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ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA MARCA E DO NOME EMRPESARIAL.

Trata o presente a respeito da diferenciacdo legal de dois institutos juridicos
que apesar de guardarem pequenas semelhangas entre si, mas que sao com-
pletamente diversos quanto a protecdo legal que conferem ao seu titular: no-

me empresarial e marca.

O cerne da questdo consiste em distinguir quais institutos juridicos estdo em
discussao, bem como qual o ambito de protecdao dos mesmos, para assim, al-

cangarmos uma conclusao.

O nome empresarial é “aquele utilizado pelo empresario para se identificar,

nl

enquanto sujeito exercente de uma atividade econdmica”*. Neste contexto, é

imperioso que se delimite a funcdo Unica do nome empresarial de identificacao

do nome, em relacdo a pessoa fisica ou juridica, enquanto empresa.

Por sua vez, a “marca € o sinal visualmente representado, que é configurado

com o fim especifico de distinguir a origem dos produtos e servigos”.

Ante os conceitos expostos, desde logo, percebe-se que a diferenca é notdria,
razao pela qual nao se justifica, na pratica, as constantes discrepancias come-
tidas entre marca e nome empresarial, sendo que as primeiras identificam
produtos ou servicos e os nomes identificam o proprio empresario, seja ele in-

dividual, seja ele uma sociedade empresaria.

O primeiro elemento distintivo refere-se ao 6rgdo em que sao registrados. A
protecao ao nome empresarial (Leis 10.406/02 e 8.934/94 e Decreto 1800/96)

deriva da inscrigao da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo
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da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca (Lei 9.279/96, al-
terada pela Lei 10.196/91) decorre do registro no INPI.

Por sua vez, a natureza juridica da protecao que lhes é feita pelo ordenamento
juridico também é diversa. O nome empresarial é protegido em decorréncia do
direito da personalidade, evitando-se que em uma mesma area territorial ocor-
ra confusao de pessoas juridicas em virtude de nome. J& a protecdao a marca
decorre de uma protecdo a propriedade, tida com intelectual, evitando-se que
terceiro utilize-se de bem incorpdreo de outrem (sinal distintivo registrado),
causando confusao entre os consumidores, causando o que se chamaria de
concorréncia desleal, como por exemplo, quando determinada empresa conse-
gue se firmar no mercado utilizando sinais de outra, como se 0s mesmos pro-

dutos oferecesse.

Diante da diferenca de “intencao” na protecdo dos institutos juridicos, esta a
solugao do caso em epigrafe. Aquele que registra seu nome empresarial, tem a
intencao de assim ser chamado, mas ndo intenciona que seus produ-
tos/servicos sejam assim reconhecidos no mercado, vez que para tanto, teria
de ter buscado o registro da marca, esta sim, apta a representar um produto

ou servico, a fim de diferencia-lo no mercado.

Dessa forma, pode se concluir que ndo hd como se conceber, a principio, con-
flito entre um nome empresarial e marca, isto porque o instituto por elas pro-
tegido difere. Por mais que uma empresa utilize nome empresarial ja registra-
do por outra como marca, esta pode nao se apresentar perante os consumido-
res com tal nome, utilizando-se perante os consumidores de outras insignias,
sem causar a “confusdo entre consumidores que causa concorréncia desleal”

que levaria a protecao da marca.

Ora, se o intento do legislador ao criar a lei de propriedade industrial era dis-
por a respeito da protecao das marcas, ou seja, impedir que terceiros utilizas-
sem de marcas ja existentes como forma de ludibriar os consumidores, indu-

zindo os mesmos ao erro, nao ha que se falar que no caso ora tratado faz ne-



cessario impedir de mero nome empresarial ja registrado como marca, desde
gue o nome empresarial ndao seja utilizado para apresentacao da marca peran-
te o publico consumidor. E gue o uso vedado pela lei é aquele que confunda os
consumidores, induzindo estes ao erro, e se nao ha dita confusao, ou inducao

ao erro, ndo ha que se falar em vedacgao legitima.

E bem provéavel que um consumidor que busque um produto de determinada
empresa, com nome fantasia diverso do nhome empresarial, nem mesmo venha
a saber do seu nome empresarial, que s6 vem a ser informado ao mesmo
quando recebe a nota fiscal. Assim, é incontestavel que é possivel que o uso
de nome empresarial formado por insignia registrada por outrem como marca
nao acarrete em prejuizos a este ultimo. E que se o uso dos institutos perante

0 publico ndo se confunde, ndo ha que se falar em limitacdo de uso em decor-

réncia da Lei de Propriedade Industrial, ja que o intento desta é evitar a confu-

sdo entre os consumidores, e assim, a concorréncia desleal.

Ressalta-se que o defendido acima tem encontrado amparo nos Tribunais pa-
trios, que somente declaram a impossibilidade do uso em nome empresarial de
marca registrada quando se constante a confusao entre os consumidores, ra-

zao da protecao criada por lei, o que se desume dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LIMI-
NAR. VEDACAO DE USO DE MARCA EM CONFLITO. PERIGO DE
DANO REVERSO. INOCORRENCIA. LEI 9.279/96. A marca nominal
de servico nao se confunde com o nome empresarial. A decisao
Impugnada veda somente o uso da marca, pelo que continua a a-
gravada a poder desenvolver suas atividades Identificando-se na
forma de seus atos constitutivos. Se a propriedade da marca é In-
controversa neste momento, sendo Inaprecidvel a questdo quanto
a validade do registro concedido, se ha provas no sentido de que
ocorra confusao entre tomadores e prestadores, afigura-se a deci-
sdo liminar fiel a prova dos autos e a lei, pelo que descabe sua re-
forma. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRI - AC:
2003.002.00616- 182 Cam Civel; Des: Célia Meliga Pessoa, data:
06/05/2003)8
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Ndo se nega, no caso, que haja colidéncia entre a marca “ETEP”,
registrada pela Autora no INPI, e parte do nome comercial da Re-

corrente. Destarte, a fim de garantir a protecdo juridica tanto a

uma _gquanto a outra, melhor que se determine a Ré que se

abstenha de utilizar isoladamente a expressao que constitui
a_marca registrada pela Autora, sem prejuizo da utilizacao
de seu nome empresarial por inteiro, quer nos letreiros,

quer no material de propaganda ou documentos e objetos.
Tal orientacdo, alias, ja foi sufragada por esta Turma no RESP

40.190 (29/09/1997).

Desta forma, resta claro que o instituto juridico do nome empresarial e marca
nao se confundem, muito menos a protecao que lhes é conferida pelo ordena-

mento juridico patrio.

Em razdo disso, ndao ha como se exigir que determinada empresa deixe de usar
nome empresarial simplesmente por outra empresa ter registrado tal insignia
como marca. Para a protecao da marca, € necessario que tal nome empresarial
de outrem seja utilizado perante os consumidores, gerando confusao a respeito
dos produtos ou servigos colocados no mercado. Todavia, se determinada em-
presa lida no mercado através de nome empresarial (e ndo por nome fantasia,
ou nome de sua marca) ai sim, estd constatado o conflito entre nome empre-
sarial e marca, mas neste caso, porque esta empresa acaba fazendo de seu
nome empresarial a sua marca (sem podé-lo, eis que a marca ja é exclusiva de

outrem).



