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Em recente trabalho, tivemos oportunidade de analisar a
propriedade industrial 3 luz de alguns principios constitucionais.
Adotando a divisdo da propricdade industrial segundo o critério
preconizado por Gama Cerqueira(1), concluimos que o principio da
especialidade, inserido na lei de marcas, além de claramente
delimitar o alcance e extensiio do direito de propriedade sobre uma
marca regisirada, atende aos preceitos constitucionais gque
determinam que: (a) a ordem econbmica funda-se na livre iniciativa
¢ na liberdade de concorréncia {CF, art. 170, caput ¢ inciso IV); e
(b) que a propriedade atenderd a sua fungio social (CF, art. 59,
inciso XXIII). Concluimos, por fim, que a fungdo social do direito
de propriedade sobre uma marca ¢, justamente, o de assegurar o
direito 4 livre iniciativa e a liberdade de concorréncia, posto que,
a0 ordenamento juridico n3o interessa, apenas, a liberdade da
concorréncia, mas, igualmente, que esta concorréncia seja leal e
ordenada, No presente artigo, pretendemos avaliar se 0 principio da
especialidade deve ser ignalmente aplicive! aos nomes comercigis.

A pritica forense gerou, em nossos Tribunais, indmeras decisdes
acerca dos nomes comerciais, decisdes estas, as mais variadas ¢, até
mesmo, contrdrias entre si. H4, por exemplo, decistes a reconhecer
a validade do nome comercial para tode o territrio nacional,
enquanto que outras tantas o acreditam vélide regional ou
estadualmente. Ha decisbes que, no mérito, aplicam o principio da
especialidade aos nomes comerciais, proibinde, por um lado, que
empresas concorrentes se utilizem de nomes comerciais idénticos ou
semelhantes e, por outro, permitindo o uso quando nio se
verifiquem, entre as empresas em lit{gio, a existéncia de relagio de
concorréncia. Ha decisbes outras que, contudo, negam a aplicagio
do principio da especialidade acs nomes comerciais, vedando o uso,
mesmo que por empresas N0 concorrentes, de nomes comerciais
idénticos ou semelhantes. A grande diversidade das decisdes
envelvendo os nomes comerciais — as quais apontam em diregoes,
muitas das vezes, contririas — nos leva a concluir que 0 nome
comercial néo estd totalmente regulade pelo nosso ordenamento
juridico. Sendio, vejamos.

F inegivel que o nome comercial — entendido, aqui, como o
clemento caracteristico, essencial e distintivo inclufdo nas razoes ¢
denominagbes sociais das pessocas juridicas ~ encontra protegio no
ordenamento juridico brasileiro. Tal protegdo emana, em primeiro
lugar, da ordem constitucional, posto que a Constitvigio Federal de
1988 estabelece, em seu art. 52, inciso XXIX, in verbis: "XXIX-a
lei assepurard aos autores de inventos industriais  priviiégios
temporério para a sua utilizagfio, bem como protegio s criagbes
industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas ¢
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse sccial ¢ o
desenvolvimento tecnol6gico ¢ econdmico do Pais". Evidente que a
CF, quando se refere a "nomes de empresas”, esta se referindo a
"nomes comerciais".

Apos a promulgagio da atual Constituicio Federal, em 1988, ndo
foi promulgada nephuma lei nova regulando o nome comercial.
Vale dizer, portanto, que a legislagio concernente ao nome
coraercial, aqucla altura existente, foi recebida pela Constituigio
Federal atual. Na legislago assim recebida pela CF nao ha, por
exemplo, uma Gnica disposicio que regule a aquisi¢io do direito de
propriedade sobre o nome comercial - diferéntemente do que ocorre
com as marcas e expressGes e sinais de propaganda, totalmente
teguladas pela Lei n® 5.772/71 (Codigo da Propriedade Industrial —
CPI). H4, isto sim, dispositivos em leis esparsas, que, de uma forma
ou de outra, aplicam-se aos nomes comerciais. Podemes citar:

(a) Lei n® 4726, de 14.07.65, que, em seu art. 49, estabelece a
possibilidade das Juntas Comerciais sustarem o arquivamento
ou registro de firmas, nas hipéteses em que o nome comercial
da sociedade reproduza marca anteriormente depositada ou
registrada em nome de sociedade pré-existente;

(b) Lein®6.404, de 15.12.76, que, em seu art. 3% § 22, confere &
sociedade (andnima) o direito de impugnar, administrativa ou
judicialmente, a denominagfio social de terceiro, que seja
idéntica ou semelhante & sua;

novamente a Lei n® 4.726/65, que, em seu art. 38, inciso IX,
profbe o arquivamento de contratos de sociedades com

denominagbes idénticas ou semelhantes 2s de outras
sociedades pré-existentes; ¢

(d) o Decreto n® 635, de 21.08.92, que entre nds promulgou a
Convengio da Unido de Paris (Revisiio de Estocolmo) em seu
art. 8 estabelece que em todos os paises da Unifo serd
conferida protegiio ao nome comercial, independentemente de
registro on deposito.

Como se v&, nenhuma das leis citadas regula a aquisigio do
direito de propriedade sobre os nomes comerciais. Algumas delas
sdo apliciveis aos nomes comerciais apenas por interpretagiio
extensiva, porque — nio hé que se negar — nome comercial ¢
denominacdo ou razao social nio 840 a mesma coisa,

O que de fato existe — j4 tendo, aqui, sido comprovado através da
citacho dos dispositivos legais pertinentes — é uma lacuna da lei, na
falta de uma ctara regulamentagio do instituto juridico denominado
nome comercial. Ora, a legislagio assegura protegio ao nome
comercial, mas nio explica como se alcanga tal protegio. A
propriedade do nome comercial € assegurada, mas como este direito
¢ adquirido ou a partir de que ato ou quando esta propriedade passa
a ser reconhecida? Seria através do Registro do Comércio? E o que
parecem indicar as leis do Registro do Comércio e das Sociedades
Andnimas. Contudo, a Convengiio da Unifo de Paris - que, através
do Decreto n® 635/92, tem forga de lei interna — confere e assegura
protegio ao nome comercial independentemente de qualquer
depdsito ou registro. Vé-se, portanto, que hd um vazio legal, o qual
faz com que convivam, no ordenamento juridico, normas até mesmo
antagonicas.

Até vigorar o Decreto-Lei n* 1.005, de 21.10.69, o nome
comercial se encontrava devidamente regulado e era levado a
registro perante o 6rgio competente (Departamento Nacional da
Propriedade Industrial - DNPI, antecessor do atual INPI), estando,
pais, regulada a aquisigdo do direito de propriedade sobre 0 mesmo.
O citado Decreto-Lei, nas suas Disposigbes Finais ¢ Transitorias, no
art. 166, estabeleceu: "A protegiio do nome comercial ou de
empresa, em todo o territbric nacional, € adquirirda através do
arquivamento ou registro dos atos constitutives da firma ou
sociedade no Regisiro do Comércio ou no Registro Civil das
Pessoas Juridicas, conforme o caso". Mais adiante, no § 1° do
mesmo artigo, estabeleceu que: "os pedidos de registro de nomes
comerciais ou de empresas e de recompensas industriais,
apresentados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial
até a data do inicio da vigéncia deste Cédigo, e ainda ndo
concedidos, serdo arquivados automatica e definitivamente”, No § 22
do mesmo artigo, estabeleceu: "Os registros de nomes comerciais ou
de empresas, insignias e recompensas industriais, concedidos até a
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data do infcio de vigéncia deste Codigo, extinguir-se-do,
definitivamente, expirados os respectivos prazos de vigéneia”.
Havia, pois, até o advento do Decreto-Lei n® 1.005/69, uma lei que
regulava o instituto do nome comercial, a qual foi, pelo mesmo
diploma legal, totalmente revogada, Contudo, o Decreto-Lei n®
1.005/69 teve curto periodo de vigéncia. Em 21.12.71, o mesmo foi
revogado pela Lei n° 5.772 - atual Codigo da Propriedade Industrial
(CPI) - que, com relagio aos nomes comerciais, estabeleceu, em sen
art. 119 (das Disposigoes Finais ¢ Transitérias): "o nome comercial
ou de empresa e o titulo de estabelecimento continuardo a gozar de
protecio através de legislagdo propria, ndo lhes sendo aplicivel o
disposto neste Cédigo". Cuidou, portanto, o legislador de —inclusive
em observincia ao comando censtitucional, j4 existente na anterior
Constituigho — assegurar a protecio a0 nome comercial, através de
legisiagdo prdpria, a qual, até hoje, ndo foi elaborada nem
promulgada. Resta, assim, que o nome comercial tornou-se um
instituto reconhecido por nosso ordenamento jutidico, sem que,
contudo, esteja devidamente regulado.

Ora, se ndo esti — nos seus mais elementares e relevantes
aspectos — devidamente regulado, que importancia tem tal instituto
no direito pétrio? Evidentemente, nio € de se negar a importincia ou
mesmo a existéncia juridica do nome comercial, o qual estd
constitucional e ordinariamente protegido. O Capitulo III do Decreto
Lei n® 7.903/45 estabelece, inclusive, os ctimes contra o nome
comercial (lembrando-se que os arts. 169 a 180 do citado diploma
legal estdo em vigor por forga do art. 128 do atual CPI). Protegio
legal, portanto, hd. A propriedade do nome comercial, por outro
lado, também ¢ direito juridicamente reconhecido, pois € em fungio
da mesma que decorre sua protecio legal. Assim, o que resta a
determinar-se ndio € a existéncia ou nio do direito; mas sim, o seu
alcance ¢ a sua amplitude. Resta, portanto, delimitar até que ponto
vai este direito e a quais limitagdes este mesmo direito deve estar
sujeito.

Iniciamos este trabalho dizendo termos concluidos que o
principic da especialidade, adotado pela lei de marcas, é que
delimita o alcance e extenséio do direito de propriedade sobre vma
marca. Dissemos mais: que este principio, inserido na legislacio
ordindria, atende acs preceitos constitucionais da ordem econdmica
fundada na livre iniciativa e liberdade de concorréncia e de que a
propriedade deve atender & sua funggo social. Concluimos, também,
que o principio da especialidade, na medida em que determina o que
& concorréncia desleal ou ndo, faz com que a propriedade de uma
marca cumpra, duplamente, sua fungho social: por um lado,
garantindo a seguranca das relagbes juridicas advindas do exercicic
de tal direito; por outro, assegurando, dentro dos limites legais, a
liberdade de iniciativa ¢ de concorréncia. Diante disso, pergunta-se:
O principio da especialidade € de aplicagio exclusiva ao instituto
das marcas ou deve ser igualmente aplicado ao instituto dos nomes
comerciais?

Em primeiro lugar, lembremos a ligio de Gama Cerqueira, aqui
4 citada, segundo a qual marcas ¢ nomes comerciais, ao lado de
outros sinais distintivos, pertencem a uma divisio da propriedade
industrial, onde o ordenamento juridico objetiva assegurar a
lealdade concorrencial ou reprimir  concorréncia desleat.

Em segundo lugar, apesar de nio se encontrar devidamente
regulado, sob indmeros aspectos, pela legislagio ordindria, 0.nome

comercial, como instituto juridico, ndo pode escapar da observincia

aos principios constitucionais, mormente quando é a propria
Constituigio que lhe assegura, inquestionavelmente, protecdo,
tornando-o objeto de direito de propriedade.

Chega-se, portanto, a0 seguinte ponto: marcas e nome
comerciais sdo, juridicamente, institutos afins. Obedecem a
determinadas regras que lhes sdo peculiares, notadamente dquela
que determina que sejam protegidos em nome da garantia da
lealdade concorrencial. Ndo s¢ tem - nem nas normas
constitucionals, nem nas disposicGes das leis ordindrias - que um é
hierarquicamente superior ou inferior ao outro. Néo se tem, de iguat
modo, que a marca goze de maior protegio do que o nome
cometcial, ou vice-versa. Sao institutos distintos, porém originados
dos mesmos principios e fundarmentos, guardando muitas
semelhangas entre si e diferindo, praticamente, apenas quanto is
suas fungBes.

Na verdade, quando se diz que marca e nome comercial nio t&m,
entre si, prevaléncia, diz-se com inspiragio na prépria legislagio
vigente. Veja-se, por exemplo, o art, 49 da citada Lei n® 4.726/65, in
verbis: . .

"Art. 49 — Contendo o nome comercial de sociedade por agdes
ou de outro tipo, expressio de fantasia, e tendo a Junta Comercial
diivida de que reproduza ou imite nome comercial ow marca de
inddstria e comércio j4 depositada ou registrada, poderd susti-la,
ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte
certiddo negativa do Departamento Nacional da Propriedade
Industrial ou até que se resolva judicialmente a divida.”

E inegivel que a lei equipara, em valor e protego, tanto o nome
comercial, quanto a marca (inclusive aqueia apenas depositada que,
a rigor, nfio censtitui qualquer direito), nfo admitindo, entre ambos,
quanto & abrangéncia ou eficicia da protegio conferida, qualquer
distinggo.

Se um instituto ndo se sobrepde ao outro; se nfio hé, entre ambos,
distingfio hierdrquica; tém-se que, marca e nome comercial gozam
de protecio legal em iguais condigdes. Se assim nio o fosse, a lei
cuidaria de deixar definida a clara tal distingio, como faz, por
exemplo, com relagio 3s expressoes e sinais de propaganda.

A diverpéncia que impera nas decisbes envolvendo nomes
comerciais, sio devidas, sobretudo, a inexisttncia de wuma
regulamentagio clara quanto A forma de aquisigio do
correspondente  direito de propriedade ou do reconhecimento
juridico deste mesmo direito e quanto 3 sva extensiio ¢ alcance.
Entendendo-se — como néo pode deixar de ser — o nome comercial e
a marca como institutos préximos e afins & de se admitir que, os
principios aplicdveis #s marcas, sio igualmente aplicdveis aos
nomes comerciais.

Portanto, concluimos que, aos nomes comerciais deve — a
exemplo do que ocorre com as marcas — ser aplicado o principio da
especialidade, de modo que este instituto permanega harmonizado
com o ordenamento jurfdico no qual estd inserido, submetendo-se a0
principio constitucional de garantia da ordemn econOmica fundada na
livre concorréncia e iniciativa e cumprido, enquanto objeto da
propriedade industrial, a sua funggo social, tal como ordenado pela
Lei Maior .

(1) GAMA CERQUEIRA, Joao da - in "TRATADO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL", 2* Edigio, Ed. Revista dos
Tribunais — Sao Paulo - 1982,
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