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I - Apresentagdo

1. Tramita no Senado Federal, ja apro-
vado pela Cimara dos Deputados, o Proje-
to de Lei 634-C, cuja primeira versdo data
de 1975, referente ao novo Caodigo Civil.
Em seu Livro 11, disciplina o aludido Pro-
Jjeto o Direito de Empresa e, mais especifi-
camente, no Titulo IV, Capitulo II, arts.
1.156 a 1.169, a protegdo juridica ao nome
comercial. Constitui o escopo do presente
estudo tecer algumas consideragdes sobre
as alteragdes introduzidas pelo referido
Projeto de Lei, no que concerne a protegao
dada ao nome comercial, em comparagio
com o que dispde a legislagiio ora em vi-
gor, juntamente com 0s ensinamentos juri-
dicos e doutrinarios ja consagrados a res-
peito da matéria em questdo.

II — Breve histdrico da protecdo
ao nome comercial

2. Basicamente, a protegdo ao nome
comercial € atribuida aos textos dos arts. 62
e 10 do Decreto 916, de 24.10.1890, que
criou o registro de firmas e razdes comer-

ciais, Dispde o art. 6° do aludido Decreto
que toda firma nova devera se distinguir de
qualquer outra que ja exista, inscrita no re-
gistro do lugar, devendo comerciante, se ti-
ver nome idéntico ao de outro ja inscrito,
acrescentar designagio que o distinga (§ 19).
O art. 10, por sua vez, faculta ao “dono™ de
firma ilegalmente empregada o direito de
proibir o seu uso, pleitear uma indenizagao
em decorréncia desse uso indevido, bem
como recorrer A justi¢a criminal para fazer
valer os seus direitos,

3. Posteriormente ao Decreto 916, o
Decreto-lei 2.627, de 26.9.1940 (antiga Lei
das Sociedades An6nimas), dispds sobre a
prote¢do ao nome comercial, porém, exclu-
sivamente em relagdo a esse tipo de socie-
dade. Consoante o seu art. 32, § 29, assistia
ao prejudicado o direito de exigir a modi-
ficagdo da denominagdo de sociedade and-
nima constituida posteriormente, que pu-
desse ser considerada idéntica ou seme-
lhante 4 sua. Com a promulgagio do De-
creto-lei 7.903, de 27.8.1945 — Codigo da
Propriedade Industrial —, instituiu-se o re-
gistro de &mbito nacional, mediante reque-
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rimento ao Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI). Determinava o art.
105 do Decreto-lei 7.903 que, para obter o
direito ao uso exclusive do nome comer-
cial, em todo o territério nacional, o inte-
ressado deveria requerer o registro proprio
ao INPI.

4. Além do Decreto 7.903, a Lei 4.726,
de 13.7.65, que dispunha sobre o servigo
do Registro do Comércio, posteriormente
regulamentada pelo Decreto 57.651, de
19.1.66, também disciplinou a questdo do
nome comercial, O art. 38, inc. IX, da Lei
4.726 determinava que nio podiam ser ar-
quivados os contratos das sociedades mer-
cantis sob firma ou denominagfio idéntica
ou semelhante a outra ja existente. Por sua
vez, o art. 49 estabelecia que, na hipitese
de conter o nome comercial das sociedades
por agdes ou de outro tipo, expressdo de
fantasia e tendo a Junta Comercial divida
de que reproduza ou imite nome comercial
ou marca de indistria ou comércio ja de-
positada ou registrada, poder4 suscita-la,
ficando e arquivamento ou registro suspen-
so até que se junte certidio negativa do
Departamento Nacional da Propriedade In-
dustrial ou até que se resolva judicialmen-
te a divida. O registro do nome comercial
no INP] foi mantido no Decreto-lei 254, de
28.2.67 (art. 91), Codigo da Propriedade In-
dustrial que se seguiu ao Decreto-lei 7.903
(n. 3 supra), s6 vindo a ser alterado esse
aspecto com a promulgagio do Decreto-lei
1.005, de 21.10.69. Estabeleceu o art. 166
do Decreto-lei 1.005 que a protegio ao
nome comercial ou de empresa é adquirida
através do arquivamento ou registro dos
atos constitutivos da firma ou sociedade
no Registro do Comércio ou no Registro
Civil das pessoas juridicas, conforme o
caso. O Codigo da Propriedade Industrial
seguinte, Lei 5.772, de 21.12.71, que vi-
geu até 14.5.97, manteve essa determina-
¢ao, afastandd por completo do Ambito do
INPI a protegdo ao nome comercial, esta-
belecendo, em seu art. 119, que continua-

ria 0 mesmo a gozar de protegio propria,
ndo se lhe aplicando o disposto no referido
Cadigo.

I — A legislagio vigente

5. A protegdo juridica ao nome co-
mercial ¢ tutelada pelo art. 59, inc. XXIX,
da Constituicio Federal, que assegura o di-
reito ao seu uso exclusivo, delegando essa
fungdo especificamente 4 lei ordinaria, ao
determinar que a lei assegurara a sua ex-
clusividade. Por outro lado, o art. 8¢ da
Convencaio da Uniio de Paris, aplicada
como norma de direito interno, ex-vi do
Decreto Federal 1.263, de 10.10.94, esta-
belece, em seu art. 82 que “o nome comer-
cial serd protegido, em todos os paises da
Unifo, sem a obrigagdo de deposito, nem
de registro, quer faga ou ndo parte de uma
marca de fibrica ou comércio”, A atual Lei
da Propriedade Industrial, Lei 9.279, de
14.5.96, que revogou a Lei 5.772/71 (n. 4
supra) e entrou em vigor, para a maioria dos
seus artigos, em 15.5.97, silenciou quanto a
protecdo do nome comercial. No entanto,
em seu art. 124, inc. V, a Lei da Proprieda-
de Industrial trouxe uma valiosa contribui-
¢do para a questdo da protegdo ao nome
comercial, ao determinar que nio sdo re-
gistrveis como marca a “reproducgdo ou
imitagdo de elemento caracteristico ou di-
ferenciador de titulo de estabelecimento ou
de nome de empresa de terceiros, susceti-
vel de causar confusdo ou associagdo com
estes sinais distintivos”.

6. Além do Decreto 1.263/94, tam-
bém a Lei da Propriedade Industrial (Lei
9.279/94) permite a aplicagdo do art. 89 da
Convengio de Paris, como norma de direi-
to interno. Neste sentido, determina o art,
42 da Lei da Propriedade Industrial que as
disposigdes dos tratados em vigor no Bra-
sil sdo aplicaveis, em igualdade de condi-
¢oes as pessoas fisicas e juridicas hacionais
ou domiciliadas no Pais, Somam-se a esses

“dispositivos legais na tutela ao nome co-
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mercial a Lei 8.933, de 9.11.94, que revo-
gou a Lei 4.726 (n. 4 supra) e a Lei 6.404,
de 15.12.76, que dispde sobre as socieda-
des por agdes e que revogou o Decreto-lei
2.627/40. O art. 33 da Lei 8.933/94 dispde
que “a prote¢do ao nome empresarial de-
corre automaticamente do arquivamento
dos atos constitutivos de firma individual e
de sociedades, ou de suas alteragoes”. O
art. 34 da Lei 8.933/94 estabelece que o
“nome empresarial obedecerd aos princi-
pios da veracidade e da novidade”. Na sua
Secdo II, art. 35, inc. V, a Lei 8.993/94 de-
termina que ndo podem ser arquivados os
atos de empresas mercantis com nome idén-
tico ou semelhante a outro ja existente.
Também o § 2¢ do art. 32 da Lei 6.404/76
manteve a mesma redagdo do § 2¢ do art,
32 do Decreto-lei 0 2.627/40, conferindo 4
sociedade prejudicada, pela identidade ou
semelhanca de nomes, o direito de reque-
rer a modifica¢do por via administrativa ou
em juizo e a demandar as perdas e danos
resultantes.

7. O Decreto 916 (n. 3 supra) ao qual
se atribui, em seus arts. 6° ¢ 10 fundamen-
tagdo legal para tutelar a protegdo juridica
do nome comercial deve ser invocado ape-
nas e tAo-somente no que concerne as fir-
mas. Isso porque, como expressamente alu-
de o seu art. 15, nfio se refere o mesmo “ao
nome comercial ou industrial”. De acordo
com a sistematica atual, ndo obstante haja
ainda alguma divergéncia nesse sentido,
tém entendido a doutrina e a jurisprudén-
cia que a protegdo ao nome comercial é ex-
tensiva a todo o territério nacional e surge
a partir do momento que dele se faga uso,
independentemente de qualquer formalida-
de ou registro, com o simples arquivamen-
to dos atos constitutivos das empresas no
registro do comércio,

8. A Portaria 1, de 12.2.74, do Depar-
tamento Nacional do Registro do Comér-
cio (DNRC), que, para efeito da extensio
da prote¢do do nome comercial, em dmbi-
to nacional, faculta &s empresas interessa-

das o direito de pleitear o registro nas Jun-
tas Comerciais dos demais estados, inde-
pendentemente da abertura de filial, &, a
nosso ver, completamente indcua ¢ desne-
cessaria. E bem verdade que, na pratica, a
observéncia do disposto na aludida Porta-
ria confere 4s empresas uma seguranga
maior em relagiio a protegéio do seu nome
comercial, porque faz com que as Juntas
Comerciais locais exercam uma certa fis-
calizagio em relagdo ao arquivamento dos
atos constitutivos de sociedades com no-
mes colidentes. Todavia, quanto ao seu as-
pecto legal, a aludida Portaria ndo faz sen-
so l6gico, porque determina a respeito de
uma providéncia que é totalmente desne-
cesséria 4 protegdo do nome comercial,
consoante estabelece o proprio texto do art.
8¢ da Convencao de Paris (n. 5 supra), que,
como lei, vige entre nos desde 1929, e que
assegura ampla e irrestrita protegdo ao nome
comercial, independentemente de qualquer
formalidade ou registro.

9. Com efeito, tdo indcuo era o regis-
tro instituido pelo Decreto-lei 7.903/45 (n.
3 supra) que o Codigo da Propriedade In-
dustrial, Lei 5.772/71, como ja fizera o seu
antecessor, Decreto-lei 1.005/69, simples-
mente o eliminou (n. 4 supra), enquanto
que a atual Lei da Propriedade Industrial
ndo faz qualquer mengdo nesse sentido.
Esse era também o pensamento de Gama
Cerqueira, para quem 0 Nnosso pais apenas
ratificou o entendimento universal da pro-
tecdo exclusiva ao nome comercial. Disse
o saudoso mestre que:

“A protegdo juridica ao nome comer-
cial, em suas diversas modalidades, ndo
depende de registro ou do cumprimento de
qualquer formalidade, segundo o principio
universalmente aceito e consagrado tanto
em nossas leis e pelos tribunais do pais,
como na doutrina estrangeira e nas conven-
¢Oes internacionais (...) A legislagdo inter-
na consagra, pois, 0 mesmo sentido da pro-
tegdio ao nome comercial independente-
mente de registro, inscrito nas convengdes
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internacionais ratificadas pelo nosso pais”
(Jodo da Gama Cerqueira, Tratado da Pro-
priedade Industrial, v. 1, Parte I, Revista
Forense, 1946, Rio de Janeiro, pp. 509-
511).

10. O Supremo Tribunal Federal ja
teve a oportunidade, por diversas vezes, de
se pronunciar a respeito da questio da ex-
tensdo da protegdo do nome comercial a
todo o territdrio nacional. Ao apreciar o re-
curso extraordindrio 89.424-MA, no qual
constam como Autora e recorrente Veplan
— Residéncia Empreendimentos e Constru-
¢bes S.A., empresa com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, e Viplan — Vitéria Planeja-
mento Industrias e Construgtes Ltda., es-
tabelecida na Cidade de Sdo Luiz, Estado
do Maranhdo, onde a primeira pleiteava a
condenacdo da segunda a se abster de usar
a expressdo “VIPLAN” na sua denomina-
¢io social, a nossa Corte Suprema deu pro-
vimento por unanimidade ao recurso. Ao
proferir o seu voto, de conformidade com
acorddo publicado na RTJ 88, datada de
maio de 1979, pp. 693-696, o Ministro Soa-
res Muiioz enfatizou que:

*A circunstincia de nio ter sido a
mesma Junta Comercial que procedeu ac
arquivamento dos contratos constitutivos
das duas sociedades, nio afasta, da mais
antiga, o direito ao nome, assegurado pela
Constituigdo da Repuiblica e pela lei ordi-
néria em todo o territorio nacional”.

11. Néo parece haver dividas, portan-
to, quanto a inocuidade da Portaria DRNC
1/74 (n. 8 supra), no que diz respeito a
obediéncia da formalidade ali contida, como
condigiio para a extensdio da protegdo do
nome comercial a todo o territdrio nacional.

1V — O projeto de lei
do nove Codige Civil

12, A redagéo final do Projeto de Lei
634-C, aprovada pela Cimara dos Deputa-
dos, destinou o Capitulo II, do Titulo IV,

do Livro IL, relativo ao Direito de Empre-
sas, especificamente & prote¢do do nome
comercial, englobando os arts. 1.156 a
1.169. Ao invés da ja consagrada expres-
sdo nome comercial ou, mais modernamen-
te, de empresa, preferiu o projeto adotar a
expressdo “nome de empresério”. O art.
1.156 define como nome de empresério a
“firma ou denominagao adotada™, de acor-
do com o referido Projeto “para o exerci-
cio de empresa”. O paragrafo finico do ci-
tado artigo determina que “equipara-se ao
nome de empresario, para os efeitos da
protegdo da lei, a denominagdo das socie-
dades simples, associagdes e fundacdes”.

13. Essa equiparacio constitui, a nos-
so ver, um fator positivo, vindo, na verda-
de, a ratificar um principio j& consagrado
pela doutrina e pela jurisprudéncia, equipa-
rando ao nome comercial (ou nome de em-
presdrio, como alude o projeto) ac nome
das sociedades civis, das associagdes e das
fundagdes. Nesse sentido ja dispunha o
Decreto-lei 7.903/45 (n. 3 supra), em seu
art. 104, paragrafo inico, equiparando ao
nome comercial, para os efeitos de aplica-
¢do daquela lei, a denominagdo das socie-
dades civis ou fundagdes. Ao julgar a ape-
lagdo civel 970/79, consoante publicagdo
na RT 544/183, 1981, decidiu a 4* Cadmara
Civel do Tribunal de Justiga do Parana pela
procedéncia da agio proposta por uma em-
presa de natureza civil, que pleiteava a
condenacgdo de outra de natureza mercan-
til, constituida posteriormente, com deno-
minagio semelhante. O acérdio teve por
ementa o seguinte:

“Nome comercial — Pessoa juridica
civil — Registro em cartério — Nome seme-
lhante por terceiro no Registro do Comér-
cio — Agdo contra este — Procedéncia —
Apelagiio ndo provida™.

14. Por outro lado, o art. 1.165 do
Projeto veio a ratificar expressamente ou-
tra determiinagdo ja consagrada, ao vetar a
alienagdo do “nome do empresario”. Facul-
ta, no entanto, o pardgrafo vinico do citado
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artigo ao adquirente de estabelecimento,
por ato entre vivos, 0 uso do nome do alie-
nante, se 0 contrato o permitir, precedido
do seu proprio nome, com a qualificagdo
de sucessor. Mas, indubitavelmente, os as-
pectos mais importantes, especificamente
em relagdo & protegdo do nome comercial
ou “de empresario”, estdo disciplinados pe-
los arts. 1.164, 1.167 e 1.168 do Projeto.

15. Dispde o art. 1.164 que o “nome
do empresario” deve distinguir-se de qual-
quer outro ja inscrito no mesmo registro.
Acrescenta o parigrafo tinico do aludido ar-
tigo que “se o empresario tiver nome idénti-
co ao do outro ja inscrito, devera acrescen-
tar designacdo que o distinga”. Neste aspec-
to, o Projeto praticamente manteve a reda-
¢do do art. 6® do Decreto 916 (n. 3 supra),
em relagdo ds firmas, ora equiparadas no
Projeto em questio, ao nome comercial ou
“de empresario” (ns. 13 e 14 supra).

16. Entretanto, o aspecto mais polé-
mico do Projeto, em relagio a prote¢io ao
nome comercial estd no texto do art. 1.167
que assim dispde:

“A inscri¢gdo do empresario, ou dos
atos constitutivos das pessoas juridicas, ou
as respectivas averbagoes, no registro pro-
prio asseguram o uso exclusivo de nome
nos limites do respectivo Estado.

“Pardgrafo Unico. E£sse uso estender-
se-d a todo o territorio nacional se regis-
trado na forma da lei especial” (grifamos).

17. Como se observa, o texto do art.
1.167 do Projeto contraria, de forma fla-
grante, o principio do direito a exclusivi-
dade do nome comercial extensivo a todo
o territério nacional, ja regulado pelos dis-
positivos legais ora em vigor (ns. 5 a 11
supra), ¢ j& consagrados pela doutrina e
pela jurisprudéncia. Ademais, o pardgrafo
inico do aludido art. 1.167 condiciona a
extensdo da prote¢do ao nome comercial a
todo o territdrio nacional ao registro *“‘na
forma da lei especial”. Ora, como jé ficou

evidenciado no curso desse estudo, a lei
especial dispensa expressamente o registro,
o que torna absurdo e incoerente o texto do
aludido artigo, em relag#o a todos os orde-
namentos doutrindrios e juridicos ja consa-
grados, no que diz respeito 4 protecio ao
nome comercial,

18. Ji o art. 1.168 encerra outro pon-
to controvertido, quando dispde que “cabe
ao prejudicado, a qualquer tempo agdo
para anular a inscrigdo do nome do empre-
sario feita com violagdo da lei ou do con-
trato” (grifamos). Nesse sentido, também a
doutrina ¢ a jurisprudéncia tém sido unani-
mes em admitir que as agdes objetivando a
alteragdo de nome comercial aplica-se o
prazo de prescrigdo previsto no art. 178,
§ 10, inc. VII do Cédigo Civil vigente, que
¢ de cinco anos. (Salvo quando a expres-
sdo caracteristica do nome comercial for
composta por marca registrada em nome
de terceiros, caso em que a agio prescreve
em vinte anos, de conformidade com a Sa-
mula 142, do Superior Tribunal de Justiga.)
O art. 1.168 do Projeto inova a respeito des-
se prazo prescricional ao admitir, a qualquer
tempo, a acio para o prejudicado pleitear a
alteracio de denominagdo social conflitan-
te com a da sua empresa, 0 que nos parece
constituir também um ponto positivo.

V - Conclusdo

19. Do exposto, conclui-se que o tex-
to do Capitulo II, do Titulo IV, do Livro II,
do Projeto de Lei 634-C constitui, na ver-
dade, um retrocesso, em matéria de prote-
¢io ao nome comercial, no que diz respei-
to ao seu campo de abrangéncia. Com efei-
to, criar novamente um registro especial
para disciplinar a prote¢o ao nome comer-
cial como extensiva a todo o territorio na-
cional significa incorrer outra vez no mes-
mo equivoco oriundo do registro no INPI,
instituido pelo art. 105 do Decreto-lei
7.903/45 (n. 4 supra). Naquela época, dis-
correndo sobre o assunto, afirmou Gama
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Cerqueira que “o registro criado pelo Co-
digo da Propriedade Industrial, além de
initil quanto aos seus fins e quanto aos
seus efeitos, estd em franco desacordo
com o principio da protegdo do nome co-
mercial independentemente do cumpri-
mento de qualquer formalidade, principio
geralmente observado em todos os paises
€ que se acha consagrado no art. 8° da Con-
vengdo da Unido para a Prote¢do da Pro-
priedade Industrial” (Tratado da Proprie-
dade Industrial, v. 11, t. I1, Parte I[I, Revis-
ta Forense, Rio de Janeiro, 1956, p. 310).

20. Quer nos parecer pois que a ma-
nutengdo desse dispositivo seria um contra-
senso completo €, na verdade, s6 viria tu-
multuar por completo a ja tdo conturbada
questdo da prote¢do do nome comercial.
Melhor seria que se dotasse o DNRC de
recursos, tomando-o um 6rgdo operante e
mais dindmico, com a reestruturagio do
Cadastro Nacional de Empresas, de sorte a
que 0 mesmo pudesse ser consultado pelas
Juntas Comerciais de todo o Pais, quanto 4
existéncia de nomes comerciais j4 existen-
tes, toda vez que procedessem ao arquiva-
mento dos atos constitutivos das empresas.
O fato € que o DNRC tein-se mostrado um
brgdo inoperante para disciplinar questdes
relativas 4 colidéncia de nomes comerciais,
uma vez que, sempre que € chamado a opi-
nar sobre a questio, na decisdo de recursos
administrativos, se apresenta com um pa-
recer padronizado que, ndo obstante rela-
cione toda a legislagdo pertinente, incoe-
rentemente ndo di cumprimento a nenhum
dos dispositivos legais citados.

21. Assim sendo, na auséncia de uma
disposicdo mais positiva, que efetivamente
viesse a trazer alguma contribui¢do para
um aprimoramento da prote¢do ao nome
comercial no Brasil, a solugdo mais coe-
rente seria se eliminar pura e simplesmente
do Projeto os arts. 1.164 e 1.167 ou, se ne-
cessario, manté-los, porém com a supres-
s#io da parte final dos mesmos, que restrin-
ge a protecio ao local da sede da empresa,
bem como dos respectivos §s Gnicos, de-
vendo prevalecer a seguinte redagdo:

“Art, 1.164. O nome de empresdrio
deve distinguir-se de qualquer outro j4 ins-
crito.

“Art. 1.167. A inscrigdo de empresa-
rio, ou dos atos constitutivos das pessoas
juridicas, ou as respectivas averbagBes, no
registro proprio, asseguram o uso exclusi-
vo do nome.”

22. Para minimizar a questdo da coli-
déncia entre marcas e nomes comerciais, 0
Projeto poderia acrescentar um § ao art.
1.16%, reeditando o texto do art. 49 da Lei
4.726/65 (n. 4 supra) adaptado com o se-
guinte teor:

“Pardgrafo unico. Na hipoétese de o
nome conter expressdo de fantasia, o re-
querente devera juntar certidio expedida
pelo Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial, certificando que tal expressdo nio
imita ou reproduz, no todo ou em parte,
marca registrada em nome de terceiros.”

Sio Paulo, 13 de novembro de 1998



