bens corpéreos e incorpéreos que instrumentalizam a vida negocial.
E essencialmente o estudo da Teoria do Estabelecimento Empresarial.

O terceiro aspecto — funcional — refere-se a dindmica empresarial, ou seja, a
atividade propria do empresdario ou da sociedade empresdaria, em seu
cotidiano negocial. O termo empresa é concebido nesta acepgao: exercicio
de atividade. Atividade nada mais € do que o complexo de atos que compdem
a vida empresarial.

O quarto aspecto — corporativo ou institucional — volta-se ao estudo dos
colaboradores da empresa, empregados que, com o empresario, envidam
esforgos a consecugao dos objetivos empresariais. No Direito brasileiro o
aspecto_corporativo submete-se ao regramento da legislagao trabalhista
(NEGRAO, 2014, pp. 29-30).

Podemos constatar que o legislador optou pelo aspecto funcional como
caracterizador do instituto empresa, sendo esta, portanto, um conjunto de atos que,
organizados, objetivam a produgéo ou a circulacao de bens ou de servigos, com fim
lucrativo.

A coordenacdao dos atos, ou seja, a sua organizacao € o elemento
caracterizador da atividade empresarial, devendo o empresario individual ou a
sociedade empresaria ter completo controle sobre os fatores de producédo — capital,
mao de obra, insumos e tecnologia.

Conforme observamos a partir da leitura do paragrafo Unico do art. 966,
CC/02, nao existindo elemento de empresa — desta forma, ndo havendo organizagao
dos fatores de producao -, as atividades intelectuais, de natureza cientifica, literaria
ou artistica, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, nao poderao

ser caracterizadas como empresa.
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Quer-se dizer que, em razao das atividades intelectuais ndo necessitarem
de complexa organizacdo para o desenvolvimento, em regra, ndao ha de serem
enquadradas como operagdes empresariais.

Contudo, quando a organizac&o dos fatores de produgédo, em determinada
atividade intelectual de consideravel envergadura, tornar-se essencial para o seu
desenvolvimento, caracterizado estara o elemento de empresa, devendo tal atividade
ser enquadrada como operagdo mercantil, regrando-se pelo regime juridico
empresarial.

O Superior Tribunal de Justica, por exemplo, reconheceu que deveria incidir
de maneira nao diferenciada ISS sobre sociedade que desempenhava atividades

intelectuais, quando existisse o0 chamado elemento, considerando-a empresa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE
QUALQUER NATUREZA. TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO
AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E AS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS.
EMPRESARIO INDIVIDUAL  OU SOCIEDADE EMPRESARIA.
INAPLICABILIDADE. EXERCICIO DE PROFISSAO INTELECTUAL COMO
ELEMENTO DE EMPRESA. CONFIGURAGCAO.

1. A Primeira Secdo consolidou o entendimento de que “as sociedades
uniprofissionais somente tém direito ao célculo diferenciado do ISS, previsto
no artigo 99, paragrafo 32, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os servicos sdo
prestados em carater personalissimo e, assim, prestados no proprio nome
dos profissionais habilitados ou soécios, sob sua total e exclusiva
responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial” (EREsp
866.286/ES, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 29.09.2010,
publicado em 20.10.2010).

2. Segundo o artigo 966, do Cdédigo Civil, considera-se empresario aquele
que exerce atividade econdmica (com finalidade lucrativa) e organizada (com
o concurso de mao de obra, matéria prima, capital e tecnologia) para a
producdo ou circulacdo de bens ou de servigos, ndo configurando atividade
empresarial o exercicio de profissao intelectual de natureza cientifica, literaria
ou artistica, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, que
nao constitua elemento de empresa.

3. A tributagao diferenciada do ISS ndo se aplica a pessoa fisica ou juridica
cujo objeto social é o exercicio de profissdo intelectual como elemento
integrante da atividade empresaria (vale dizer, o profissional liberal
empresario e a sociedade empresaria profissional). No caso, configurado o
carater empresarial da atividade desempenhada, fica afastada a incidéncia
do artigo 92, §§ 12 e 32, do Decreto-Lei 406/68.

4. Recurso especial desprovido.

(STJ, Primeira Turma, REsp n. 1.028.086/RO, Min. Teori Albino Zavascki, j.
20.10.2011, p. 25.10.2011).

Nesse sentido, verbi gratia, imaginemos um grupo de médicos que
conjuntamente prestem servicos em uma pequena clinica. Caso o funcionamento
dependa tdo somente dos conhecimentos e da m&o de obra personalissima dos
proprietarios do empreendimento, afastado estara o animus empresarial. No entanto,
caso a pequena clinica se desenvolva ao ponto de tornar-se um grande hospital, em
que diversos servicos sejam prestados, necessitando de atividades-meio que auxiliem
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no propédsito de prestar uma melhor atividade-fim, os proprietarios deixardo de

desempenhar

funcbes meramente intelectuais, exercitando, entdo, controle

administrativo de razoavel complexidade.

Marlon Tomazette, sobre a tematica, ensina-nos que

um dos critérios que pode ser usado para verificar a predominancia da
organizagdo € a padronizagdo e objetivagdo da atividade. Quanto mais
padronizada for a atividade, mais clara fica a condi¢do secundaria da
atividade intelectual. Outrossim, para o consumidor h&d uma certa
fungibilidade na atividade prestada, isto é, ndo interessa o prestador, mas
apenas o servi¢co em si (2013, p. 40).

Comentando o presente tépico, em classica licao, Sylvio Marcondes indica

0 que se segue:

Ha, porém, pessoas que exercem profissionalmente uma atividade criadora
de bens ou de servigos, mas nao devem e nao podem ser consideradas
empresarios — referimo-nos as pessoas que exercem profissao intelectual —
pela simples razao de que o profissional intelectual pode produzir bens, como
o fazem os artistas; podem produzir servigos, como o fazem os chamados
profissionais liberais; mas nessa atividade profissional, exercida por essas
pessoas, falta aquele elemento de organizagdo dos fatores de produgéo;
porque na prestacao desse servigo ou na criagdo desse bem, os fatores de
produgao, ou a coordenagao de fatores € meramente acidental (1977, p. 11).

E o que acontece, assim, quando o paciente chega a um grande hospital,

nao sabendo, de antem&o, quem sera o médico que o atendera.

Na Il Jornada de Direito Civil do Conselho da Justica Federal, dois

enunciados foram aprovados, 0s quais tecem orientacdes sobre as questbes

analisadas neste topico. In verbis:

Enunciado n. 194, da lll Jornada de Direito Civil do Conselho da Justica
Federal. Os profissionais liberais ndo sao considerados empresarios, salvo
se a organizacao dos fatores de producao for mais importante que a atividade
pessoal desenvolvida.

* * *

Enunciado n. 195, da lll Jornada de Direito Civil do Conselho da Justica
Federal. A expressdao elemento de empresa demanda interpretacédo
econdmica, devendo ser analisada sob a égide da absorgcédo da atividade
intelectual, de natureza cientifica, literaria ou artistica, como um dos fatores
da organizacdo empresarial.

Sendo assim, jamais podemos perder de vista que a empresa é o conjunto

de atos desempenhados pelo empresario (pessoa fisica ou juridica), que objetiva

lucro, produzindo ou fazendo circular bens ou servigos de diversos tipos.



18

1.1.2 Empresario

Tomadas as anotacdes do topico comentado alhures, podemos conceituar
0 empresario como aquela pessoa que desempenha atividade economicamente
organizada para a produgao ou circulagcao de bens ou de servigos, nos termos do que
prenuncia o art. 966, do CC/02.

Em licdo ja tradicionalizada, Maria Helena Diniz determina que pessoa

€ o ente fisico ou coletivo suscetivel de direitos e obrigagdes, sendo sinénimo
de sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever
juridico, de uma pretensao ou titularidade juridica, que é o poder de fazer
valer, através de uma acao, o nao cumprimento do dever juridico, ou melhor,
o poder de intervir na produgao da decisao judicial (2011, p. 129).

Possuidor de direitos e compelido por obrigacdes legais, 0 empresario € o
titular da atividade, podendo ser caracterizado por uma pessoa natural isoladamente
ou por uma pessoa juridica, neste caso através dos esforcos de diversas pessoas
naturais.

Gladston Mamede nos manifesta que,

para além da identificagdo do ser humano, cunhou-se no Direito o artificio de
se permitir que o traje ou véu da personalidade juridica fosse atribuido a entes
nao humanos, conforme previsdo legal. Fala-se, corriqueiramente, na
personificagdo das coletividades, ja que no Direito Privado brasileiro, tem-se
a universitates personarum, ou seja, coletividade de pessoas, que podem
estar organizadas para fins ndo econémicos ou econémicos, bem como a
universitates bonorum, isto é, a coletividade de bens (2010b, p. 30).

Desse modo, ha pouco tempo, quanto a estruturacao, classificavam-se os
agentes em empresarios individuais e sociedades empresarias. Nao obstante, a partir
de alteragéo no Codigo Civil, perpetrada pela Lei n. 12.441/11, inseriu-se a figura da
EIRELI — empresa individual de responsabilidade limitada -, como nova forma de
organizacao juridica daquele que desempenha a empresa.

Prenuncia, destarte, o novel dispositivo normativo:

Art. 980-A, do Cdodigo Civil de 2002. A empresa individual de responsabilidade
limitada sera constituida por uma Unica pessoa titular da totalidade do capital
social, devidamente integralizado, que nao sera inferior a 100 (cem) vezes o
maior salario minimo vigente no Pais.

L.].
De fato, anteriormente a nova composicdo, varias pessoas naturais

desempenhavam atividades econdmicas na clandestinidade, a revelia de qualquer
inscricao em 6rgao oficial. Isto se dava em razao da falta de seguranca que o Estado
ofertava ao agente que quisesse empreender individualmente, vez que 0s riscos nao
poderiam ser mitigados, podendo os bens pessoais do agente serem utilizados para
quitar débitos advindos da atividade empresarial.
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A responsabilizacao limitada quanto ao negécio &, certamente, um grande
incentivo que o Estado propicia as pessoas para que estas ingressem no competitivo
mercado de trocas. Entretanto, até antes de 2011, no Brasil, somente através da
composicao de algumas formas societarias se poderia limitar o risco do negdcio ao
capital integralizado.

Atualmente, a impossibilidade de extens&o da responsabilidade sobre o
patriménio da pessoa natural ndo se aplica tdo somente aos sécios das limitadas e
das an6nimas, além dos comanditarios, mas também a pessoa natural que se compde
como EIRELI.

Reformando interlocutéria, entendendo no mesmo sentido como dissemos, o
Tribunal Regional Federal da 52 Regido, em acertada decisdo, compreendeu
pela ilimitada responsabilidade de uma microempresa, considerando que seu
registro fora concedido anteriormente a entrada em vigor da Lei n. 12.441/11,
n&o sendo, desta forma, beneficiaria dos efeitos da EIRELI. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUGCAO  FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE DA PESSOA FISICA.

1. Agravo de instrumento manejado contra decisdo que, em sede de
execucao fiscal, determinou a exclusdo da pessoa fisica do empresario
JOBSON FIGUEIREDO ALVES pelas dividas em execugao e que estavam
inscritas em nome da pessoa juridica constituida sob a forma de firma
individual, entendendo pela distincdo patrimonial entre ambas. A decisao
agravada equipara a firma individual a figura da “EIRELI", prevista no art. 980-
A, do Cédigo Civil, acrescentado pela Lei n. 12.441/11, sociedade unipessoal
de responsabilidade limitada.

2. Da analise dos autos verifica-se que a execugao fora ajuizada contra a
pessoa de JOBSON FIGUEIREDO ALVES ME, empresa individual,
constituida em 13.08.1989, cuja responsabilidade da pessoa fisica € ilimitada,
diferentemente da figura da “EIRELI”.

3. Destarte, em razéo da empresa ter sido constituida em periodo anterior a
Lei n. 12.441/11, ou seja, cuja firma individual ndo foi expressamente
constituida sob a forma de “EIRELI”, ndo podera usufruir dos beneficios
previstos na supramencionada legislagao.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF-5, Segunda Turma, Ag 408445920134050000, Des. Fed. Paulo
Machado Cordeiro, j. 01.04.2014, p. 03.04.2014).

Por fim, € indispensavel que se distinga a figura do sécio com a do
empresario: aquelas pessoas naturais que, em conjunto, se unam para uma melhor
organizacdo de atividade tipicamente empresarial serdo chamadas de sécios;
empresaria, no caso, é a prépria pessoa juridica, entidade distinta, a qual possui
personalidade juridica prépria, sendo, ainda, possuidora de patriménio diferenciado,
sobre o qual responde por suas obrigacoes.
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1.1.3 Estabelecimento empresarial

O estabelecimento empresarial, também denominado fundo de comércio,
a seu modo, refere-se ao conjunto de bens materiais e imateriais dinamicamente
utilizados pelo empresario no desempenho da atividade. Diferentemente do Cddigo
Comercial de 1850, a legislacao vigente entendeu por bem conceituar o instituto ora

analisado. Senao vejamos:

Art. 1.142, do Codigo Civil de 2002. Considera-se estabelecimento todo
complexo de bens organizado, para exercicio da empresa, por empresario,
ou por sociedade empresaria.

Fran Martins, ao identificar a formacéo do estabelecimento empresarial,
traz alguns elementos que corriqueiramente sao lembrados pela doutrina, como a
propriedade comercial, 0 nome empresarial, o titulo e a propriedade industrial (2014,
pp. 602/603).

Conforme dito, ndo se cuida de instituto estatico, dado que seu ponto
nevralgico é a organizacdo dos elementos pertencentes ao empresario, 0s quais
deverdo ser estruturados com uma so finalidade: gerar um ambiente capaz de
desenvolver as atividades com maior eficiéncia.

Waldirio Bulgarelli assevera que, quanto ao estabelecimento empresarial,

nao constitui

um patriménio separado, ja que € simples universalidade de fato, ndo
compreendendo o passivo. E, pois, complexo de bens pertencentes, portanto,
ao ativo do patriménio da pessoa, quer fisica, quer juridica. Compde-se de
bens materiais e bens imateriais, compreendendo os materiais as coisas
corporeas, e os imateriais as incorpoéreas (1993, p. 59).

A organizacdo do negdcio a ser desempenhado € o plus do fundo de
comércio, vez que ele passa a ter valor agregado, identificando-o como Unico no
mercado. Neste sentido, reconheceu o legislador a possibilidade de alienagéao
conjunta da universalidade de bens pertencentes a um empresario, consoante ao que

se observa na seguinte normativa:

Art. 1.143, do Cdédigo Civil de 2002. Pode o estabelecimento ser objeto
unitério de direitos e de negdcios juridicos, translativos ou constitutivos, que
sejam compativeis com a sua natureza.

Fabio Ulhoa Coelho nos ensina que,

ao organizar o estabelecimento, 0 empresario agrega aos bens reunidos um
sobrevalor. Isto €, enquanto esses bens permanecem articulados em fungao
da empresa, o conjunto alcanga, no mercado, um valor superior a simples
soma de cada um deles em separado (2011a, p. 112).

Dessa forma, os sinais distintivos da atividade empresarial, por exemplo,
assumem papel de destaqgue como elementos do estabelecimento. O valor inerente
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ao nome € capaz de criar um vinculo de fidelidade com a freguesia, possuindo nao
raras vezes, importancia superior ao ponto comercial.

Quanto a sucessao empresarial, faz-se necesséaria a passagem de todos
os elementos que compdem o fundo de comércio, corpéreos e incorpdreos, pois s
assim a logistica empresarial estara por completo transferida para outra
administragao.

Nesse diapasao, concluindo, os Tribunais de Justica de Sao Paulo e Minas
Gerais ndo reconheceram as sucessdes empresariais em que ausentes estavam

alguns elementos do estabelecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE EXECUGCAO. PRETENSAO AO
RECONHECIMENTO DE SUCESSAO EMPRESARIAL. TRESPASSE.
INOCORRENCIA.

1. Agravante que ndo comprovou a ocorréncia de sucessao empresarial.

2. Comprovacgao de transferéncia dos bens corpéreos da pessoa juridica, sem
que haja prova de transferéncia dos bens incorporeos.

3. Recurso nao provido.

(TJSP, Vigésima Segunda Céamara de Direito Privado, Ag 0047502-
18.2012.8.26.0000, Des. Roberto Mac Cracken, j. 31.05.2012, p. 20.06.2012)

* * *

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA.
SUCESSAO EMPRESARIAL. MESMO ENDERECO E RAMO DE
ATIVIDADE. MESMO OBJETO SOCIAL. MEROS INDICIOS. AUSEI}ICIA DE
PROVA INCONCUSSA. INOCORRENCIA. NOME FANTASIA IDENTICO.
FRANQUIA.

A mera ocupagao posterior do enderego em que estava instalada a empresa
supostamente sucedida nao implica a sucessdo empresarial, tampouco o
simples fato de as empresas serem do mesmo ramo de atividade e possuirem
0 mesmo objeto social constitui prova suficiente da sucessdo. Nao restam
duvidas de que a sucessado empresarial é fato que deve ser devidamente
comprovado, ndao podendo ser presumido por simples indicios. A utilizagao
do mesmo nome fantasia ndo implica a sucessdo empresarial, jA que
empresas que atuam no mesmo ramo de atividade, mas que possuem quadro
societario diversos, podem, por meio do denominado contrato de franquia,
virem a utilizar o mesmo nome fantasia.

(TIMG, Décima Sétima Camara Civel, Ag 0903216-33.2003.8.13.0702, Des.
Irmar Ferreira Campos, j. 11.03.2010).

1.2 Ambito de aplicacdo

Por ser considerado ramo especial do Direito privado — contrapondo-se ao
genérico Direito Civil -, indicar o objeto de estudo do Direito Comercial se faz
necessario para que seja delimitado o alcance de suas normas, compreendendo-se,
desta maneira, quais situacées do dia a dia serdo geridas pelo regime juridico

empresarial.
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Referida demarcacdo, em verdade, é topico rotineiro no estudo desta
importante area do Direito, sendo, corriqueiramente, o ponto inicial levantado por
doutrinadores em seus cursos e tratados.

Nao é dificil compreender que a atividade de trocas de produtos surgiu
bastante tempo antes do surgimento de uma disciplina juridica que as regulassem. O
ser humano, a propdsito, preocupando-se em satisfazer suas diversas necessidades,
desenvolveu a pratica do escambo, enviando o excedente e recebendo, em troca, o
que Ihe fosse insuficiente.

André Luiz Santa Cruz Ramos, em precisa narracao, conta-nos que

o comércio existe desde a Idade Antiga. Povos antigos, como os fenicios,
destacaram-se no exercicio dessa atividade. No entanto, nesse periodo
histérico ainda ndo se pode falar na existéncia de um Direito Comercial, com
regras e principios préprios (2010, p. 27).

O Cdbdigo de Hamurabi, o qual data de aproximadamente 1.700 a.C., &
considerado o primeiro conjunto de normas escritas de que se tem noticia, regulando,
em alguns pontos especificos, situagdes que hoje se enquadrariam como atividades
tipicamente mercantis. Entretanto, mesmo naquela época, ndo se pode dizer que ja
existia um Direito Comercial, tendo em vista que a configuracao de um ramo auténomo
depende da existéncia de regras e principios préprios, sistematizados sob a égide de
um regime juridico diferenciado.

Dessa forma, somente a partir da ldade Média, com a generalizacdo e
ampliacdo das trocas entre os povos, tornou-se inviavel a lacuna de regulamentacao
juridica sobre as atividades mercantis que se desenvolveram, principalmente, a partir
do século XIV.

Ante a auséncia de um Estado forte — existiam microgovernos sediados nos
feudos -, de acordo com o apanhado histérico relatado por Silvio de Salvo Venosa,

surgem entdo [...] as Corporacdes de Oficio, poderosas entidades burguesas
que passam a ditar as regras para a regulamentacdo dessas relacdes
econdmicas e das profissdes em geral. Cada Corporagéo tinha suas regras
préprias destinadas a disciplinar as relagoes entre seus membros. (2010, p.
4).

Sendo assim, o incipiente Direito Comercial tinha um carater subjetivista,
pois somente aqueles que integrassem alguma das tantas corporacbes de oficio
poderiam ser regidos pelas consuetudinarias normas que disciplinavam a atividade
comercial.
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Paulatinamente, entretanto, com o agigantamento dos Estados Nacionais,
as corporacoes foram perdendo espaco, surgindo orientacées normatizadas oficiais,
respaldadas pelo poder absoluto do monarca.

Assim sendo, em terras francesas, surgiu o Cédigo Comercial de 1808,
criando aquilo que se entendeu por teoria dos atos de comércio. Regulamentava-se,
pelas regras de Direito Comercial, aquela pessoa que praticasse ato tipico da
atividade de mercancia. Desta maneira, réis taxativos reproduziram-se nas legislacdes
de todo o mundo que adotaram o citado critério objetivista.

No Brasil, exempli gratia, existia dispositivo legal especifico que indicava
quais atos seriam considerados tipicos de atividade comercial. Vejamos:

Art. 19, do Decreto n. 737/1850. Considera-se mercancia:

§ 1. A compra e venda ou troca de efeitos moveis ou semoventes para os
vender por grosso ou a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou
para alugar o seu uso.

§ 2°. As operagbes de cambio, banco e corretagem.

§ 32 As emprezas de fabricas; de com missdes; de depositos; de expedicao,
consignacao e transporte de mercadorias; de espectaculos publicos.

§ 4° Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer contratos relativos ao
commercio maritimo.

§ 5% A armacao e expedicao de navios.

Percebe-se, a partir da leitura do artigo transcrito, a incapacidade da teoria
dos atos de comércio em acompanhar o desenvolvimento das atividades comerciais,
vez que a dinamicidade da vida empresarial necessitou um conceito mais aberto,
englobando outras situacdes que, originariamente, nao estavam clausuladas como
objeto do Direito Comercial.

Nesse sentido, em terrae brasilis, antes mesmo da institucionalizacdo da
teoria da empresa, pelo Cdédigo Civil de 2002, a jurisprudéncia de nossos 6rgaos
judicantes caminhava no sentido de englobar atividades alheias a precaria legislacao
comercial. Observemos, por exemplo, julgado do Tribunal Regional Federal da 12
Regido:

TRIBUTARIO. CONTRIBUIGAO PARA O SESC/SENAC. EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIGO MEDICOS E HOSPITALARES.

1. A empresa prestadora de servicos médicos e hospitalares, em carater
profissional, com fins lucrativos (sociedade civil com fins econémicos), esta
obrigada a contribuir para o SESC/SENAC, nos termos da legislacdo de
regéncia, como acontece com as empresas comerciais em sentido estrito.

2. Conquanto a atividade econoémica de prestagao de servigos, vista ao lume
da teoria dos atos de comércio, esteja afastada do ambito do Direito
Comercial, a sua crescente importancia econémica tem levado o Direito
moderno a dar-lhe o mesmo tratamento juridico reservado para as atividades
comerciais tipicas.

3. Apelagéo a que se nega provimento.

(TRF-1, Terceira Turma, Apel 1998.01.00.054437-7/AM, Des. Fed. Olindo
Menezes, j. 06.04.1999, p. 25.06.1999).
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A legislagédo extravagante, ademais, também ja se direcionava no sentido
da adocao da teoria da empresa, com precursoras previsdes no Cédigo de Defesa do
Consumidor de 1990, na Lei de Locagéo Predial Urbana de 1991 e na Lei de Registro
de Empresas de 1994.

1.2.1 Teoria da empresa

A utilizagdo, mais uma vez, de um critério subjetivista, tornou-se necesséria
para que a legislacao de Direito Comercial se adequasse a dinamicidade econdmica,
amplamente desenvolvida, principalmente, pelas novas tecnologias posteriores a
Primeira Guerra Mundial (1914 até 1918).

Sendo assim,

em 1942, na ltdlia, surge um novo sistema de regulacdo das atividades
econémicas dos particulares. Nele, alarga-se o ambito de incidéncia do
Direito Comercial, passando as atividades de prestacao de servicos e ligadas
a terras a se submeterem as mesmas normas aplicaveis as comerciais,
bancarias, securitarias e industriais (COELHO, 2010, p. 8).

A adocado dos ensinamentos italianos por nossos legisladores € téao
perceptivel que a redagao do art. 966, do Codigo Civil de 2002, nada mais € do que a

traducao literal de disposto daquele pais europeu. Senao vejamos:

Art. 2.082, do Cédigo Civil italiano de 1942. E impreditore chi exercita
professionalmente uma attivita econdémica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Portanto, com o uso da teoria em comento, para que incidam as normas de
Direito Empresarial sobre determinada pessoa ou grupo econémico, faz-se necesséria
a reunido dos fatores de producgéao, postos para a producéo ou circulagdo de bens ou
de servigos.

Venosa e Rodrigues determinam que, “sem essa organizagao, a atividade
econbmica ndo é considerada explorada profissionalmente e, portanto, ndo abrangida
pela tutela do Direito Empresarial’ (2010, p. 911).

Contudo, nao obstante a maximizacdo do subjetivismo como critério de
adequacao para a incidéncia das normas de Direito Mercantil, resquicio existe quanto
a incidéncia por meio do objeto de exploracédo. Desta feita, por exemplo, a Lei de
Sociedades por A¢bes determina que, independentemente da organizacao dos fatores

de producdo, caracterizar-se-a a companhia como empresaria:

Art. 2°, da Lei n. 6.404/1976. Pode ser objeto da companhia qualquer
empresa de fim lucrativo, ndo contrario a lei, & ordem publica e aos bons
costumes.
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§ 1°. Qualquer que seja o objeto, a companhia & mercantil e se rege pelas
leis e usos do comércio.

Portanto, devemos compreender que, regra geral, a qualificagdo de certa
pessoa, natural ou juridica, como empresaria depende dos requisitos ja tratados
anteriormente. Excepcionalmente, como vimos na LSA, deveremos adotar critério
objetivo para que aloquemos determinado agente econémico, exigido por lei, regido
pelas normas empresarias, mesmo que ausente algum dos requisitos.
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2 SINAIS DISTINTIVOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Conforme exposto no capitulo anterior, 0 empresario se vale de diversos
bens para desempenhar, organizadamente, sua atividade econdmica. Neste sentido,
em todos os casos, além dos tangiveis, corpéreos, faz-se necessaria a utilizagéo de
elementos incorporeos, que, em situagdes nao muito raras, sao corriqgueiramente mais
importantes do que os estruturais.

Haroldo Malheiros Duclerc Vercosa, sobre os bens imateriais, diz que

sdo constituidos pela expectativa de lucros (aviamento), pelo bom nome do
empresario, pelo ponto comercial, pelos contratos relacionados com a
atividade do empresario, pelo titulo, pela insignia do estabelecimento e pelos
bens inerentes a chamada “propriedade industrial” (marcas e patentes) (2004,
p. 245).

Sendo assim, os sinais distintivos — 0 nome empresarial, o titulo de
estabelecimento (ou nome de fantasia) e a marca — compdem aquilo que é necessario
para diferenciar determinada atividade desempenhada por um titular de outra, no
mesmo mercado, identificando, desta forma, o empresario, seu estabelecimento e
seus produtos.

Especificamente em relagdo as marcas, como veremos em seu topico
especifico, por vezes, sua funcdo nao é de identificacdo dos produtos e servicos
oriundos de determinado agente econémico de natureza privada, mas sim a
certificagdo que atesta o cumprimento de algumas normas técnicas, ou, em outros
casos, a identificacdo de que certo produto advém de um membro signatario de
entidade especifica, como, por exemplo, uma associagao de produtores rurais.

Quanto aos dois primeiros sinais distintivos, necessariamente, suas
funcdes serdo a de distinguir o empresario — ou a sociedade empresaria — dentro do

mercado de consumo.

2.1 Natureza juridica

Sobre as diversas teorias que buscaram identificar as naturezas juridicas
dos elementos diferenciadores de atividade econdmica, trouxemos as trés mais
destacadas, quais sejam: 1) teoria do direito da personalidade; 2) teoria do direito real
de propriedade; e, 3) teoria do direito pessoal de carater patrimonial.

Assim, colhemos licdbes de varios doutrinadores que atuam no Direito

Privado, com fins de elucidar melhor esse controverso tema. Vejamos:
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2.1.1 Direito da personalidade

Primeiramente, surge a explicacdo de que os sinais distintivos seriam
direitos proprios da personalidade.
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, a respeito dos direitos

em questao, ensinam-nos o seguinte:

Conceituam-se os direitos da personalidade como aqueles que tém por objeto
os atributos fisicos, psiquicos e morais da pessoa em si e em suas projecdes
sociais. A ideia a nortear a disciplina dos direitos da personalidade é a de
uma esfera extrapatrimonial do individuo, em que o sujeito tem
reconhecidamente tutelada pela ordem juridica uma série indeterminada de
valores ndo redutiveis pecuniariamente, como a vida, a integridade fisica, a
intimidade, a honra, entre outros (2010, p. 182).

Defendendo a insergdo do nome empresarial e, analogicamente, do titulo
de estabelecimento, como direitos da personalidade, Maria Helena Diniz, alicer¢cada
no caput do art. 1.164, do Cédigo Civil, o qual garante a impossibilidade de alienacéo,
entende que se tratam de consequéncias da personalidade juridica do empresario
individual ou da sociedade empreséria. Observemos:

Enquanto o empresario estiver em atividade, tera direito ao nome, pois
somente a ocorréncia de declaracao de sua inatividade podera extinguir sua
firma ou denominacdo. Logo, 0 nome empresarial tem duracdo por prazo
indeterminado e constitui direito da personalidade do empresério e como tal
€ inalienavel (2012, p. 167).

Entretanto, ndo ha como prosperar tal alegagéo, vez que ambos possuem
valor econémico, podendo ser transferidos a terceiros, desde que haja alienagéo do
estabelecimento, permissdo expressa no contrato e que o adquirente use 0 nome
precedido do seu préprio na condicao de sucessor, por forca da seguinte instrucao
legal:

Art. 1.164, do Cédigo Civil. [...].

Paragrafo unico. O adquirente do estabelecimento, por ato entre vivos, pode,
se o contrato o permitir, usar 0 nome do alienante, precedido de seu proprio,
com a qualificagao de sucessor.

De tal modo, ante sua disposicao de transferéncia, mesmo que o titular do
estabelecimento seja outro, ndo deve ser entendido 0 nome de empresa como direito
da personalidade, pois possui natureza patrimonial, 0 que foge da conceituagdo de
direito da personalidade trazida por Gagliano e Pamplona Filho, supracolacionada.

A marca, por si s6, em razao da sua disponibilidade de alienacao e cessao,
prima facie, ndo pode, de forma alguma, ser enquadrada como direito da
personalidade. Razdo pela qual iremos analisar, sem perda de tempo, a segunda
orientagao doutrinaria.
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2.1.2 Direito real de propriedade

A outro giro, parte da doutrina entende que os elementos distintivos da
atividade empresarial seriam direitos reais de propriedade.
Primeiramente, através dos ensinamentos de Mauro Bardawil Penteado,

podemos compreender que

a orientacdo moderna e majoritaria conjuga, dentro do conceito de direito real,
o poder imediato e direto do titular sobre a coisa com a obrigagao passiva
universal. Referida orientacdo é chamada de teoria eclética. O verdadeiro
conceito de direito real, para os seguidores da teoria eclética, harmoniza os
lados externo e interno, destacando, pois, a verdadeira esséncia dos direitos
reais no plano funcional (2008, pp. 45-46).

Caio Mario da Silva Pereira, em classico do Direito Civil, conceitua a
propriedade nos seguintes termos:

a propriedade é o direito de usar, gozar, dispor da coisa e reivindica-la de
quem injustamente a detenha. E ao mesmo tempo nos reportamos ao
conceito romano, igualmente analitico: dominium est ius utendi et abutendi,
quatenus iuris ratio patitur (2006, p. 91).

Antigamente, contudo, dizia-se que o atual nome empresarial e o titulo de
estabelecimento se inseriam como direitos da propriedade industrial, tendo em vista
as suas protecdes na antiga LPI. Atualmente, contudo, ante as suas possibilidades de
cessdo, conforme dissemos no tépico anterior, ndo podemos mais caracteriza-los
desta forma, pois, com a mudanca legislativa por que passamos, realizou-se a retirada
da exclusividade, inerente aos direitos de propriedade.

Preliminarmente, quanto a marca, € necessario indicar que se trata de
espécie do género propriedade industrial.

Walter T. Alvares, ja na década de 1970, determinava que

o direito do autor, no dominio industrial, € uma propriedade imaterial,
pertencendo a categoria dos direitos patrimoniais, como direito real, direito de
propriedade. Ai, por fim, a cobertura da lei brasileira, com um Cddigo de
Propriedade Industrial (1976, p. 210).

Nao pairam duvidas, contudo, que as marcas geram direito real de
propriedade sobre bens méveis. Em interpretacdo sistematica, através de exegese de
dois dispositivos pertencentes a diplomas diferenciados, podemos chegar a presente

conclusdo. Leiamos:

Art. 5%, da Lein. 9.279/96. Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais,
os direitos de propriedade industrial.

* * *
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Art. 83, do Cddigo Civil de 2002. Consideram-se méveis para os efeitos
legais:

[-];

Il — os direitos reais sobre objetos méveis e as agbes correspondentes;

L..].
O Superior Tribunal de Justiga, ja em 1991, lavrou ac6rdao reconhecendo
a permissdo de agéo possessoria para defesa de propriedade industrial. Vejamos sua

respetiva ementa:

CIVIL. INTERDITO PROIBITORIO. PATENTE DE INVENGCAO
DEVIDAMENTE REGISTRADA. DIREITO DE PROPRIEDADE.

1. A doutrina e a jurisprudéncia assentaram entendimento segundo o qual a
protecdo do direito de propriedades, decorrente de patente industrial,
portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através de agcbes
possessarias.

2. O prejudicado, em caso tais, dispde de outras ag¢des para coibir e ressarcir-
se dos prejuizos resultantes de contrafacdo de patente de invengdo. Mas
tendo o interdito proibitério indole, eminentemente, preventiva,
inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de
pronto, a violagao daquele direito.

3. Recurso nao conhecido.

(STJ, Terceira Turma, REsp 7196/RJ, Min. Waldemar Zveiter, j. 10.06.1992,
p. 05.08.1991)

2.1.3 Direito pessoal de carater patrimonial

Por tudo o que foi dito até o momento, alicercando-nos em licdes de Marlon
Tomazette, compreendemos que o nome empresarial e, em analogia, o titulo de
estabelecimento sdo, necessariamente, direitos pessoais de natureza patrimonial.

Vejamos:

O nome empresarial tem um valor econdmico, ndo é ligado exclusivamente a
personalidade do empresario e ndo ha exclusividade. Em suma, o direito
sobre 0 nome empresarial € um direito pessoal (2013, p. 133).

O Tribunal Regional Federal da 22 Regido, especializado na resolugcéo
deste tipo de questao, pois o INPI se encontra sediado em area de sua competéncia,

proferiu 0 seguinte ac6rdao:

PROCESSUAL CIVIL. RECONVENCAO REGULARMENTE PROCESSADA,
POREM, NAO DECIDIDA NA SENTENGCA. COMPLEMENTAGCAO DO
JULGADMENTO PELO TRIBUNAL.

1. Se, embora regularmente processada na forma do art. 315 e seguintes do
CPC, a reconvencao nao teve seu pedido apreciado quando da prolagéo da
sentenga, é licito ao Tribunal, reconhecendo o seu cabimento, completar o
julgamento, de forma a integralizar a prestagéo jurisdicional.
ADMINISTRATIVO. ANULATORIA DE REGISTRO DE MARCA.
REPRODUGCAO DE ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME COMERCIAL.
PATRONIMICO DE ANTIGOS INTEGRANTES QUE SE RETIRARAM DA
SOCIEDADE. PROTEGAO AO NOME COMERCIAL. INEXISTENCIA DE
OBICE AO REGISTRO.

2. Se o restaurante Falconi foi vendido pelos antigos proprietarios,
possuidores do patronimico Falconi, os quais, ao se retirarem da sociedade,
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também fizeram a cessdao da denominacdo social e do titulo do
estabelecimento, os quais integraram o respectivo fundo de comércio, é
iniludivel a constatacao no sentido de que se pretendeu manter a exploragao
de denominacao ja conhecida da clientela, até mesmo porque, apos a retirada
daqueles sécios, o titulo de estabelecimento continuou o mesmo.

3. Inexistindo indicativo de vicio em sua constituicdo, impedir o registro
marcério pela sociedade comercial de expresséo distintiva de seu nome
comercial e do titulo de seu estabelecimento € medida que importaria em
relevante e injustificavel prejuizo, pois acarretaria a impossibilidade da
difusdo justamente da marca que conduz a imediata associacdo com a
procedéncia dos servigos prestados.

4. A protegdo ao patronimico ndo pode se sobrepor aquela concedida ao
nome comercial, mormente quando os antigos integrantes da sociedade
comercial, ao transferirem regularmente as suas cotas, ndo se opuseram a
continuidade da exploragao de seu patronimico pelos adquirentes.

(TRF-2, Sexta Turma, Apel 227859 2000.02.01.012291-2, Des. Fed. Sérgio
Schwaitzer, j. 11.05.2004, p. 14.06.2004)

As marcas, por outro lado, originam-se de direitos reais propriamente ditos,

razao pela qual séo passiveis de defesa por meio de agdes reais.

2.2 Sinais distintivos da atividade empresarial em espécie

2.2.1 Nome empresarial

2.2.1.1 Defini¢éo

A priori, com as devidas ressalvas, para adaptacao as pessoas juridicas,
podemos compreender que o0 nome, em sentido amplo, pela magnitude dos
ensinamentos de Carlos Roberto Gongalves, possui as seguintes razbes de
existéncia:

O aspecto publico decorre do fato de o Estado ter interesse em que as
pessoas sejam perfeita e corretamente identificadas na sociedade pelo nome
[...]. O aspecto individual consiste no direito ao nome, no poder reconhecido
ao seu possuidor de por ele designar-se e de reprimir abusos cometidos por
terceiros [...] (2010, p. 149).

Por ser atributo da personalidade, mas, em Direito Empresarial, um direito
pessoal de natureza patrimonial, merece protecao especifica, exercida pelas Juntas
Comerciais do respectivo Estado em que se encontra sediado o agente econémico.

Themistocles Pinho e Alvaro Peixoto definem o nome empresarial como
aquele “sob o qual a empresa exerce suas atividades e se obriga nos atos a ela
pertinentes” (2003, p. 115).

Seria, em verdade, o aspecto publico ao qual Gongalves se referiu, sendo
necessario a sociedade que as pessoas tenham seguranca nas relacoes juridicas que
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se envolvam, como incremento ao desenvolvimento e defesa dos abusos e das

fraudes.

Por fim, Waldo Fazzio Junior, ao tratar da importancia do nome

empresarial, tece os seguintes comentarios:

221.2

2.2.1.21

se 0 nome civil significa a pessoa natural, como simbolo singularizador, o
nome empresarial significa o empresario. O nome empresarial individualiza e
assinala a espécie de responsabilidade patrimonial do empresario ou
sociedade empresaria. Todo empresario assinala documentos, sob um nome
empresarial, que constitui sua firma, a distingui-lo de outrem. E a designagéo
pela qual é conhecido (2008, p. 53).

Principios especificos

Veracidade

O principio da veracidade se encontra previsto no Codigo Civil de 2002,

positivado no artigo que se transcreve abaixo:

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

Silvio de Salvo Venosa e Claudia Rodrigues, em comentarios, indicam que

essa norma é corolério do principio da veracidade, segundo o qual o0 nome
social deve retratar a realidade atual da sociedade. A firma social é formada
pelo patronimico dos sécios, segundo a regra do § 19, do art. 1.158. Dela
podem participar todos os s6cios ou alguns, mas aqueles que participam na
formagao do nome devem pertencer ao quadro social (2010, p. 1026).

Em verdade, referido principio extrapola a simples regra de alteragéo

nominal quando algum dos sécios vier a falecer, passando a ser um corolério de boa-

fé nas negociacdes. Assim, através da norma em comento, o referido sinal distintivo

nao pode conter informacao falsa, garantindo-se transparéncia sobre quais servicos e

quais pessoas integram a sociedade empresaria.

O Cédigo, por exemplo, em outra orientacado, traz regra que pode ser

reputada ao principio da veracidade. Observemos:

Art. 1.158, do Cddigo Civil. Pode a sociedade limitada adotar firma ou
denominacao, integradas pela palavra final “limitada” ou por sua abreviatura.
[...]

§ 3°. A omissao da palavra “limitada” determina responsabilidade solidaria e
ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a
denominagédo da sociedade.

Ora, se, equivocadamente ou de ma-fé, os responsaveis legais por

sociedade limitada ndo apuserem a abreviatura indicativa da natureza juridica do

grupo econdémico,

em qualquer negociacdo, deverdo sofrer sancédo pelo



32

descumprimento ao principio da veracidade, com a consequente responsabilidade

pessoal e solidaria.

22122 Novidade

O principio da novidade se encontra capitulado no artigo inferiormente

colacionado. In litteris:

Art. 1.163, do Codigo Civil. O nome de empresario deve distinguir-se de
qualquer outro j& inscrito no mesmo registro.

Paragrafo Unico. Se o empresario tiver nome idéntico ao de outros j& inscritos,
devera acrescentar designacgao que o distinga.

Ao discorrer sobre Direito Mercantil, Maria Helena Diniz expde, in verbis:

pelo principio da novidade ou da originalidade, o nome empresarial devera
Ser novo, ou seja, nao podera ter sido antes assentado no Registro Publico
de Empresas Mercantis, nem poderd existir homégrafo ou homéfono (2012,
p. 168).

Através da novidade como regra, proibe-se registrar nome empresarial que
seja idéntico ou se assemelhe a algum ja inscrito. Sendo assim, cabe ao 6rgao
competente, qual seja a Junta Comercial, realizar anélise em seu banco de dados
para identificar possivel similitude entre os sinais.

Nesse sentido, o Departamento Nacional de Registro do Comércio, em uma
de suas instrucdes, determina como deve ser averiguada a andlise comparativa entre

nomes empresariais. Leiamos:

Art. 8%, da Instrugdo Normativa n. 116/2011, do DNRC. Ficam estabelecidos
0s seguintes critérios para a analise de identidade e semelhanca dos nomes
empresariais, pelos érgaos integrantes do Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis — SINREM:

| — entre firmas, consideram-se 0s nomes por inteiro, havendo identidade se
homégrafos e semelhanga se homéfonos;

Il — entre denominagoes:

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

b) quando contiverem expressdes de fantasia incomuns, serdo elas
analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homografas e semelhanca
se homofonas.

2.21.3 Subespécies

2.2.1.3.1 Firma individual e razao social

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery conceituam a firma

como
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o nome sob o qual os empresarios individuais, e as sociedades em que
houver sécio de responsabilidade limitada devem, e as sociedades por
quotas, de responsabilidade limitada, e as em comandita por a¢des podem
exercer a atividade empresaria e se assinar nos atos a ela referentes (2015,
p. 1.452).

Trata-se da aposicdo dos nomes pessoais dos soOcios, quando em
sociedade, ou do préprio nome natural da pessoa fisica, quando microempreendedor
individual ou em EIRELI.

A outro giro, razao social é adotada, segundo Amador Paes de Almeida,

para as chamadas sociedades de pessoas, isto €, aquelas que se fundam no
relacionamento pessoal entre os socios, a affectio societatis, tais como as
sociedades em comandita simples, em nome coletivo e de capital e industria.
Forma-se com o nome abreviado ou por extenso dos sdcios solidarios (2008,

p. 10).

Nesse diapasdo, quando o grupo econémico se caracterizar como uma
sociedade de pessoas, deve ser utilizada a forma razao social; entretanto, quando o
levantamento de capital se torna mais relevante que a comunh&o de esfor¢cos dos
sécios, determina-se o caso de denominagdo, conforme serd aduzido no tépico
seguinte.

Como excecéao, as sociedades limitadas, caso optem pela nao utilizacao
supletiva das regras da LSA (art. 1.053, paragrafo unico, do CC/02), sera sociedade
de pessoas, contudo, mesmo assim, podera utilizar-se de denominagao.

Diferenciando os dois tipos de sociedades, por ultimo, quanto ao elemento
caracterizador de unido, Fabio Ulhoa Coelho dita a licdo que se transcreve. In verbis:

As sociedades de pessoas sao aquelas em que a realizagao do objeto social
depende mais dos atributos individuais dos sécios que da contribuicdo
material que eles dado. As de capital sdo as sociedades em que essa
contribuicdo material € mais importante que as caracteristicas subjetivas dos
socios (2011b, p. 43).

22132 Denominagéo

De acordo com Luiz Cezar P. Quintans, denominacao sugere

0 nome que se da a sociedade. A denominagao é o ato (dos socios) de
denominar a sociedade. E como todas a chamam; é pér o nome na empresa.
Algumas pessoas costumam usar a expressdao “nome fantasia’. A
denominacdo da sociedade ndo é a assinatura da sociedade; é puramente
um elemento de identificacdo que pode ou ndo ser um nome civil como
também pode ser um nome “fantasioso”, fruto da imaginacéo (2003, p. 153).

Entretanto, ousamos discordar das licdes supra.
Em verdade, a denominacao indica o nome sob o qual ficara registrada a
sociedade empresaria, ndo sendo, necessariamente, aquele conhecido pelo publico.
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O nome de fantasia — neste trabalho usamos a expressao titulo de
estabelecimento — até pode vir a ser a denominacao, mas o grupo econémico pode
optar por outro, 0 que ocorre ndo raramente.

Especificamente em relagdo as anénimas, Haroldo Malheiros Duclerc

Vercosa manifesta que

a lei abre excecdes, tendo em vista situagdes peculiares, por meio das quais
pode estar presente o0 nome do fundador da companhia, de acionista ou de
pessoa que, por qualquer outro modo, tenha contribuido para o éxito da
empresa. Isto significa a possibilidade de se homenagear tais pessoas, com
a inclusédo dos seus nomes na denominagéao social, que tiveram algum papel
relevante seja na fundagao, seja no sucesso do empreendimento (2008, p.
124).

Por ultimo, trazemos as licdes de Fabio Ulhoa Coelho, o qual sintetiza tudo

que fora exposto neste topico:

No Direito brasileiro, obediente aos principios da veracidade e novidade, a
firma s6 podera ser o nome de um ou de todos os sécios, indicando
patronimico integrante da sociedade. A denominagao, nome de fantasia, ou
designativo do objeto social, ndo pode conter nome de quem nao seja sécio
(2008, p. 1.031).

2214 Registro

De acordo com a lei que dispbe sobre o registro publico de empresas
mercantis, a protecdo ao nome empresarial decorrerd, automaticamente, do
arquivamento dos atos constitutivos da firma individual ou de sociedades (art. 33, da
Lei n. 8.934/94).

Portanto, o préprio registro da empresa € o momento de registro do nome.

Elisabete Vido, a respeito da regularizacdo de empresarios, aduz que, “o
registro das atividades empresariais ocorre com o arquivamento dos atos
constitutivos” (2013, p. 33).

Trata-se, portanto, de ato a ser realizado na respectiva Junta Comercial
que possua atribuicao territorial de realizar o cadastro de empresarios.

2.2.2 Titulo de estabelecimento

2.2.2.1 Definicao
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Gladston Mamede enuncia que o titulo de estabelecimento é “o rétulo de
apresentacao dos pontos em que a atividade negocial se oferece ao mercado” (2010a,
p. 148).

Waldo Fazzio Junior comprova aquilo que dissemos em contraposicao a

Quintans, em tdpicos anteriores:

sua composicao nao esta, por isso, vinculada aquele. Exemplificando, o nome
empresarial pode ser “Luiz Pereira e Cia. Ltda.”, para designar a sociedade
empresaria de um restaurante, cujo titulo do estabelecimento pode ser
“Coisas da Roga”. Todavia, nada impede que se utilize da firma, razao social
ou denominagao como titulo do estabelecimento (2006, p. 36).

Em digresséao historica, Rubens Requido nos lembra que “o Decreto-lei n.
254, revogado pelo de n. 1.005, (...) (usava) da expresséo titulo de estabelecimento
para designar o nome deste, isto é, o local, a loja, o armazém, o magazin, a fabrica”
(2008, p. 298).

Entretanto, apds as alteragdes do Cddigo de Propriedade Industrial e do
Cédigo Civil, deixou-se em aberto o registro e a protecao especifica dos titulos de

estabelecimento.

2222 Registro

Conforme dito alhures, atualmente, ndo ha qualquer 6rgdo com atribuicao
para o registro dos titulos de estabelecimento. Desta forma, inexiste qualquer tipo de
aparato normativo especifico que defenda o uso indiscriminado por outros agentes
econdmicos.

Ocorre, as vezes, sabiamente, do empresario colocar como nome de
fantasia o seu préprio nome empresarial, recebendo, portanto, protecdo em ambito
estadual, em face de valer-se da protecdo do nome.

Em outras ocasides, o titulo de estabelecimento é a propria marca
pertencente ao empresario, recebendo, logo, protecdo em ambito nacional, por
inscrigdo no INPIL.

Contudo, conforme veremos nos dois capitulos posteriores, nucleo deste
trabalho, mesmo inexistindo semelhanca entre o titulo de estabelecimento e os outros
sinais distintivos, podera o agente econdémico valer-se das regras de defesa a
concorréncia para a sua integral protegéo.
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Percebe-se que o Direito Empresarial, atualmente, e de forma indevida, ndo
tutela um de seus principais institutos, razao pela qual o empresario buscara guarida

em outro ramo, qual seja o do Direito Econdmico.

2.2.3 Marca

2.2.3.1 Definigao

E o sinal distintivo visualmente perceptivel, usado para distinguir produto
ou servigo de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para
atestar a conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou
especificacdes técnicas e, ainda, para identificar produtos ou servicos provindos de
determinada entidade.

Referida defini¢cao foi retirada do proprio texto legal, quando, no art. 123, |,
Il e Ill, da Lei n. 9.279/96, nosso legislador preocupou-se indicar o que seriam
consideradas marcas, aptas, logo, a serem levadas a registro.

Brilhantemente, Newton Silveira, em sua tese de doutorado defendida na
Faculdade de Direito do Largo de Sao Francisco, Universidade de Sao Paulo, resume

o desenvolvimento desse importante sinal distintivo ao longo do tempo. Aprendamos:

A marca evoluiu da “assinatura” do produtor aposta ao produto, ou de um
sinal de propriedade aposto as mercadorias em transito ou depositadas em
armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar
uma procedéncia constante de determinado produto, mercadoria ou servigo,
oferecidos em concorréncia com outros de procedéncia diversa (2008, p. 7).

2232 Requisitos especificos

2.2.3.21 Especialidade ou especificidade

Atraveés das ligbes de Michele Copetti,

o principio da especialidade, com base no conceito de marcas, concede ao
titular o uso exclusivo em sua atividade precipua. [...]. Assim, a proteg¢ao
assegurada a marca recai sobre produtos ou servigos correspondentes a
atividade do titular, visando distingui-los de outros idénticos ou similares, de
origem diversa (2007, p. 206).

Nao obstante, a prépria lei que regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial excetua o principio:

Art. 125, da Lei n. 9.279/96. A marca registrada no Brasil considerada de alto
renome sera assegurada protecéo especial, em todos os ramos de atividade.
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O Superior Tribunal de Justica, ao decidir recurso especial, entendeu que

somente o INPI podera inscrever determinada como de alto renome, ndo cabendo ao

Poder Judiciario, em face de discricionariedade da Administragdo Publica, intervir no

mérito. Observemos o acérdao a seguir ementado:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME.
DECLARACAO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER
JUDICIARIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da
LPI ndo estabeleceu os requisitos necessarios a caracterizacao do alto
renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal a regulamentacao do
INPI.

2. A sistematica imposta pelo INPI por intermédio da Resolugdo n. 121/05
somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome
de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legitimo interesse em obter, por via direta,
uma declaracao geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-
se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de protecéo
integral da marca.

4. A lacuna existente na resolugao n. 121/05 que prevé a declaragao do alto
renome apenas pela via incidental configura omissdo do INPI na
regulamentacdo do art. 125 da LPI, situagado que justifica a intervengao do
Poder Judiciario.

5. Ainda que haja inércia da Administragdo Publica, o Poder Judiciario nao
pode suprir essa omissao e decidir o mérito do processo administrativo, mas
apenas determinar que o procedimento seja concluido em tempo razoavel.
Dessa forma, até que haja a manifestacdo do INPI pela via direta, a Unica
ilegalidade praticada sera a inércia da Administragdo Publica, sendo
incabivel, nesse momento, a ingeréncia do Poder Judiciario no mérito do ato
omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome
de uma marca, por derivarem do exercicio de uma discricionariedade técnica
e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciario, sem que
isso implique violagao do principio da separacao de poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1162281 RJ, Min?. Nancy Andrighi, j. 19.02.2013,
p. 25.02.2013)

22322 Capacidade distintiva

Por esse principio, quando do pedido de inscricdo, a autoridade

administrativa devera impedir o registro de nome que, mesmo nao homdnimo, seja

bastante similar @ marca de notoriamente conhecida por parte do grande publico.

Fabio Ulhoa Coelho indica que a capacidade distintiva também se

caracteriza pela

[...] n&o colidéncia com marca notoriamente conhecida. Seu fundamento legal
se encontra no art. 126 da LPI, que atribui ao INPI poderes para indeferir de
oficio pedido de registro de marca, que reproduza ou imite, ainda que de
forma parcial, uma outra marca, que notoriamente ndo pertence ao
solicitante. (2011a, pp. 177-178).
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Tutela-se, dessa forma, o interesse publico, vez que os consumidores nao
serao confundidos com marcas intencionalmente registradas com ma-fé, querendo o

agente econdmico se beneficiar as custas do éxito alheio.

2.2.3.2.3 Novidade

Segundo Carla Eugenia Caldas Barros,

novidade diz respeito a singularidade e a exclusividade da marca. Isso
porque, além de Unica, ela deve ser excludente, dada a inadmissibilidade
legal de outra idéntica ou assemelhada, de forma que se contrarie o principio
da especialidade. Dai a importancia das pesquisas de anterioridade que
subsidia o requerimento de registro [...] (2007, pp. 331-332).

Cuida-se, em verdade, de consequéncia prdpria do principio da capacidade
distintiva, pois, para que o agente requeira o registro de marca diferenciada das que
ja existam no mercado, hd de notar-se, contrario sensu, que a referida dever4,

portanto, ser nova.

22324 Desimpedimento

A Lei n. 9.279/96 impossibilita, pelas mais diversas razdes, o registro de
determinados bens, palavras, expressdes, imagens etc. como marcas, com fins de
proibir a apropriacao indevida de simbolos que (1) ndo possuem dono ou (2) que ja
sao possuidos por alguém.

Em sintese, ante a extensa lista de proibicdes legais arroladas pela Lei n.
9.279/96, através de seu art. 124, Denis Borges Barbosa identifica as seguintes:

Em primeiro lugar, sao irregistraveis, como res alii, 0s signos ja apropriados
por terceiros, seja pelo sistema especifico marcario, seja por qualquer outro
sistema. Ao lado destes, existem signos, embora apropriaveis, cujo uso
implicaria a violagdo dos cénones morais ou éticos. Os signos, também
apropridveis, cujo uso levaria a erro ou confusao o consumidor e, por fim, os
signos para o uso dos quais o sistema juridico brasileiro reservou outro tipo
de protegéo (2003, p. 808).

2.2.3.3 Subespécies

2.2.3.3.1 Marca de produto ou servigo

Refere-se a marca standard, ou seja, indica aquele sinal distintivo utilizado

para a diferenciar produtos e servigos inseridos no mercado consumerista.
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Nosso ordenamento juridico traz a seguinte definigao:

Art. 123, da Lei n. 9.279/96. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
| — marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou
servigo de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

A respeito da importancia desta subespécie, em classica licao, José Xavier
Carvalho de Mendoncga tece os comentarios que se transcrevem:

As marcas, além de constituirem sinais de origem ou proveniéncia dos
produtos ou na circulagdo mercantil, tendem a manter no tempo e no espago
os beneficios do crédito, do aviamento e da reputagao do industrial ou do
comerciante, premunem o publico contra as fraudes, proporcionando-lhe a
prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias, que deseja adquirir,
frustrando, destarte, a acdo dos concorrentes sem escrupulos e servem a
higiene publica (1963, p. 216).

2.2.3.3.2 Marca de certificacao

Gilberto Branco define, a marca de certificacdo, valendo-se do conceito
legal, como aquela “utilizada para atestar a conformidade de um produto ou servigo
segundo alguma norma ou especificagdo tecnica’ (2011, pp. 50-51).

Ipsis litteris:

Art. 123, da Lei n. 9.279/96. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
h.ﬂ’marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas,

notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada;

2.2.3.3.3 Marca coletiva

De acordo com o art. 123, lll, da Lei n. 9.279/96, marca coletiva é “aquela
utilizada para identificar produtos ou servicos provindos de membros de uma
determinada entidade”.

Indica-nos, Marlon Tomazette, que “a funcdo € garantir a qualidade, origem
e natureza de certos produtos ou servicos de membros de uma determinada entidade”
(2013, p. 145).

2234 Registro

Primeiramente, quanto a natureza juridica do registro de marca, Miguel

Reale aduz a seguinte analise:
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Dai dizer-se (...) que no sistema patrio o registro possui natureza atributiva,
conferindo ao depositante da marca um direito de exclusividade, com as
caracteristicas de um direito de propriedade relativo, direito esse que nao
resulta do simples uso: por outras palavras, o érgao administrativo néo se
limita, pelo registro, a declarar um direito pré-existente, conferindo-lhe efeitos
“ex tunc” (isto &, a partir do emprego da marca designatéria da mercadoria),
mas, sim, constitui um direito que atribui exclusividade “ex nunc”, a partir da
data do registro (1981, p. 222).

Por fim, indicando nuances dos procedimentos de registro de marcas, de

acordo com cada subespécie, Gladston Mamede nos aclareia com o0s seguintes

dizeres:

a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposi¢coes da Lei 9.279/96, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territrio nacional. 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 registro de marca relativo a
atividade que exergam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de
empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no proprio
requerimento, esta condigdo, sob as penas da lei. Ja 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;
por seu turno, o registro de marca de certificacdo s6 podera ser requerido por
pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servigo
atestado (2010c, p. 290).
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3 PROTECAO INSTITUCIONAL

3.1  Breves consideracoes

A seguranca juridica, ou seja, o respeito as normas legais e as clausulas
contratuais é, sem sombra de duvidas, uma das razdes pelas quais nossa sociedade
atingiu o avancado grau de organizagao em que vivemos.

Nao se quer dizer, evidentemente, que inexistam incorregcdes de
distribuicdo de renda, praticas de corrupcdo ou atos de preconceito em relagéo a
género, cor ou orientacao sexual. Queremos indicar que o estado de desenvolvimento
econdmico, social e politico, este ultimo responsavel, por exemplo, pelo fortalecimento
da cidadania e do Estado Democratico de Direito, deveu-se, em grande, pela
aquiescéncia de todos a primazia da lei.

Eros Roberto Grau, sobre o tema, ensina-nos que,

a igualdade (perante a lei) e a universalidade das formas juridicas,
arrematadas na sujeicdo de todos ao dominio da lei (legalidade), é
fundamental a estruturagdo desse modo de produgéo. [...]. A legalidade
ainda, por outro lado, enquanto garantidora das liberdades do individuo
(liberdades formais), prospera ndo apenas no sentido de prover a sua defesa
contra o arbitrio do Estado, mas instrumenta também a defesa de cada
individuo titular de propriedade contra a agao dos nao-proprietarios (2008, p.
119).

O empresario, através da formatacdo de acordos escritos, realiza uma
previsdo de seu faturamento. Assim, ndo raras vezes, realiza empréstimos junto a
instituicdes financeiras, programando pagar seu débito através do adimplemento de
seus parceiros contratuais.

No Brasil, entretanto, além do desvirtuamento da teoria da reviséo
contratual, que gera inseguranca demasiada, amedrontando o empreendedor, vé-se
0 agente econémico rendido em relacdo ao Estado, frente as constantes alteracdes
em nossa legislacao, as quais restringem o préprio crescimento ou, em grande parte,
determinam a inviabilidade da atividade empresarial.

Contudo, o déficit de confiabilidade no seguimento da lei ndo se da, tao
somente, nas relagdes contratuais e para com o ente estatal. O presente trabalho
monografico, verbi gratia, analisa a segurancga juridica em face de ruptura em relagao
extracontratual, qual seja na maxima latina de naeminem laedere.

Vejamos bem: ndo hé relacao juridica formal, compactuada, entre o titular
do sinal diferenciador e os terceiros que se apropriam, indevidamente, de seu uso.

Ha, no entanto, um aparato legislativo que permite ao agente lesado a garantia de que
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possa reaver seu bem incorpéreo, ndo se esquecendo, é claro, da devida reparacao

pelos danos sofridos.

Analisaremos, desse modo, neste e no proximo capitulo, as formas pelas

quais se da a tutela do Estado pelo uso proibido dos elementos distintivos da atividade

empresarial de terceiros, determinando a competéncia legislativa para tanto,

passando ao controle do Poder Executivo e, por fim, a protecao jurisdicional.

3.2 Atribuicao

3.2.1 Legislativa

3.2.1.1 Federal

Nossa Lex Legum determina, quanto a organizacao do Estado /ato sensu,

0 seguinte:

Art. 22, da Constituicdo da Republica de 1988. Compete privativamente a
Uniao legislar sobre:

| — direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrario, maritimo,
aerondutico, espacial e do trabalho;

[.].

Nesse diapasédo, em 1988, indicou-se que sobre Direito Comercial, tdo

somente a Unido Federal podera legislar. Isto implica, por exemplo, na determinacao

obrigatéria de inconstitucionalidade de norma estadual ou municipal que verse sobre

um dos capitulos do referido ramo da Ciéncia Juridica, por vicio de iniciativa.

O Supremo Tribunal Federal, desse modo, lavrou acérdao, o qual assim

fora ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMERCIAL. SOCIETA,RIO.
NORMAS LOCAIS QUE ESTABELECEM A PARTICIPAGAO OBRIGATORIA
DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS, SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA E FUNDAGCOES NOS RESPECTIVOS ORGAOS DE
GESTAO (CONSELHOS DE ADMINISTRAGAO E FISCAL) E DIRETORIA.
ARTS. 42 E 218 (NOVA REDAGAQO) DA CONSTITUICAO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. VIOLAGCAO DO ART. 173, § 1° DA CONSTITUICAQO.
RESERVA DE LEI FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO
COMERCIAL.

1. Viola a reserva de lei para dispor sobre norma de Direito Comercial voltada
a organizacao e estruturagdo das empresas publicas e das sociedades de
economia mista norma constitucional estadual que estabelece numero de
vagas, nos 6rgaos de administracdo das pessoas juridicas, para ser
preenchidas por representantes dos empregados.

2. Acéo direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(STF, Pleno, ADI 238/RJ, Min. Joaquim Barbosa, j. 24.02.2010, p.
08.04.2010)
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Anteriormente, grande parte dos dispositivos atinentes ao Direito
Empresarial estavam inseridos no Cédigo Comercial de 1850. Ja no século XXI, com
a entrada em vigor do Codigo Civil de 2002, tentando unificar o Direito Privado,
derrogou-se aquele diploma legislativo imperial.

Assim, em referéncia ao tema em destaque, 0 nome empresarial, por
exemplo, encontra-se tutelado entre os arts. 1.155 e 1.168, do Codigo Reale,
legislacéo federal.

O titulo de estabelecimento foi esquecido pela legislagdo unificadora, além
de ndo mais possuir previsdo na atual LPI, como outrora fora. Vejamos aquela

revogada norma:

Art. 114, do Cddigo de Propriedade Industrial de 1945. Constituem titulo de
estabelecimento e insignia, respectivamente, as denominacdes, o0s
emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o
estabelecimento comercial, industrial ou agricola, ou relativo a qualquer
atividade licita.

Muito embora isso, nosso Texto Magno, através de interpretacao
teleoldgica, determinou que norma infraconstitucional o regulasse, o que ainda,

infelizmente, ndo ocorreu. Observemos:

Art. 5%, da Constituicao da Republica de 1988. Todos sao 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 assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizacao, bem como a protecao as criagdes industriais,
a propriedade das marcas, acs nomes empresariais e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico
e econdmico do Pais;

L.].

Caberia, segundo nosso entendimento, a propositura da chamada ADO,
vez que, até o presente momento, o Congresso Nacional se quedou pela inércia,
frente a norma constitucional de eficacia limitada, ndo regulamentada.

Em pesquisa realizada no dia 29 de maio de 2015, junto aos enderegos
eletrdnicos da Camara dos Deputados e do Senado Federal, ndo constatamos a
existéncia de qualquer projeto de lei que tenha como objeto a criacao de uma tutela
especifica para o titulo de estabelecimento.

A marca, por outro lado, encontra-se prevista na Lei n. 9.279/96, a partir de
seu art. 122, sendo regulada legislativamente, assim como o nome empresarial, de

forma correta, por norma federal.
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3.21.2 Estadual

A partir da leitura atenta do art. 22, |, da Constituicao de 1988, percebe-se
que muito pouco foi deixado aos Estados stricto sensu.

Alexandre de Moraes, nesse diapasao, indica que

a Constituicao Federal prevé nos 29 incisos do art. 22 as matérias de
competéncia privativa da Unido, definindo preceitos declaratérios e
autorizativos da competéncia geral na legislagdo federal e demonstrando
clara supremacia em relagdo aos demais entes federativos, em virtude da
relevancia das disposicoes (2010, pp. 305-306).

Desse modo, ndo caberia a qualquer Estado federado, por meio de sua
respectiva Assembleia Legislativa, inovar no ordenamento juridico, criando regras a
respeito dos elementos diferenciadores da atividade empresarial.

Excepciona-se essa regra, contudo, na hipétese de autorizacao por parte
da Unido, prevista no art. 22, paragrafo unico, da Lex Mater.

A Junta Comercial do Estado do Maranh&o, por exemplo, ndo inova na
criagdo de procedimentos protetivos sobre matéria mercantil, ndo previstos em
legislacao federal, o que é elogioso, pois, embora ndo oriundo do Poder Legislativo,
qualquer ato normativo autbnomo, ou seja, qualquer disposicao inovadora no sistema
de direito estaria contrariando reparticdo constitucional de atribuigcéo legislativa.

Nesse sentido, como a praxis nos mostra que grande parte dos
empreendimentos no Brasil se inserem nas categorias de microempresa e empresa
de pequeno porte, é o Departamento de Registro Empresarial e Integracao, vinculado
a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, quem determina a legislacao do registro
mercantil, as instrugdes normativas, as orientacbes e os procedimentos a serem
adotados pela Junta.

Portanto, percebe-se que os Estados nao possuem legitimidade para a
feitura de normas que organizem a tutela juridicas do nome empresarial, do titulo de

estabelecimento e da marca.

3.21.3 Municipal

Tudo o que fora dito a respeito da atribuicdo legislativa dos Estados
federados, para a criacao de leis que inovem na protec&o aos sinais diferenciadores
da atividade empresarial, pode ser aplicado aos Municipios.

Em verdade, ao Municipio, como se percebe da observancia do Texto

Constitucional, nada foi deixado sobre a tematica em comento.
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Primeiramente, ndo podera ter delegada a atribuicdo de legislar sobre
Direito Comercial, prevista no ja citado paragrafo unico do art. 22; em segundo lugar,
nNao por menos, nosso constituinte entendeu por bem, ainda, n&o garantir as
municipalidades competéncia concorrente.

Walber de Moura Agra, sobre esse tipo de atribuicao legislativa, diz que

competéncia concorrente é aquela em que a Unido e os Estados atuam, com
prerrogativas préprias, legislando sobre uma mesma matéria. A denominagéao
de concorrente, ou competéncia legislativa vertical, provém do fato de que
dois entes federativos atuam em um mesmo campo de incidéncia,
normatizando uma mesma matéria, mas realizando fungbes distintas. A
competéncia concorrente € denominada de composta porque se forma da
elaboracao normativa da Uniao e dos Estados-membros.

O modelo de competéncia concorrente adotado no Brasil se refere a uma
atribuicao legislativa vertical, em que a Unido legisla sobre normas gerais e
os Estados se incumbem da legislagao especifica. Esse tipo de competéncia
reflete um federalismo de feicdo simbio6tica, em que os 6rgdos componentes
somam esforgos para alcancar uma finalidade comum (2010, p. 362).

Dissemos tudo isso sobre competéncia concorrente por uma simples razao:
a Constituicdo Federal permitiu que a Unido e os Estados-membros legislassem, em
conjunto, sobre juntas comerciais.

Vejamos o permissivo constitucional:

Art. 24, da Constituicdo da Republica de 1988. Compete a Unido, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[--.];

Il — juntas comerciais;

[.].
Sendo assim, pensariamos que aos Estados stricto sensu estaria permitida

a criacao de procedimentos proprios para a tutela de qualquer instituto do Direito
Comercial, o que seria uma clara afronta ao que estabelece o art. 22, |, da propria
Constituico.

Por meio de exegese sistematica, compatibilizando as instru¢des deixadas
por nosso constituinte, compreendemos que: (1) aos Municipios, sem sombra de
duvidas, proibiu-se qualquer permissao para legislar a respeito da tutela de institutos
do Direito Comercial; e, (2) aos Estados-membros, embora realizada a permisséo para
legislar em conjunto com a Uni&o Federal sobre juntas comerciais, ndo ha autorizagéo
para normatizar sobre os institutos préprios daquele importantissimo ramo do Direito,
por interpretacao do art. 22, |, da CF/88.

Por ultimo, vozes poderiam ecoar pela garantia dada aos Municipios de
suplementarem a legislacdo federal e a estadual no que couber, conforme determina

o art. 30, Il, da Constituicao Federal.
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Com a devida vénia, ndo entendemos ser o presente objeto, sinais
distintivos da atividade empresarial, uma das complementagdes a serem realizadas
pelas Camaras Municipais, por arrepio a competéncia privativa da Unido para legislar
sobre Direito Comercial.

3.2.2 Executiva

3.2.2.1 Federal

Como dissemos em capitulos anteriores, dos elementos diferenciadores da
atividade mercantil analisados neste trabalho monografico — nome empresarial, titulo
de estabelecimento e marca -, tdo somente o titulo ndo possui tutela especifica em
legislacao infraconstitucional.

Observando a desconcentragdo organica da Administragdo Publica
Federal, percebemos, em referéncia aos dois outros sinais distintivos, a existéncia de
6rgaos de controle e regulacdo especificos para o combate ao uso irregular dos
mesmos.

A lei que dispde sobre o registro publico de empresas mercantis trouxe,

quanto a protegdo ao nome empresarial, 0 que se transcreve:

Art. 3%, da Lei n. 8.934/94. Os servigos do Registro Publico de Empresas
Mercantis e Atividades Afins serdo exercidos, em todo o territério nacional,
de maneira uniforme, harménica e independente, pelo Sistema Nacional de
Registro de Empresas Mercantis (Sinrem), composto pelos seguintes 6rgaos:
| — o Departamento Nacional de Registro do Comércio, érgao central Sinrem,
com fungao supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano
técnico; e supletiva, no plano administrativo;

Il — as Juntas Comerciais, como érgaos locais, com fung¢des executora e
administradora dos servigos de registro.

Como ja observamos dissemos em tépico anterior, ao tratarmos dos
principios especificos do nome empresarial, o registro deste instituto é o marco
temporal de inicio da tutela estatal.

Nesse sentido, quando um agente empreendedor realiza o depdsito de
seus atos constitutivos na Junta Comercial de seu Estado, nasce para particular o
direito de oposi¢ao ao uso irregular de seu sinal distintivo, por parte de um terceiro.

Nao falaremos, neste momento, das juntas, vez pertencerem ao Poder
Executivo Estadual, objeto de aprofundamento no tépico seguinte, mas realizaremos
tratativas sobre a forma de harmonizagao, nacionalmente, do sistema registro de

empresas mercantis.
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Desse modo, sobre o 6rgao federal que possui atribuicdo para o controle
do registro de empresas mercantis, Gladston Mamede nos informa o que se traslada

abaixo:

Criado pela Lei n. 4.048/1961, o Departamento Nacional do Registro do
Comeércio (DNRC) é um érgao que integra o Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio, desempenhando importante funcdo de apoio e
sustentacao da atividade econémica, empresarial, no pais.

[...] € fungdo do DNRC o gerenciamento nacional dos servigos de registro de
empresas, 0s quais coordena e supervisiona, no alusivo aos aspectos
técnicos de sua execugdo. Para tanto, € de sua competéncia o
estabelecimento de normas e diretrizes nacionais para tais atividades de
registro, bem como o poder de solucionar as duvidas que eventualmente
ocorrem na interpretacdo das leis, regulamentos e demais normas
relacionadas com os servigos de registro (2010a, p. 64).

Faz-se necessaria aqui, contudo, uma atualizagéo.

Com o desiderato de incentivar o empreendedorismo, o Governo Federal
achou por bem retirar parcela de atribuicdo do Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior, o qual ainda existe, realocando-a para a recentemente
criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa, pertencente, também a Presidéncia
da Republica.

Vejamos o disposto legal que determinou tal alteracao:

Art. 2%, da Lei n. 12.792/2013. Ficam transferidas as competéncias referentes
a microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato do Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior para a Secretaria da Micro e
Pequena Empresa.

Entendemos as razdes pelas quais o Governo Federal desconcentrou sua
estrutura organica, facilitando, assim, um amparo maior aos micro e pequenos
empreendedores, grande maioria dos agentes econdmicos responsaveis pela
movimentacdo da economia nacional.

Todavia, precisamos fazer uma ressalva.

O ja extinto Departamento Nacional de Registro do Comércio criava
diretrizes e dava suporte técnico as juntas comerciais, sendo, portanto, 6rgéao
essencial para a harmonizacao do sistema de registro das empresas em nosso Pais.

O CNE, Cadastro Nacional de Empresas, o qual pertencia ao DNRC, era
essencial para o controle nacional das empresas registradas por todo o Brasil.

Entretanto, achou-se por bem criar o Departamento de Registro
Empresarial e Integragédo — DREI, substituto do DNRC, pertencendo, assim, a novel
Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

Reformou-se a estrutura do SINREM com um equivoco gritante: o 6rgao

que disciplinara e realizard o controle técnico do registro mercantil, unido com as
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juntas comerciais, preocupar-se-a, aparentemente, tdo somente com as micro e
pequenas empresas.

Sem entrar no mérito se existird protecao exacerbada ou nao, pois a praxis
nos ensinara, devemos compreender que, agora, o Governo Federal, no exercicio de
atribuicao material, disciplina os procedimentos de protecdo no registro de nomes
empresariais através desse 6rgao.

Observemos algumas das atribuicées pertencentes ao novo 6rgao, as

quais, de alguma forma, relacionam-se com o presente trabalho monografico:

Art. 82, do Anexo I, do Decreto n. 8.001/2013. Ao Departamento de Registro
Empresarial e Integragdo compete:

[-.]

Il — propor os planos de agéo, politicas, diretrizes, normas e implementar as
medidas decorrentes, relativas ao Registro Publico de Empresas Mercantis e
Atividades Afins;

IV — coordenar a agao dos 6rgaos incumbidos da execugao dos servigos do
Registro Publico de Empresas Mercantis e Afins;

V — coordenar a manutencdo e a atualizacdo do Cadastro Nacional de
Empresas Mercantis;

L.].

A outro giro, o Poder Executivo Federal, em relacdao a diferente signo
distintivo da atividade do empresario, qual seja a marca, desempenha, sem sombra
de duvidas, um controle maior ainda, quando comparado a reserva de atribuicao
protetiva dada ao nome empresarial.

O INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, exerce a
funcéo de 6rgao administrativo que executa a concessao de patentes e o registro de
marcas.

A legislagado que criou o indicado ente da Administracdo Publica Indireta
Federal trouxe, em um de seus primeiros dispositivos, as fun¢des colimadas para esta

importantissima pessoa juridica. Leiamos:

Art. 2%, da Lei n. 5.468/70. O INPI tem por finalidade principal, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a
sua fungéo social, econémica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se
quanto a conveniéncia.

Desse modo, em razao da marca, como ja relatado em capitulo anterior,
ser considerada uma das formas de materializacao da propriedade industrial, o INPI
realiza o registro e a protecdo administrativa do uso regular desse sinal distintivo, em
ambito nacional.

Por estar inserido na estrutura organica da Unido Federal, o INPI

proporciona, aquele que requeira o registro de sua marca, protegcdo em todo o territério
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nacional, estando, neste sentido, impossibiltado o uso indevido deste sinal
diferenciador em todo o pais.

Ademais, a protecdo dada pelo registro no INPI, por for¢a do art. 133, da
Lei n. 9.279/96, vigorara pelo prazo de dez anos, prorrogavel por periodos iguais e
sucessivos.

Conforme veremos no tépico subsequente, o nome empresarial € protegido
pela Administragdo Publica Estadual, através do arquivamento dos devidos atos
constitutivos da empresa na respectiva junta comercial. Por esta razdo, para que
determinado empresario, individual ou em sociedade, queria proteger o seu nome
empresarial em ambito nacional, devera requerer a inscricdo de seus atos
constitutivos em todas as vinte e sete juntas comerciais existente em nosso pais.

A LPI, sobre a amplitude protetiva dada a marca, determina o seguinte:

Art. 129, da Lei n. 9.279/96. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposicdes desta Lei, sendo assegurado
ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional, observado quanto
as marcas coletivas e de certificagao o disposto nos arts. 147 e 148.

Por fim, devemos perceber que os poderes do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial ndo sao ilimitados. Assim, verbi gratia, se um empresario
entende ter sido sua marca maculada por outrem, € o INPI, equivocadamente, em
sede administrativa, decide que n&o houve leséo, referido decisum podera ser levado
a analise, em sede jurisdicional.

Sobre o tema, vejamos a licdo de André Luiz Santa Cruz Ramos:

Como ente administrativo que é, as decisdes do INPI podem ser revistas pelo
Poder Judiciario, em funcdo do conhecido principio da inafastabilidade do
controle jurisdicional dos atos do Poder Publico, previsto no art. 52, XXXV, da
Constituicdo da Republica (2010, p. 193).

3.2.2.2 Estadual

Completa-se o SINREM com as juntas comerciais, existentes em cada
Estado-membro da federacéo.

Desse modo, como 6rgao executor do registro de empresas, e em razao
do nome empresarial passar a ter protecéo pela inscricdo do empresario, as juntas
exercem um importantissimo papel para a maximizacao protetiva deste sinal distintivo
da atividade empresarial.

Observemos o seguinte artigo legal:

Art. 1.166, do Cddigo Civil de 2002. A inscricdo do empresario, ou dos atos
constitutivos das pessoas juridicas, ou as respectivas averbagdes, no registro
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proprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo
Estado.

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

Nao obstante, é importante indicar que as juntas comerciais possuem
subordinagao hierarquica hibrida.
Sempre didatico em seus ensinamentos, Fabio Ulhoa Coelho, sobre o

tema, teceu as palavras que abaixo se transcrevem:

A subordinagao hierarquica da Junta Comercial é hibrida. Deve esse érgéo,
de acordo com a matéria em pauta, reportar-se ou ao DNRC ou ao governo
estadual a que pertenga, segundo se trate, respectivamente, de matéria
técnica de registro de empresa ou de matéria administrativa. Assim, ndo pode
o governador do Estado expedir decreto referente a registro de sociedade
comercial, assim como o DNRC nao pode interferir com as questdes
especificas do funcionalismo ou da dotacdo orgcamentaria do érgao estadual.
Em se tratando, portanto de questdes de direito comercial, a subordinacao
hierarquica da Junta diz respeito ao DNRC; ja em termos de direito
administrativo e financeiro, diz respeito ao Poder Executivo estadual de que
faga parte (2010, p. 38).

Como observamos, pela sua participagdo no SINREM e pela
impossibilidade de criar normas préprias para a procedimentalizagdo do registro
mercantil, a junta comercial esta, tecnicamente, subordinada as diretrizes estatuidas
por aquele érgao federal.

Esse entendimento, de acordo com o que ja foi exposto, compatibiliza-se
com a divisdo de atribuicdo legislativa determinada pelo art. 22, I, da Constituicdo
Federal de 1988, pois ndo caberia ao Estado-membro, nem mesmo por sua
Assembleia, muito menos por 6érgao integrante do Executivo, como é a Junta
Comercial, inovar em matéria empresarialista.

Contudo, administrativamente, ou seja, em questbes relacionadas a
matéria alheia ao objeto mercantil, mas sim, por exemplo, ao funcionalismo publico ou
a divisdes internas, para melhor atendimento, a subordinacdo sera em relacao ao
Chefe do Poder Executivo Estadual.

Nao foi por outra razdo que o Superior Tribunal de Justica, chamado a

dirimir conflito de atribuigdo, decidiu no ulterior sentido:

MANDADO DE SEGURANCA. ATO DE PRESIDENTE DE JUNTA
COMERCIAL. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA.
AUXILIO-ALIMENTACAO. COMPETENCIA.

1. Compete a Justica estadual processar e julgar mandado de seguranga
impetrado por servidor estadual aposentado que teve excluido de seus
proventos o auxilio-alimentagao por ato do presidente de Junta Comercial do
Estado.

2. Conflito conhecido e declarada a competéncia do suscitado.

(STJ, Tereceira Segédo, CC 45236/SC, Min. Nilson Naves, j. 08.09.2004, p.
22.11.2004)
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Se o ato do Presidente da Junta Comercial, no entanto, tivesse como pano
de fundo a negativa de registro a empresario, alicercada em diretriz do DREI, a
competéncia jurisdicional para processar e julgar seria da Justica Comum Federal, em
razdo da subordinagao hierarquica técnica.

O tema, de bastante relevancia para a protecdo dos elementos
diferenciadores da atividade empresarial, sera melhor discutido no topico referente a
protecao jurisdicional.

3.2.2.3 Municipal

A Constituicdo Federal, tratando da atribuicdo material dos Municipios, em
seu art. 30, ndo determinou nenhuma incumbéncia referente a protecao de institutos
do Direito Empresarial, o que ja era previsto.

Dissemos ja, por mais de uma vez, que aos Municipios, quando da divisédo
de atribuicbes legislativas e materiais, ndo foi deixado nada que se referisse aos
elementos distintivos da atividade empresarial.

Diferentemente dos Estados stricto sensu, mesmo relegados pelo art. 22,
I, da CF, os quais foram lembrados pela obrigatoriedade de participagédo das juntas
comerciais no registro do nome empresarial, os Municipios foram deixados de lado,

razdo pela qual ndo teceremos maiores comentarios.

3.2.3 Jurisdicional

Diferentemente das outras funcdes tipicas do Estado, quais sejam a
legislativa e a executiva, em que a divisao constitucional é de chamada de atribuicao,
no Poder Judiciario, a outro giro, chamar-se-a competéncia o fracionamento da funcao
jurisdicional.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart trazem a definicao que se
colaciona:

Como o poder jurisdicional deve ser distribuido, da-se o nome de
competéncia a jurisdicao que pode e deve ser exercida por um érgao, ou por
varios 6rgaos, em face de um determinado grupo de casos. A competéncia,
portanto, nada mais é do que uma parcela da jurisdicdo que deve ser
efetivamente exercida por um érgdo ou um grupo de 6rgdos do Poder
Judiciario (2008, p. 37).

Assim, a Constituicao da Republica, tratando da organizacao dos Poderes,
determinou a repartigao funcional da jurisdicao, via de regra, pela pertinéncia material.
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Desse modo, analisaremos, em relacdo aos sinais distintivos da atividade

empresarial, quais 6rgaos serdo competentes para processar € julgar as acoées que

objetivem tutela-los.

3.2.3.1

Federal

Inicialmente, trazemos a baila as licbes de Fredie Didier Jr. Vejamos:

A competéncia da Justica Federal é constitucional e taxativa.

Prevista na Constituicdo da Republica, é taxativa, ndo comportando
ampliagdo por norma infraconstitucional. Assim, o acréscimo, alteracao ou
subtracdo de regras de competéncia, determinadas por norma
hierarquicamente inferior, serdo inconstitucionais ou in6cuos (2012, pp. 182-
183).

Nesse diapasado, a Lex Mater trouxe diversas hip6teses em que a Justica

Federal de 1° grau devera atuar, razdo pela qual transcreveremos, td4o somente,

aquelas afins ao presente objeto de estudo. Observemos:

Art. 109, da Constituicdo Federal de 1988. Aos juizes federais compete
processar e julgar:

| —as causas em que a Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal
forem interessadas na condigdo de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de faléncia, as de acidentes de trabalho e as sujeitas a Justica
Eleitoral e & Justica do Trabalho;

[..];

IV — os crimes politicos e as infragdes penais praticadas em detrimento de
bens, servigos ou interesses da Unido ou de suas entidades autarquicas ou
empresas publicas, excluidas as contravencgoes e ressalvada a competéncia
da Justica Militar e da Justi¢ca Eleitoral;

[.];

VIl — os mandados de seguranca e os habeas data contra ato de autoridade
federal, excetuados os casos de competéncia dos tribunais federais;

[...].

Primeiramente, em relacdo ao nome empresarial, observamos que a

competéncia de jurisdicdo sera da Unido quando o ato do Presidente da Junta

Comercial, como ja tratado, alicercar-se em diretriz lancada pelo Departamento de

Registro Empresarial e Integracédo, vinculado a Secretaria da Micro e Pequena

Empresa.

O Egrégio Tribunal de Justiga do Estado do Maranhao, por exemplo, sob a

relatoria do Excelentissimo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, julgou,

acertadamente, nesse sentido, ao analisar writ impetrado em face de autoridade da

Junta Comercial de nosso Estado, quando o ato, supostamente ilicito, fundar-se-ia em

qguestdes de Direito Mercantil, e ndo sobre tema puramente administrativo. Olhemos:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANGA CONTRA ATO DA
JUNTA COMERCIAL. INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIGA
ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
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1. A competéncia para processar e julgar mandados de seguranca contra ato
registral praticado pela Junta Comercial, 6rgdo estadual que atua por
delegacédo do DNRC, é da Justica Federal, em razao da qualidade da parte
(CF, art. 109, VIII).

2. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.

(TIMA, Camaras Civeis Reunidas, AgRg 0380942012, Des. Paulo Sérgio
Velten Pereira, j. 15.03.2013, p. 22.03.2013)

Assim, especificamente em relagdo ao nome empresarial, somente devera
ser ajuizada agao perante a Justica Federal quando for hip6tese de ato da Junta
Comercial que possua supedaneo em normativa do Departamento de Registro
Empresarial e Integracao.

O titulo de estabelecimento autbnomo, ou seja, aquele que nao €
homénimo ao nome empresarial ou a marca, nao possui, por si so, qualquer relagéo
com a Justica Federal, salvo quando por conexao ou continéncia, uma acao
indenizatéria for deslocada para este 6rgao jurisdicional.

A marca, regra geral, possui como érgao originario para dirimir eventual
conflito de interesses entre particular a Justica Federal.

A Constituicdo Federal determina, como vimos alhures, em seu art. 109, |,
que competira aos juizes federais processar e julgar as causas em que entidade
autarquica for interessada na condicao de autora, ré, assistente ou oponente.

O INPI, por ser uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, quando interessado na resolugéo de
determinada lide, determinara a competéncia absoluta da Justica Federal, em razao
da pessoa.

No mesmo sentido, Elpidio Donizetti:

A Constituicao da Republica adota dois critérios para definir a competéncia
civil da Justica Federal: em razdo da matéria (ratione materiae) e em razao
da pessoa (ratione personae). As causas elencadas nos incisos Ill e IX do
seu art. 109 sado atribuidas a competéncia da Justica Federal em razao da
matéria discutida. J& as causas arroladas nos incisos |, Il e VIIl do mesmo
dispositivo levam em conta as pessoas envolvidas no litigio (2009, p. 166).

Seré obrigatdria a participacéo do INPI, exempli gratia, na acao de nulidade
de registro. Sen&o vejamos:

Art. 175, da Lei n. 9.279/96. A acao de nulidade registro sera ajuizada no foro
da justica federal e o INPI, quando nao for autor, intervira no feito.

Entretanto, quando a acao, seja ela civel ou penal, for intentada sem a
demonstracado de interesse do INPIl, como nos casos de pedido indenizatério ou
denuncia proposta pelo Parquet, competente sera a Justica Estadual.
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Por fim, o Superior Tribunal de Justica ja se manifestou, tanto em processo
penal quanto em processo civil, no sentido de determinar competéncia ao 6rgao

estadual, quando ausente qualquer interesse da Unido. Leiamos:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETENCIA. DOMINIO DA INTERNET.
UTILIZACAO POR QUEM NAO TEM O REGISTRO DA MARCA NO INPI.

1. A Justica Estadual é competente para processar e julgar agao em que o
titular, junto ao INPI, do registro da marca tantofaz.com, sob a especificagcao
de portal da internet, pretende impedir 0 seu uso por outrem.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ, Quarta Turma, REsp 341583/SP, Min. César Asfor Rocha, |.
06.06.2002, p. 09.09.2002)

* * *

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENICA. USO
INDEVIDO DE MARCA. ATOS PRATICADOS NO INTUITO DE LEVAR
VANTAGEM COMERCIAL. INTERESSE UNICO DO TITULAR DO DIREITO
DE MARCA. AUSENCIA DE INTERESSE DO INPI, AUTARQUIA FEDERAL.
COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL.

1. Compete a Justica Comum julgar os casos de utilizacdo de marca quando
as infragdes incidirem, ndo sobre a higidez e a legalidade do seu registro junto
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, autarquia federal, mas
em detrimento do direito exclusivo aos dividendos comerciais, frutos da
relacdo de propriedade surgido depois do registro.

2. Conflito conhecido para declarar a competéncia do Juizo de Direito da
Comarca de Nova Friburgo, RJ.

(STJ, Terceira Secao, CC 33939/RJ, Min?. Maria Thereza de Assis Moura, |.
14.03.2007, p. 26.03.2007)

3.2.3.2 Estadual

A Lei Maior traz, em seu art. 125, que os “Estados organizarao sua Justica,
observados os principios estabelecidos nesta Constituicao’.
Por esse motivo, Dirley da Cunha Jr. e Marcelo Novelino, sobre a jurisdicao

estadual, dizem o seguinte:

De acordo com a Constituicdo Federal, cumprem aos Estados organizar a
sua propria Justica, desde que observados os principios constitucionais. A
competéncia dos Tribunais de Justica devera ser definida na Constituicdo do
Estado, sendo que a lei de organizacao judiciéria é de iniciativa do Tribunal
de Justica. Na verdade, a competéncia da Justica dos Estados € residual,
compreendendo tudo o que ndo for de atribuicdo da Justica Federal, do
Trabalho ou Eleitoral (2010, p. 527).

A Constituicdo da Republica, desse modo, determinou a competéncia
residual para a Justica Estadual, sendo apta, logo, a dirimir qualquer conflito que néo
seja ja abarcado por algum dos ramos da Justica Unido.

Anténio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Candido Rangel

Dinamarco, sobre o tema, trazem as seguintes ligdes,
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onde nada diz a Constituicdo, a competéncia é da Justica comum (Justica
Federal e Justicas ordinarias dos Estados); no seio da prépria Justica comum,
também, ha alguma relagdo de especialidade, cabendo: a) a Federal, as
causas em que for parte a Unido ou certas outras pessoas, ou fundadas em
tratado internacional, e ainda as referentes aos crimes praticados contra a
Unido; b) as Estaduais, as demais (2011, pp. 196-197).

Assim, como 6bvio, a Justica Estadual sera competente para processar e
julgar a maioria das situagdes em que envolvam os sinais distintivos da atividade
empresarial.

Vamos por partes.

Em relagdo ao nome empresarial € preciso indicar que, excetuando-se a
hipétese em que autoridade da respectiva junta comercial rejeite a inscricdo sob a
alegacao de cumprimento a diretriz estatuida pelo DREI, todas as outras situagdes
deverao ser dirimidas no foro estadual.

Quanto as marcas, como ja dissemos, quando inexistente qualquer
interesse do INPI na lide, competente sera a Justica Comum Estadual para processar
e julgar o feito.

As acoes civeis cujos pedidos se refiram a obrigacdes de fazer, nao fazer
ou dar dinheiro, em que as partes litigantes sejam o empresario e o suposto infrator
do direito de exclusividade, deverao ser ingressadas em sede estadual.

O Egrégio Tribunal de Justica do Estado do Parana, em meados de 2012,
foi competente, por exemplo, para julgar conflito entre particulares, quando o primeiro,
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paranda, surpreendeu-se
quando um terceiro realizou a inscricdo do mesmo nome como marca, junto ao INPI.
Em razdo da prevaléncia temporal, determinou-se que quem detinha direito seria
aquele que primeiramente levou a registro, mesmo em 6rgao de protecdo mais
limitada.

Vejamos:

APELAGAO CIVEL. ACAO DE ABSTENGAO DE USO DE NOME
EMPRESARIAL. IMOBILIARIA. ALEGACAO DE UTILIZACAO DE NOME
FANTASIA IGUAL AO NOME COMERCIAL NO MESMO RAMO DE
ATIVIDADE. REGISTRO DO NOME NA JUNTA COMERCIAL E DA MARCA
JUNTO AO INPI. PREVALENCIA DO REGISTRO ANTERIOR.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA.

1. Diante do conflito entre a marca, registrada no INPI, e nome comercial,
registrado na Junta Comercial, deve prevalecer o registro efetuado em
primeiro lugar, em razdo do principio da anterioridade, posto que ambos
gozam de protecéo legal.

2. Apelagéao desprovida.

(TJPR, Sétima Camara Civel, Apel 8453123, Des. Guilherme Luiz Gomes, |.
10.04.2012, p. 14.05.2012)
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Em caso que tratava especificamente da infragdo a exclusividade da marca,
o Tribunal de Justica do Estado de Séao Paulo, acertadamente, conheceu como de sua

competéncia apelagao civel, decidindo no sentido abaixo colacionado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA.
OBRIGACAO DE NAO FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENCA DE PARCIAL PROCEDENCIA.

1. Para condenar a requerida a abster-se do uso de marca de propriedade da
autora e ao pagamento de indenizagdo por danos morais no valor de R$
5.000,00.

2. Nao comprovados os danos materiais ndo especificados na peti¢do inicial.
3. Sucumbéncia reciproca impde a distribuicdo das verbas da sucumbéncia.
4. Recurso da autora improvido e recurso da requerida parcialmente provido,
para condenar cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais e dos honorarios advocaticios dos respectivos patronos.

(TJSP, Segunda Camara de Direito Privado, Apel 010871291200882600086,
Des. Flavio Abramovici, j. 11.02.2014, p. 12.02.2014)

Por ultimo, como trataremos especificamente no posterior tépico de pratica
protetiva, a jurisprudéncia, face a lacuna legislativa, tem garantido a indenizagéo pelo
uso indevido do titulo de estabelecimento, através da regra geral prevista no art. 186,
do Cddigo Civil.

Sendo assim, como ndo ha qualquer interesse da Uniao, salvo quando o
nome de fantasia seja homénimo a expressao registrada como marca, hipétese em
que a tutela da propriedade industrial, indiretamente, protegé-lo-a, a Justica Estadual

tera o condao de proferir o competente decisum.
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4 PRATICA PROTETIVA JURISDICIONAL

4.1 Sancionamento

4.1.1 Civel

Regra geral, a responsabilizacao civil daquele que utiliza, indevidamente,
um elemento diferenciador de atividade empresarial pertencente a outrem, possuira
como supedaneo legal a norma que combate a pratica de atos ilicitos.

Vejamos o artigo em comento:

Art. 186, do Cédigo Civil de 2002. Aquele que, por acdo ou omissdo
voluntéria, negligéncia ou imprudéncia, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.

Para o dano material, fruto de violagao de direito patrimonial, a reparagao
devera seguir a extensao estatuida pelo art. 402, do Cddigo Civil, determinando que
as “perdas e danos devidos ao credor abrangem, alem do que efetivamente perdeu,
0 que razoavelmente deixou de lucrar’.

N&o obstante, a Lei de Propriedade Industrial, tratando ndo s6 da marca,
como poderia se pensar, mas também dos outros signos distintivos, trouxe

disposicdes especificas para a tutela civil. Observemos:

Art. 209, da Lei n. 9.279/96. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagao
de direitos de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal nido
previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou os negécios
alheios, a criar confus@o entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servigo, ou entre os produtos e servicos postos no comércio.

Percebemos, a partir da leitura do texto legal, que nosso legislador optou
por diferenciar os atos entre aqueles que (1) violem direitos de propriedade industrial
e (2) pratiguem concorréncia desleal.

Os primeiros, usurpadores da propriedade industrial, seriam aqueles que
desrespeitassem o direito de exclusividade, tdo somente, a marca; os segundos, a
outro giro, seriam aqueles que atentassem contra os outros sinais diferenciadores,
como o0 nome empresarial e o titulo de estabelecimento.

Entretanto, na andlise da sanc¢éo civil, ndo ha razées para diferenciacéo,
vez que os instrumentos normativos para condenar determinada pessoa a reparar o

titular de quaisquer elementos distintivos possuem os mesmos alicerces legais.
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Ap6s essa breve reflexao, voltemos as formas pelas quais o nosso
ordenamento juridico pune, civiimente, aquele que atenta contra a exclusividade do
direito de diferenciar-se no mercado de consumo.

Segundo Maria Helena Diniz,

para conceder a indenizagao por perdas e danos, o juiz devera considerar se
houve: dano positivo ou emergente, que consiste num déficit real no
patrimonio do credor, e dano negativo ou lucro cessante, relativo a privagao
de um ganho pelo credor, ou seja, o lucro que ele, razoavelmente, deixou de
auferir em razao de descumprimento da obriga¢do pelo devedor (2010, p.
349).

A comprovagéao de efetivo dano, na pratica, é deveras dificultosa, devendo
ser, de forma delineada, exposta de forma clara, indicando estatisticas, provas
materiais e usurpacado de clientela devidamente demonstrada, para que haja
condenagao.

A punicao pelos lucros cessantes, embora expressamente prevista pela Lei
de Propriedade Industrial, € bastante rara, nessas situacdes de violagcdo aos
elementos distintivos.

Segue o artigo, in litteris:

Art. 210, da Lei n. 9.279/96. Os lucros cessantes serao determinados pelo
critério mais favoravel ao prejudicado, dentre os seguintes:

| — os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagcdo nao tivesse
ocorrido; ou

Il — os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagdo do direito; ou

Il — a remuneracdo que o autor da violagao teria pago ao titular do direito
violado pela concessdao de uma licenga que lhe permitisse legalmente
explorar o bem.

Pela dificuldade na determinagdo do quantum debeatur, salvo quando a
parte possui grande aparato logistico, com corpo técnico apto, o que é excecao dentre
a vastidao de micro e pequenas empresas em nosso pais, mostra-se mais eficaz, por
exemplo, a utilizacdo de cautelares nominadas, presentes no Cdédigo de Processo
Civil, como a busca e apreensao de produtos com a logomarca do empresario lesado.

O Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, em
hipotese de pedido cautelar, julgou ser necessario forte aparato probatério para

proferir decisdao acautelatoria. Leiamos:

APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AQAO
CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO E ORDINARIA DE ABSTENGAO
DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZATORIA. FALSIFICACAO
DE PRODUTO. CONCORRENCIA DESLEAL. CONTRAFACAO DE MARCA
QUE NAO SE RECONHECE. AUSENCIA DE PROVAS.

1. Trata-se de agéo cautelar de busca e apreensdo de produtos - éculos
solares - e acao ordinaria de abstencdo de uso de marca cumulada com
indenizatéria, sob a alegacao de ocorréncia de contrafagdo de marca, julgada
improcedente na origem.
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2. O titular da marca ou o depositante tem o direito de protegé-la contra a
pirataria, falsidade e concorréncia desleal, bem como a todo atentado a
propriedade industrial que titulariza ou busca a titularidade. Busca-se, ainda,
reprimir confusao ou duvida, o locupletamento com o esforgo e o labor alheios
e estimular a producao tecnolégica devidamente resguardada e protegida por
um sistema legal de reserva e exclusividade.

3. Mostra-se incontroverso o fato de que a demandante industrializa e
comercializa 6culos solares, sendo detentora da marca "HB" - "HOT
BUTTERED" e suas derivagdes, com registro junto ao INPI.

4. A auséncia de provas suficientes capazes de ensejar a efetiva contrafagéo,
bem como a néo realizagdo de prova pericial, prova importante, sem davida
conduz a improcedéncia da demanda, malgrado no caso concreto, diante da
falta de elementos de convencimento, afora a impossibilidade de constatagéao
visual dos produtos contrafeitos em confronto com os originais. Onus
probatério que cabia ao autor "ex vi" do art. 333, inc.| do CPC.

5. Nesse contexto, ndo ha como acatar a alegagao da ocorréncia de
contrafagcdo, na mesma medida, ndo ha que se falar em reparagéo por ilicito
praticado.

6. Apelagao desprovida.

(TJRS, Sexta Camara Civel, Apel 70048190482, Des. Niwton Carpes da
Silva, j. 29/08/2013, p. 13.09.2013)

Criminalmente, a utilizacado indevida do nome empresarial e do titulo de

estabelecimento esta tipificada na Lei de Propriedade Industrial, como crime de

concorréncia desleal. Ipsis litteris:

Art. 195, da Lei n. 9.279/96. Comete crime de concorréncia desleal quem:
[.];

V —usa, indevidamente, nome comercial titulo de estabelecimento ou insignia
alheios ou vende, expbe ou oferece a venda ou tem em estoque produto com
essas referéncias;

[...]-

Pena — detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Em referéncias as marcas, protege-se o direito de exclusividade, em Direito

Penal, por meio dos seguintes tipos penais, presentes no mesmo diploma legal.

Vejamos:

Art. 189, da Lei n. 9.279/96. Comete crime contra registro de marca quem:

| — reproduz, sem autorizacdo do titular, no todo ou em parte, marca
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confuséo; ou

Il — altera marca registrada de outrem ja aposta em produto colocado no
mercado.

Pena — detencgéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

* * *

Art. 190, da Lei n. 9.279/96. Comete crime contra o registro de marca quem
importa, exporta, vende, oferece ou expde a venda, oculta ou tem em
estoque:

| — produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de
outrem, no todo ou em parte; ou

Il — produto de sua industria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente
ou embalagem que contenha marca legitima de outrem.
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Pena — detengéo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.
Pela observancia dos preceitos secundarios, competente para processar e
julgar a acao penal sera o Juizado Especial Criminal, previsto na Lei n. 9.099/95.

Fernando Capez diz que

[...] estdo submetidas ao procedimento dos Juizados Especiais Criminais,
tanto da Justica Comum Estadual quanto da Justiga Federal [...] os crimes
que a lei comine pena maxima igual ou inferior a dois anos de reclusdo ou
detengao, qualquer que seja o procedimento previsto (2011, p. 112).

Desse modo, percebemos que, penalmente, a repressao estatal € bastante
infima, vez que a Lei n. 9.099/95 assegura a possibilidade de composi¢éo civil dos
danos e de concessao do sursis processual, além de permitir a conversao da pena
privativa de liberdade em restritiva de direito, caso haja prosseguimento regular do
feito.

Entretanto, por ultimo, a Lei de Propriedade Industrial, acertadamente,
permitiu ao magistrado de atribuicdo criminal, no bojo de sua sentenca, elevar
substancialmente a multa, de acordo com a capacidade econdémica do infrator, como
emanacao da funcgao retributiva da pena.

Esse é o entendimento normativo:

Art. 197, da Lei n. 9.279/96. As penas de multa previstas neste Titulo serdo
fixadas, no minimo, em 10 (dez) e, no maximo, em 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, de acordo com a sistematica do Cédigo Penal.

Paragrafo unico. A multa pode ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez)
vezes, em face das condicbes pessoais do agente e da magnitude da
vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo
anterior.

4.2 Procedimentalizacao

4.2.1 Legitimidade

Sobre a legitimidade, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini e Flavio

Renato Correia de Almeida nos ensinam a seguinte lig&o:

Para que se compreenda a legitimidade das partes, € preciso estabelecer-se
um vinculo entre o autor da acao, a pretenséo trazida a juizo e o réu. Tera de
ser examinada a situacao conflituosa apresentada pelo autor. Em principio,
estara cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida em que
aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor
correspondam aos que figuram no processo na posicdo de autor (es) e réu
(s) (2008, p. 161).

Assim, para que alguém possa ajuizar acdo em face de outrem, faz-se

necessaria a demonstracao de relagao juridica prévia, a qual determinaria o inicio de
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funcionamento do aparato estatal, por via jurisdicional, com a finalidade resolutiva da
lide.

Em complementagdo, Misael Montenegro Filho nos indica que ha
possibilidade de terceiro ajuizar agdo em nome do verdadeiro titular. Vejamos:

A legitimidade da parte esta atrelada a verificacdo de que a pessoa que toma
assento no processo (como autor e como réu) é titular do direito material em
disputa. Quando isso se confirma, encontramo-nos diante da legitimacao
ordinaria. Em alguns casos, a lei permite que a a¢éo seja ajuizada por pessoa
diferente do titular do direito material, pondo-se diante das hip6teses de
substituicdo processual [...] (2010, p. 35).

Assim, devemos analisar a legitimidade de acordo com cada tipo de agéo.

Primeiramente, em relacdo as acdes de reparacdo por perdas e danos,
além daquelas que possuam como objeto um fazer ou uma abstencéo, sera legitimado
para a propositura o detentor do direito de exclusividade do sinal distintivo, seja este
de qualquer espécie.

Entretanto, quanto as acgdes civeis, excecdo ha a regra aduzida no

paragrafo anterior. Senao vejamos:

Art. 173, da Lei n. 9.279/96. A acao de nulidade podera ser proposta pelo
INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

L.].

Esse dispositivo, presente na Lei de Propriedade Industrial, garante a
legitimidade ad causam do INP| para a propositura de acdo cujo objeto seja a
decretacao de nulidade do registro de marca.

Por outro lado, quando falamos em legitimidade para ajuizamento de agéo
penal, devemos compreender que o legitimado ativo ndo sera o titular da relacédo
juridica de direito material.

Eugénio Pacelli de Oliveira, sobre o tema, esclarece-nos 0 que se segue:

E bem de ver ainda que o tema nao pode ser tratado nas mesmas bases do
processo civil, ja que o Ministério Publico (em regra, o legitimado ativo) nao
pode ser considerado o titular da relagao de direito material suscitada no juizo
penal (2010, p. 122).

Aquele que detém o direito punir, ius puniendi, € claro, sempre sera o
Estado /ato sensu.

Rogério Greco indica que “a legitimidade ativa no processo penal é
expressamente determinada pela lei, que aponta o titular da acao, podendo tanto ser
o Ministério Publico, drgdo acusador oficial, ou o particular’ (2010, p. 652).

Nesse sentido, em relagdo aos crimes de concorréncia desleal, além

daqueles que violem o direito as marcas, por expressa previsao normativa, deverao
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ser ajuizados por aquele que detenha o direito de exclusividade referente ao elemento
diferenciador da atividade empresarial em analise.

Assim determina dispositivo comentado:

Art. 199, da Lei n. 9.279/96. Nos crimes previstos neste Titulo somente se
procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a agao
penal sera publica.

Afasta-se, desse modo, qualquer participagdo do Ministério Publico como
titular de possivel acado penal, vez que o art. 191, da Lei n. 9.279/96, o qual foi
excetuado da regra geral, versa sobre crime cometido por meio de marca, titulo de
estabelecimento e sinal de propaganda, nao atacando, em verdade, um outro, mas
sendo o sinal distintivo meio para a consumacao da conduta tipificada.

Indicamos, por ultimo, a necessidade de o legitimado ativo ajuizar a
competente acao no prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 103, do Cédigo

Penal.

4.2.2 Acéao

4221 Civel

As acgdes civeis de indenizar, fazer e nao fazer, quando possuirem pano de
fundo os sinais distintivos da atividade empresarial, deverdo seguir a ritualistica do
procedimento comum ordinario, em razao da necessidade de se instruir devidamente
0 processo, com ampla possibilidade de producéo de provas.

Sendo assim, Alexandre Freitas Camara, resumidamente, mostra o
fluxograma natural do rito ordinario, exaltando sua importancia para a resolucéao de

conflitos nao penais. Observemos:

[...] o procedimento ordinario € um “modelo” quase que perfeito de modulo
processual de conhecimento, com a delimitagdo das diversas fases que o
compdem, e a mais ampla possibilidade de apresentacdo de alegacbes e
provas que se possa imaginar.

[...]

O procedimento ordinario €, pois, no sistema processual vigente entre nés, o
mais relevante entre todos os procedimentos do médulo processual de
conhecimento, sendo possivel chamé-lo de o mais comum dos
procedimentos, por ser o de maior utilizagdo pratica, além de ser aplicavel
subsidiariamente aos demais (2008, pp. 304-305).

Novamente se faz necessario realizar uma ressalva.
A acao de nulidade de registro de marca, muito embora siga quase toda a
ritualistica comum, possui algumas diferenciacoes.
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De acordo com o art. 175, da Lei n. 9.279/96, quando o INPI nao for autor,
devera esta autarquia federal intervir no feito, como terceiro interessado.

Além disso, diferentemente do prazo comum de quinze dias para contestar,
a LPI cria regra diferenciada para o réu titular do registro, nos termos do art. 175, § 1¢,
garantindo a este o lapso temporal de sessenta dias para a apresentacao de resposta.

Por ultimo, ressaltemos a possibilidade, prevista em nosso ordenamento
juridico, de determinada pessoa ajuizar agao civel sem a necessaria realizacdo de

gueixa-crime, em ambito criminal.

Art. 207, da Lei n. 9.279/96. Independentemente da acdo criminal, o
prejudicado podera intentar as agdes civeis que considerar cabiveis na forma
do Codigo de Processo Civil.

4222 Penal

Ja foi comentado que os preceitos secundarios dos crimes previstos nos
arts. 189, 190 e 195, V, todos da Lei n. 9.279, ndo ultrapassam a pena maxima de um
ano de detencgéo. Por esta razdo, competente serd o Juizado Especial Criminal para
processar e julgar as agdes penais em que sejam analisados referidos delitos, salvo
hipétese de conexao ou continéncia.

Vejamos alguns dispositivos da Lei dos Juizados:

Art. 60, da Lei n. 9.099/95. O Juizado Especial Criminal, provido por juizes
togados ou togados e leigos, tem competéncia para a conciliacdo, o
julgamento e a execucao das infracdes penais de menor potencial ofensivo,
respeitadas as regras de conexao e continéncia.

* * *

Art. 61, da Lei n. 9.099/95. Consideram-se infragdes penais de menor
potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravengdes penais e 0s
crimes a que a lei comine pena maxima nao superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou ndo com multa.

Sobre esse procedimento, em sintese, Guilherme de Souza Nucci nos traz
a ritualistica a ser seguida. In verbis:

[...] queixa pode ser oferecida oralmente, com rol de até cinco testemunhas.
Reduz-se a termo a peca acusatoria, entregando-se cépia ao acusado que,
com isso, da-se por citado e cientificado da audiéncia de instrucao e
julgamento. Nesta, podera ser, novamente, buscada a conciliacdo e a
transagédo. Nao sendo viavel, o defensor podera responder & acusacao. Na
sequéncia, o magistrado recebe ou rejeita a [...] queixa. Refutando-a, cabe
apelacdo. Recebendo-a, serdo ouvidas a vitima, as testemunhas de
acusacao e as de defesa. Ao final, interroga-se o réu (2010, p. 679).

Por fim, ressaltemos a possibilidade do emprego de medida acautelatéria
como a busca e apreensao de mercadorias, além de destruicdo, quando se tratar de
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processo cujo delito cometido, supostamente, tenha sido em desfavor de marca

registrada.

Art. 202, da Lei n. 9.099/95. Além das diligéncias preliminares de busca e
apreensao, o interessado podera requerer:

Il — destruicdo de marca falsificada nos volumes ou produtos que a
contiverem, antes de serem distribuidos, ainda que fiquem destruidos os
envoltérios ou os proprios produtos.

4.2.3 Prescricdo

4.2.3.1 Civel

César Fiuza, sobre o instituto, diz que “havera prescricao quando se der a
perda do direito de acdo pela inércia de seu titular, que deixa expirar o prazo fixado
em lei, sem exercé-lo” (2010, p. 270).

Em Direito Privado, regra geral, os prazos estao fixados nos arts. 205 e
206, do Cédigo Civil. No entanto, nada impede que em capitulos diferenciados, seja
da legislacdo unificadora, seja de norma extravagante, estejam previstos prazos
prescricionais especificos.

Sendo assim, a depender do direito que se busca reivindicar, alterar-se-a o
prazo prescricional.

A priori, em relacdo ao nome empresarial, quando o agente econémico
queira anular a inscricdo na Junta Comercial, por via judicial, podera ajuizar a
demanda a qualquer tempo, vez ser imprescritivel a pretensao a ser aduzida, por forca
legal.

In verbis:

Art. 1.167, do Cédigo Civil de 2002. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo,
acao para anular a inscricao do nome empresarial feita com violagédo da lei
ou do contrato.

A outro giro, em relacdo ao préprio nome empresarial, além do titulo de
estabelecimento, entendemos ser aplicavel aquilo que esta previsto na propria
legislacao geral.

Art. 206, do Cddigo Civil de 2002. Prescreve:
o]

32 Em trés anos:

< wT

.
— a pretensdo de reparacao civil;
-

—
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Ao empresario que teve seu nome empresarial ou seu titulo de

estabelecimento lesados, cabera intentar acdo de reparagao civil, no prazo estatuido

acima.

Em relagdo a marca, por forga da Sumula n. 143, do Superior Tribunal de

Justica, e do art. 174, da Lei n. 9.279/96, prescreve em cinco anos a acao de perdas

e danos pelo uso de marca comercial e a acdao de nulidade de registro,

respectivamente.

Concluindo, em relacdo aquelas agdes que objetivem abster o uso irregular

de nome empresarial ou de marca, o Superior Tribunal de Justica se manifesta no

seguinte sentido:

423.2 Penal

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENQAO
PARA O USO DA MARCA OU DO NOME COMERCIAL. PRESCRIGAO.

1. A jurisprudéncia consolidada no STJ firmou-se no sentido de que é de 10
(dez) anos entre presente e de 15 (quinze) anos entre ausentes o prazo
prescricional para agdes que discutam a abstencdo do uso do nome ou da
marca comercial.

2. Agravo regimental ndo provido.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag 854216/GO, Min. Ricardo Villas Bbas
Cueva, j. 25.06.2013, p. 05.08.2013)

Cezar Roberto Bitencourt, sobre a prescricdo penal, traz a licdo que se

colaciona:

Com a ocorréncia do fato delituoso nasce para o Estado o ius puniendi. Esse
direito, que se denomina pretens&o punitiva, nao pode eternizar-se como uma
espada de Damocles pairando sobre a cabeca do individuo. Por isso, o
Estado estabelece critérios limitadores para o exercicio do direito de punir, e,
levando em consideracdo a gravidade da conduta delituosa e da sangao
correspondente, fixa o lapso temporal dentro do qual o Estado estara
legitimado a aplicar a sangao penal adequada (2010, p. 809).

Assim, com a finalidade de nao eternizar o seu direito de punir, faz-se

necessaria a existéncia da prescricdo da pretensao punitiva do Estado.

O Codigo Repressor, em dispositivo especifico, traz o rol de prazos

prescricionais, a depender da pena cominada em abstrato ao delito. In litteris:

Art. 109, do Codigo Penal. A prescricdo, antes de transitar em julgado a
sentenca final, salvo o disposto no § 12 do art. 110 deste Codigo, regula-se
pelo maximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-
se:

[..];

V — em quatro anos, se 0 maximo da pena € igual a um ano ou, sendo
superior, ndo excede a dois;

[...].
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Como os crimes previstos para a usurpacao do direito a exclusividade dos
sinais distintivos da atividade empresarial - arts. 189, 190 e 195, V, todos da Lei n.
9.279/96 - ndo superam o prazo estipulado no dispositivo supratranscrito, o prazo
prescricional sera de quatro anos.

Por fim, o cdmputo do prazo, vez os crimes serem permanentes, comegara
a correr a partir do dia em que cessou a pratica delituosa. Senao vejamos:

Art. 111, do Codigo Penal. A prescricdo, antes de transitar em julgado a
sentencga final, comeca a correr:

[--.];

Il — nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanéncia.

[...].
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CONCLUSAO

Concluimos o presente trabalho com a modesta pretensao de lancar um
pouco de luz sobre a escuriddo que € a tutela de alguns institutos do Direito
Empresarial.

Os sinais distintivos da atividade mercantil, notadamente o nome, o titulo e
a marca, seguramente, exercem importantissima funcdo para o incremento da
economia nacional.

A formacédo de clientela, para o empresario, €, sem sombra de duvidas,
uma das maiores dificuldades e, ao mesmo tempo, um dos principais objetivos, no
sentido de se estabilizar no competitivo mercado de trocas em que esta inserido.

Entretanto, quando um terceiro, descumprindo clausulas gerais de boa-fé,
invade direito alheio, devera o Estado, exercendo sua fungéo jurisdicional, devolver
ao proprietario aquilo que lhe faz jus.

Observamos, ao longo do trabalho, que o Brasil possui aparato logistico
para a defesa do direito a exclusividade do sinal distintivo, exercendo controle em
cada uma de suas trés fungdes tipicas, quais sejam a legislativa, a administrativa e a
jurisdicional.

Nao obstante, apds andlise apurada das formas de intervengéo, nestas
hipbteses de violacdo, percebemos que o Estado, infelizmente, peca em alguns
pontos, quando, exempli gratia, comina penas infimas para aqueles que realizem
crimes de concorréncia desleal, além daqueles contrarios ao direito a exclusividade
da marca.

Identificamos, ainda, que nao ha tutela formal, institucionalizada, por parte
do Legislativo e da Administracdo Publica, em relacao ao titulo de estabelecimento,
talvez o mais importante dos sinais distintivos, por ser aquele pelo qual o grande
publico identifica 0 empresario.

Findamos, dessa maneira, o atual trabalho, com a sensacdo de que,
mesmo de forma bastante limitada, levamos a discussao este interessantissimo e

relevante tema, as vezes esquecido.
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