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Resumo

Este trabalho se concentra em analisar as similaridades dos processos de registro de nomes empresariais e marcas
por meio de fluxogramas e jurisprudéncia, com foco nos Estados da Regiao Sul. Foi realizado o levantamento da
literatura especializada em bases de dados, artigos cientificos, manuais e diretivas do INPI, além de terem sido
analisadas decisoes judiciais sobre o tema. Ainda foi elaborada a proposta de um fluxo que define detalhadamente
as diferentes etapas do processo de solicitacédo de registro de nome empresarial nas Juntas Comerciais da Regiao
Sul, concomitante com a busca prévia de anterioridades do registro de Marca junto ao INPI. Constatou-se que, entre
os Estados da Regido Sul, o Rio Grande do Sul (RS) detém o maior indice de conflitos, totalizando 58,54% do total
de acoes judiciais. A pesquisa do nome empresarial nas Juntas Comerciais dos Estados gera maior confiabilidade
e, consequentemente, diminui o indice de incidéncia de disputas judiciais.
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Abstract

This work focuses on analyzing the similarities in the processes of registering business names and brands through
flowcharts and jurisprudence, focusing on the States of the Southern Region. A survey of specialized literature,
databases, scientific articles, manuals and INPI directives was carried out , in addition to having analyzed judicial
decisions on the subject, and also, the proposal of a flow that defines in detail the different stages of the process of
requesting registration of a business name at the Commercial Boards of the Southern Region, concomitantly with
the prior search for prior Trademark registration with INPI. It was found that among the States in the Southern
Region, Rio Grande do Sul (RS) has the highest rate of conflicts, totaling 58.54% of the total number of legal actions.
Searching for the business name in other State Commercial Boards generates greater reliability and consequently
reduces the incidence rate of legal disputes.
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1 Introducdo

As marcas e o nome empresarial sdo considerados ativos das empresas. A marca deve
ser registrada no INPI, enquanto o nome empresarial deve ser depositado na junta comercial
correspondente aos Estados de atuacao da empresa interessada. Ao contrario do nome empre-
sarial, a marca de uma empresa ou negécio é um bem de altissimo valor, que, muitas vezes,
ultrapassa a materialidade das empresas, ou seja, o bem imaterial pode ser muito mais valioso
do que os bens materiais.

Marca é o signo que permite diferenciar os produtos ou servicos de uma empresa dos
produtos ou servicos de outra. As marcas registradas sao direitos protegidos pela Propriedade
Intelectual. A marca pode ser protegida mediante o registro, ou seja, o pedido de registro junto
ao Instituto Nacional ou Regional de Marcas e o pagamento das respectivas taxas. No plano
internacional, as opcoes sao duas: depositar o pedido de marcas de cada um dos paises em
que se deseja protecao ou utilizar o sistema de Madrid (https://www.wipo.int/trademarks/es/).

A Lei n. 9.279/1996, em seu artigo 129, aduz que “A propriedade da marca adquire-se
pelo registro validamente expedido, conforme as disposicoes desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional” (Brasil, 1996). Para fins de conceituacao
de marca, pode-se dizer que é o que significa a identificagao de produtos e servigos, nao se
confundindo com o nome empresarial, que identifica o empreséario (Souza, 2021).

A maioria dos autores nacionais, como Cerqueira (1946) e Silveira (1987), entende que o
direito sobre a marca é de propriedade pura. Oliveira Neto (2007, p. 24) define a marca como
sendo:

O sinal licito, disponivel para uso ou registro, que identifica produto ou servico e os
distingue de outros idénticos, semelhantes ou afins e de origem diversa, certifica a
conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificagbes técnicas ou
os identifica como provenientes de membros de uma determinada entidade.

No Brasil, qualquer pessoa fisica ou juridica de direito ptblico ou privado pode realizar o
depdsito de uma marca, conforme estabelecido no artigo 128 da LPI:

Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou
de direito privado.

§ 1° As pessoas de direito privado sé podem requerer registro de marca relativo a ati-
vidade que exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que
controlem direta ou indiretamente, declarando, no préprio requerimento, esta condicao,
sob as penas da lei (Brasil, 1996, art. 128).

Quanto ao nome empresarial, é “[...] aquele utilizado pelo empresario [ou sociedade em-
presaria] para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econémica” (Coelho,
2008, p. 177). O nome comercial, conforme aponta Barbieri (1937), é a expressao da credibi-
lidade de um comerciante, da qualidade técnica de seus produtos; que pode ser tido como um
valor pecuniério.

De acordo com Tomazette (2006), o nome empresarial é protegido pelo registro na Junta
Comercial, que atua no ambito estadual ou distrital, em que é feita uma pesquisa prévia de no-
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mes empresariais ja depositados, sendo vedado o registro de nomes empresariais iguais. Nessa
senda, uma vez registrado, o nome empresarial passa a ter protecao apenas em relacao aquela
Unidade da Federagao na qual foi registrado.

Ainda, segqundo Tomazette (2006), sendo de interesse do titular ampliar sua empresa em
outros Estados, para a protecao do nome empresarial, deve ser feito um pedido ao Estado em
que se queira estender a protecao (Brasil, 2002, art. 1.166). Assim, mesmo tendo uma protecao
em determinado Estado, nao significa que ja ndo exista 0 mesmo nome empresarial em outra
Unidade da Federacao. Vale ressaltar que a agao contra o uso indevido do nome empresarial
é imprescritivel (Brasil, 2002, art. 1.167).

Jé com relagao as Juntas Comerciais, Vercosa (2008) ensina que elas fazem parte do Sistema
Nacional de Registro de Empresas (SINREM), juntamente com o Departamento Nacional do
Registro do Comércio (DNRC), ao qual sao subordinadas. Enquanto este é érgao central que
exerce funcao técnico-administrativa, as Juntas séo “[...] 6rgaos locais, com funcoes executoras
e administradoras dos servicos de registro” (Vercosa, 2008, p. 291).

Nosso Cdodigo Civil, em seu artigo 967, aduz sobre a obrigatoriedade da inscricao do em-
presario, nos seguintes termos: “Art. 967. E obrigatoria a inscricao do empreséario no Registro
Publico de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do inicio de sua atividade” (Brasil,

2002).

Silva (2002), pautado no artigo 8° da Lei n. 8.934/94, ensina pormenorizadamente quais
sao as competéncias das Juntas Comerciais, que foram resumidas aqui da seguinte forma:
I. Executar os servicos de registro de empresas mercantis; II. Elaborar a tabela de precos de
seus servicos, observados os atos especificados em instrucao normativa do DNRC,; III. Habilitar,
nomear, matricular e cancelar a matricula dos agentes auxiliares do comércio; IV. Elaborar seus
Regimentos Internos e resolucgoes; V. Expedir carteiras de exercicio profissional para agentes
auxiliares do comércio, titular de firma mercantil individual e para administradores de socie-
dades mercantis e cooperativas; VI. Proceder ao assentamento dos usos e praticas mercantis;
VII. Prestar informacoes necesséarias ao DNRC,; e VIII. Organizar, formar, atualizar e auditar o
Cadastro Estadual de Empresas Mercantis (CEE), observadas as instrucoes normativas do DNRC.

Neste trabalho, foram analisadas as Juntas Comerciais dos Estados da Regiao Sul, a saber:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana. No Rio Grande do Sul, a competente é denomi-
nada Jucisrs, podendo ser acessada pelo endereco: https://jucisrs.rs.gov.br/inicial. Ja a pesquisa
prévia de nomes empresariais pode ser realizada pelo endereco: https://portalservicos.jucisrs.
rs.gov.br/viabilidade/pages/coleta/selecionaEvento.jsf.

Em Santa Catarina, é a Jucesc, tendo o endereco eletréonico http://www.jucesc.sc.gov.br/.
Nela também ha a possibilidade de pesquisa de viabilidade de nome empresarial pelo seguinte
acesso: http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/viabilidade-regin.

No Parand, é chamada de Jucepar, tendo seu endereco eletrénico: https://www.juntaco-
mercial.pr.gov.br/, e a pesquisa de viabilidade do nome empresarial é realizada no site: https://
www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Consulta-Previa-de-Viabilidade.

Comumente, ocorrem disputas envolvendo marcas e nomes empresariais com o intuito de
preservar a identidade da empresa. De fato, em que pese tratar-se de institutos diversos, quando
o nome empresarial é a identificacdo do empreséario ou da sociedade empresaria adotada para
o exercicio da atividade empresarial, em que seu registro é feito na junta comercial e garante
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o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado, ja que a marca identifica o produto
ou servico, em carater nacional (Sarthan, 2021, p. 187).

Como a pesquisa prévia dos nomes empresariais é realizada diretamente nas Juntas Co-
merciais dos respectivos Estados, tendo apenas protecao territorial, pode haver colisao e litigios
envolvendo o conflito entre marcas e nomes empresariais, pois € comum que o empresario
empregue a mesma expressao como nome empresarial, titulo de estabelecimento ou marca
(Cesaério, 2014). Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul registra as empresas na Junta
Comercial que lhe pertence, e as marcas, ao serem registradas pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), sdo protegidas em todo o territério nacional.

Nesse sentido, um dos motivos que contribui para a ocorréncia do conflito entre a marca
e 0 nome empresarial é a auséncia de comunicacao entre as Juntas Comerciais e o INPI e a
falta de obrigatoriedade de se examinar os bancos de dados de ambas para se proceder os
respectivos registros (Pacheco, 2016).

Conforme destaca De Moraes (2021), para que se possa propor critérios para a resolucao da
colidéncia entre “Marca” e “Nome Empresarial”, é crucial que haja uma anélise nos principios
que regem esses dois institutos, do posicionamento doutrinario e da evolucao jurisprudencial
sobre o tema. Nesse sentido, nota-se que nao héa decisdes pacificas sobre o tema do conflito
entre os dois institutos, cabendo ao empresario se resguardar de todas as formas disponiveis
para proteger sua marca.

O objetivo geral deste trabalho é conscientizar sobre a importancia da realizacao de busca
de anterioridade de marcas no INPI e de buscas de anterioridade dos nomes empresariais nas
juntas comerciais da Regidao Sul. Nesse sentido, o presente estudo objetiva planejar e considerar
os varios aspectos relevantes que devem ser considerados e propor a modelagem de um flu-
xograma que auxilia os interessados a buscarem simultaneamente as informacoes necessérias
para a realizacao de pesquisa de marcas no INPI e de nomes empresariais nas respectivas Juntas
Comerciais de cada Estado da Regiao SulCabe ressaltar que a pesquisa no INPI e nas Juntas
Comerciais indica se a marca ou o nome empresarial ja existe no momento, porém o registro
efetivo de uma marca e de um nome empresarial sé6 é garantido apds depédsito e anélise no
INPI e na respectiva Junta Comercial.

Nesse sentido, faz parte do escopo deste trabalho analisar o funcionamento dos sistemas para
registro e consultas de marcas e nomes empresariais nos Estados da Regiao Sul, quais sejam:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana. Além disso, sao apresentados fluxogramas para
guiar o usuario, evitando conflitos entre marcas e nomes empresariais e auxiliando o interessado
(empresério, contador, advogado). O trabalho visa também a analisar decisdes judiciais sobre
disputas entre marcas e nomes empresariais com base na jurisprudéncia disponivel.

2 Metodologia

A metodologia utilizada no presente trabalho consistiu no método documental, uma vez
que a pesquisa se baseia em coleta de dados documentais, sobretudo em documentos publi-
cos e bibliogréaficos, na medida em que a pesquisa possui elementos em artigos, periédicos e
jurisprudéncia (Marconi; Lakatos, 2009).
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Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2009, p. 176 e 185) conceituam método documental
da seguinte forma:

[...] a caracteristica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados esta restrita
a documentos, escritos ou nao. [...] A pesquisa bibliogréafica, ou de fontes secundarias,
abrange toda bibliografia ja tornada publica em relacéo ao tema de estudo, desde pu-
blicagdes avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses [...].

Os objetivos de pesquisa foram de cunho exploratério e descritivo (Bernd; Anzilago, 2016).
Para elaborar o trabalho, foi empregada a abordagem qualitativa com o propdsito de expli-
car o porqué das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mediante diferentes abordagens
(Gerhardt; Silveira, 2009).

O trabalho foi desenvolvido a partir da anélise de artigos e jurisprudéncia. Para tanto,
utilizou-se uma mescla de pesquisa bibliografica e exploratéria, procurando compreender as
diferentes formas de protecédo de Marcas e Nomes Empresariais e tendo como limite territorial
a Regiao Sul.

Para as buscas realizadas nos tribunais regionais, a fim de se identificar situac6es nas quais
ocorrem disputas judiciais em funcao da incorreta escolha de Marcas e Nomes Empresariais,
foram selecionados os Tribunais de Justica do Rio Grande do Sul (TJRS), de Santa Catarina
(TJSC) e do Parana (TJPR). A motivagao do estudo dos julgados desses tribunais decorre do
fato de que a Regiao Sul detém a maior quantidade de conflitos e julgados. Cabe ressaltar que
o Rio Grande do Sul (RS) possui o maior indice de conflitos, totalizando 58,54% do total de
acoes judiciais.

Os termos de busca utilizados foram: “Conflito E marca E Nome Empresarial”, “Marcas
E Nome Empresarial”.

De forma geral, o desenvolvimento do trabalho consiste nas seguintes etapas:

a) Pesquisa bibliogréafica e exploratéria acerca das formas de protecao de Marca e Nome
Empresarial, seguida de anélise documental dos achados com o objetivo de compreender
a pesquisa de escolha de Marca e Nome Empresarial.

b) Pesquisa de jurisprudéncia no Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul (TJRS), Tribunal
de Justica de Santa Catarina (TJSC) e no Tribunal de Justica do Paranéa (TJPR), com o
objetivo de identificar como a questao da colisao é tratada frente a esses 6rgaos.

c) Proposicao de fluxograma para demonstrar e auxiliar a pesquisa no INPI e nas Juntas
Comerciais.

A pesquisa focou em compreender os direitos de propriedade intelectual e direito comercial,
intrinsecamente, ligado a Marca e a Nome Empresarial.

Dessa forma, entende-se que o trabalho ora proposto contribui com a anélise apresentada,
na medida em que explicita de forma pormenorizada por meio de fluxogramas que a pesquisa
de Marcas e de Nomes Empresariais pode ser entendida mais facilmente.
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3 Resultados e Discussdo

A seguir serao apresentados os resultados referentes a possibilidade de depésito de Nomes
Empresariais idénticos, em outros Estados, o que implica judicialmente, e a forma de minimizar
os conflitos envolvendo Marcas e Nomes Empresariais. Primeiramente, serdo apresentadas as
pesquisas em jurisprudéncias sobre os conflitos ja& mencionadas e, apds, também como forma
de resultado deste estudo, serao apresentados os fluxogramas e o detalhamento deles.

3.1 Relacdo entre Protecoes

No cenério atual, o nome empresarial é o instituto no qual o empresario se diferencia dos
outros na sua cidade e no seu estado, visando a uma protecao territorial ante a concorréncia.
Ja& no registro da marca, o empresério se diferencia dos concorrentes em todo territério nacional
no seu segmento de atividade (Souza, 2021).

A falta de comunicacdo ou de integracao das juntas comerciais com o INPI faz com que o
empresario, além de fazer o registro da marca, tenha que realizar uma busca prévia em todas
as juntas comerciais do pais, correndo o risco de perder seu nome empresarial (Souza, 2021).

Destaca-se a descricao contida na Lei de Propriedade Industrial, Lei n. 9.279/1996:

Art. 124. Nao sao registraveis como marca:

[...] V- reprodugao ou imitacdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusao
ou associacao com estes sinais distintivos (Brasil, 1996).

Como é possivel verificar na descricao da norma, é imperioso, além de fazer uma busca
de anterioridade no INPI, ter o zelo de consultar nomes empresariais ja depositados para evi-
tar colidéncia entre nomes empresariais e marcas, ja que, embora sejam institutos diversos, se
assemelham em diversos aspectos.

A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica (STJ) entende o seguinte acerca dos institutos:

Como ¢ cedico, tanto 0 nome empresarial quanto a marca sao passiveis de conferir
aos produtos ou servicos comercializados uma identidade especifica, sendo capazes de
agregar, com o decurso do tempo, elementos para afericao de sua origem e qualidade.
Nao por outro motivo, embora encerrem conceituacoes distintas e possuam objetivo
diverso, ambos gozam de protecao juridica de dupla finalidade: por um lado, tutela-se
0 nome e a marca contra usurpacao e proveito econémico indevido; por outro, evita-se
que o publico consumidor seja confundido quanto a procedéncia do bem ou servigo
oferecido no mercado.

[...] Tais disposicoes, de um lado, asseguram ao respectivo titular o uso exclusivo da
marca no territério nacional e, de outro lado, estabelecem situacoes que ensejam, por
exemplo, a recusa de sua concessao pelo 6rgao competente, como na hipétese de se
constatar a ocorréncia de reproducao ou imitacao de elemento caracteristico ou di-
ferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel
de causar confusao ou associagao com estes sinais distintivos. O que se depreende do
arcabouco legal vigente, nesse contexto, é que a LPI concede aos conflitos entre nome
comercial e marca, em regra, 0 mesmo tratamento conferido as colidéncias verificadas
entre marcas (Brasil, 2018).
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Assim, pode-se verificar que os institutos sao tratados de forma muito semelhante no
julgamento de conflitos no STJ, sendo ambos os institutos de vital importéancia, é altamente
aconselhavel uma consulta prévia, tanto nas Juntas Comerciais quanto no INPI.

Dessa forma, o presente trabalho beneficia todos os ramos de atividades empresariais,
mormente empresas menores, pois terd oportunidade e, acima de tudo, consciéncia de elaborar
uma boa pesquisa no INPI e na Junta Comercial dos Estados da Regiao Sul, evitando ter que
arcar com custas e honorérios.

Verifica-se que entre os Estados da Regiao Sul, o Rio Grande do Sul (RS) detém o maior
indice de conflitos, como ja mencionado, totalizando 58,54% do total de acbes judiciais, le-
vando em consideracao pesquisas de jurisprudéncia envolvendo o tema em questao, conforme
apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Pesquisa de Conflitos entre Marcas e Nomes Empresariais na Jurisprudéncia dos Tribunais
da Regiao Sul e Superior Tribunal de Justica

TRIBUNAL NUMERO DE OCORRENCIAS

25 ocorréncias em média.
TJ/RS 2003 (1), 2008 (3), 2011 (2), 2013 (1), 2014 (3), 2015 (4),
2016 (2), 2018 (6), 2019 (1), 2021 (1), 2022 (1).

08 ocorréncias.
TJ/SC 2005 (1), 2008 (1), 2009 (1), 2013 (1), 2014 (1), 2018 (3).

TJ/PR 09 ocorréncias em média.
2008 (1), 2014 (1), 2016 (2), 2017 (1), 2020 (2), 2021 (2).

65 ocorréncias em média.
STJ Ano. 2003 (1), 2009 (2), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2013 (6), 2014 (7), 2015
(5), 2016 (3), 2017 (6), 2018 (2), 2019 (9), 2020 (6), 2021 (9), 2022 (2).

STF 07 ocorréncias em média.
Ano. 2015 (1), 2016 (1), 2017 (2), 2021 (1), 2022 (2).

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2023)

Nao ha uma tendéncia de prevaléncia entre quais institutos devem prevalecer, se é uma
marca ou nome empresarial, sendo analisado o caso de forma isolada, tendo em vista o lapso
temporal entre os registros e a prova de que houve uma concorréncia desleal, entre outros.

Como mencionado, o Rio Grande do Sul (RS) possui o0 maior nimero de demandas judiciais
envolvendo conflitos entre marcas e nomes empresariais, com 58,54%, comparado aos outros
Estados da Regiao Sul, torna-se de vital importancia a andlise prévia proposta neste trabalho.

Na sequéncia, com relacao as jurisprudéncias, no Quadro 2 destacam-se as ultimas duas
decisoes do STJ e do STF em relacao ao tema por meio de uma comparagéao.
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Quadro 2 - Comparativo das Gltimas duas decisdes do STJ e STF sobre o tema em questdo
ESPECIFICACOES Urrima DecisAo: STJ (06/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. ACAO DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPL
PRETENSAO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO.
NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPOSITO DA
MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO
MERCADOLOGICO. PRINCIPIO DA TERRITORIALIDADE. NOME
EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM ESTADO. CONFUSAO
OU ASSOCIACAO INDEVIDA NAO VERIFICADA. SUMULA 7/STJ.
CONCLUSOES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONANCIA

REsp 1944265/RS COM A LEI n. 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Acdo ajuizada em 19/11/2015. Recurso especial interposto
REZCCSJZE/SO?gOSﬁ%CéAL em 19/2/2021 e concluso ao Gabinete em 22/6/2021.
RELATORA Ministra 2. O propésito recursal consiste em verificar a higidez do
NANCY ANDRIGHI (1118) ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro
ORGAO JULGADOR marcario n. 826771998, de titularidade da recorrida._ o
T3 — TERCEIRA TURMA 3. Tanto o0 nome empresarial quanto a marca gozam de protecéo juridica com
DATA DO dupla finalidade: por um lado, ambos séo tutelados contra usurpacédo e proveito
JULGAMENTO econdmico indevido; por outro, busca-se evitar que o publico consumidor seja
03/05/2022 confundido quanto a procedéncia do bem ou servigo oferecido no mercado.
DATA DA PUBLICAC AO/ 4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situacao
FONTE que enseja a recusa da concessao do registro marcario pelo 6rgéao
Publicacio competente: quando se constatar que a reprodugao ou imitagao de
Dde 06/05/2022 elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento

ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa
causar confusao ou associacéo indevida no publico consumidor.

5. Para afericao de colidéncia entre denominagao empresarial e marca, além
de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar
em consideragéo os principios da territorialidade e da especificidade.

6. A alteracao das conclusdes do Tribunal de origem, no sentido de que as
empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federacao
distantes entre si, circunstancia que afasta qualquer risco de confusao ou
associacao indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do
acervo probatério do processo, o que é vedado pela Simula 7/STJ.

RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO.
ESPECIFICACOES Urrima Decisio: STF (04/02/2022)

ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME EMPRESARIAL (“CAPRICHO”) E
MARCA (“CAPRICHQO”). SUPOSTA VIOLACAO AO ART. 124, 'V, DA LPL

LIMITAC,AO GEOGRAFICA DO NOME EMPRESARIAL. AUSENCIA DE
COLIDENCIA. REMESSA NECESSARIA E APELACAO PROVIDAS. I -
demanda trata do conflito entre o elemento distintivo do nome empresarlal

ARE 1365949 da 12 apelada (CONFECCOES CAPRICHO LTDA.) e o registro 820.772.143
Relator(a): Min. para a marca “CAPRICHQO?”, de titularidade da apelante (ABRIL MARCAS
PRESIDENTE LTDA.). Il - Limitacdo geogréafica do nome empresarial e jurisprudéncia do STd.
Decisao proferida pelo(a): No ambito do REsp 1.204.488/RS, o Superior Tribunal de Justica entendeu
Min. LUIZ FUX que, para que o nome empresarial goze de protecao em ambito nacional, é

Julgamento: 03/02/2022  necessario o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. lll - No caso
Publicacao: 04/02/2022 vertente, nao hd nenhuma prova que indique que a 1% apelada tenha formulado
pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de
maneira que a protecdo ao seu nome empresarial esta restrita ao Estado de
depésito dos atos constitutivos, Sao Paulo. IV - Ausente a protegao ao nome
empresarial em ambito nacional, a reproducédo ou imitacdo de “CAPRICHO” nao
constitui obstaculo ao registro de marca da marca impugnada “CAPRICHO”.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2023)
No Quadro 2, os julgadores levaram em consideracgao, entre outros aspectos, o limite terri-
torial para embasar o julgamento do conflito da marca e do nome empresarial, sendo de crucial

importancia a consulta de viabilidade das marcas e dos nomes empresariais nos Estados da
Regiao Sul para se ter a certeza da anterioridade do registro.
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Dessa forma, é proposto um detalhamento para auxiliar na pesquisa prévia, concomitan-
te e assertiva de marca e de nome empresarial, propiciando aos empresarios, contadores em
geral, operadores do direito e demais interessados no tema, uma forma préatica e assertiva que
forneceréa subsidios para a tomada de decisdes. A proposta consiste em um fluxograma com os
passos necessarios a serem seguidos, desde a proposta inicial da marca ou do nome empresarial,
até deixa-los aptos para a etapa de registro junto ao INPI e as Juntas Comerciais.

A partir de pesquisas nas Juntas Comerciais, nas quais sao autorizados nomes empresariais
iguais, desde que em diferentes Estados, assim como também no INPI, pode-se ter certeza sobre
a viabilidade do registro, sem haver correlacao com nomes e marcas, porventura, ja utilizados.

Foram fornecidas as orientagoes passo a passo sobre o processo de registro na Junta
Comercial do RS, SC e PR para guiar o usuario, com o intuito de auxiliar em uma escolha mais
assertiva que nao cause colidéncia entre marcas e nomes empresariais.

Figura 1 - Fluxograma do Rio Grande do Sul
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JuntA CoMERCIAL RS

Acessar o site

da JUCIRS:

O solicitante deverd em primeiro momento acessar o site Jucisrs
para comegar a andlise de viabilidade do nome empresarial.

Acessar Portal

Apobs entrar no site, clicar no icone servigos, portal de servigos. O usuério sera
de Servicos:

remetido ao portal do Gov, e devera realizar o login com sua conta Gov.

Clicar no icone Apbs o login com a conta Gov, aparecerd uma péagina de Servigos

VIABILIDADE: Redesim, onde o interessado devera clicar em Viabilidade.
Clicar no icone NOVA Ap0s clicar em viabilidade, ird4 aparecer outra pagina,
VIABILIDADE:

onde devera ser clicado em Nova Viabilidade.

Abrird uma nova péagina, e o usuério devera clicar no icone inscricdo do
primeiro estabelecimento (matriz). Aparecerd uma pergunta de esclarecimento,
se a consulta de viabilidade é para regularizacao de dados cadastrais
perante a Receita Federal do Brasil, e isso independe se sim ou n&o.

Qual o tipo de
inscricao?

Selecionar o tipo de

O usuério devera escolher dentro das espécies microempresa,
enquadramento:

empresa de pequeno porte, ou outros.
Selecionar opcao

A aba junta comercial estard automaticamente aberta,
Junta Comercial:

com as opgdes da espécie societaria.

. . . Dentro da aba junta comercial, aparecerao diversas espécies societarias,
Selecionar Espécie S . . .
Societéria: entre elas consércio de sociedade, cooperativa, cooperativa de consumo,
: empresa publica, etc., e a mais corriqueira é sociedade empresaria LTDA.

Informar o municipio: Selecionar o Municipio desejado e clicar no botao avancar.

Digitar até trés opcoes " - A - . 2
degNome Em rel:s)grial Abrird uma nova pagina com trés opcoes de consulta, e o interessado devera colocar
pre 0 nome empresarial que deseja adotar para sua empresa e clicar em pesquisar.
para a pesquisa:

O Nome Empresarial

Caso o nome empresarial ja esteja cadastrado, é sinal de
ja esta registrado?

que estd em uso, ou seja, encerra O processo.
Solicitar a andlise do

Se 0 nome empresarial nao estéd em uso, ou seja, ndo colide com nenhum outro,
Nome Empresarial

o interessado prosseguira com o cadastro da empresa, e, a partir dessa etapa,

desejado: aconselha-se contratar um profissional para prosseguir com a constituicao da empresa.
. Apos preencher os campos solicitados e enviar o processo de constituicao da
Nome Empresarial . . - ) . . . .
aprovado? empresa, sera realizado o registro na junta comercial. Ou seja, se sim solicitar
’ registro na Junta Comercial, caso néo seja aceito, encerrar o processo.
INPI
Acessar o site do INPI: Acessar o site do INPI pelo link: https://www.gov.br/inpi/pt-br

Selecionar MARCA: Clicar no icone Marca

. Selecionar busca de dados de marcas. Abrird nova pagina, e podera
Selecionar BUSCA: . : . a pagina, € p

ser feito o cadastro do interessado ou clicar no icone continuar.

Selecionar MARCA.

Selecionar na parte superior da aba por Marca.

Selecionar tipo

A pesquisa pode ser feita pelas opcoes: exata, que buscara na base de dados como
de pesquisa.

foi feita a pesquisa; ou radical, que fara a busca por marcas semelhantes também.
. Apbs clicar em pesquisar, ou nao vai existir a marca desejada, ou vai aparecer as
Clicar em PESQUISAR. p . .
marcas ja depositadas na base de dados do INPI, com suas respectivas classes.

Ja existe a marca Nesse momento, o interessado terd que observar, caso haja uma marca igual, em qual

registrada? classe esta depositada, pois caso seja em outro servico, pode ser feito o depésito.
Sim: Verificar a Classe da Marca.
Nao:

Caso nao exista a marca, é sinal de que ela pode ser utilizada com exclusividade.

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2023)
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Figura 2 - Fluxograma de Santa Catarina
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JUNTA COMERcCIAL SC

O solicitante devera em primeiro momento acessar o site Jucesc para
Acessar o site da JUCESC: comegar a andlise de viabilidade do nome empresarial em http://
www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/viabilidade-regin.

Clicar no icone PEDIDO Nesta pagina no servico REGIM, o interessado
DE VIABILIDADE: devera clicar em pedido de viabilidade.

Apbs o login com a conta Gov, o interessado sera remetido para o seguinte

Fazer login no Gov site http://regin.jucesc.sc.gov.br/regin.externo/ViabilidadeOpcaoV4.aspx.

Selecionar o Municipio

- Selecionar o Municipio de interesse.
de interesse

Selecionar a Instituicao
- Junta Comercial de
Santa Catarina (Jucesc)

Abrird uma nova péagina, e o usuario devera clicar no icone
Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc).
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JUNTA COMERcIAL SC

Selecionar Inscricao de O usuario devera selecionar UNICAMENTE a opcéo — primeiro estabelecimento
primeiro estabelecimento (matriz) e clicar em avancgar. Caso selecione mais de uma opgao, que nao seja
(Matriz) clicar em avangar primeiro estabelecimento, o interessado nao conseguira seguir com a pesquisa.
Preencher os dados de um . .

L . e Nesta etapa, o interessado devera preencher os dados de um
dos sécios e clicar adicionar et . - X
) dos sécios e clicar em adicionar e, em seguida, avancar.
e apds em avancar
Digitar o Nome Empresarial . .
. Dentro da aba aparecera um campo de preenchimento para que
para a pesquisa e : . . :
. . o interessado possa digitar o nome empresarial desejado.
clicar em validar
O Nome Empresarial Caso o nome empresarial ja esteja cadastrado, é sinal de que
ja esté registrado? estd em uso, ou seja, deve-se encerrar 0 processo.
Se 0 nome empresarial nao estd em uso, ou seja, nao colide
Solicitar a analise do Nome com nenhum outro, o interessado prosseguird com o cadastro
Empresarial desejado: da empresa, e, a partir dessa etapa, aconselha-se contratar um

profissional para prosseguir com a constituicao da empresa.

Apos preencher os campos solicitados e enviar o processo de constituicao da
Nome Empresarial aprovado?  empresa seré realizado o registro na junta comercial. Ou seja, se sim solicitar
registro na Junta Comercial, caso nao seja aceito, encerrar o processo.

INPI: 0 mesmo em todos os fluxogramas.

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2023)

Figura 3 - Fluxograma do Parana
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Fluxograma Estado do Parana Pagina 2/2
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JUNTA CoMERCIAL PR

O solicitante deverd em primeiro momento acessar o site Jucepar
para comegar a andlise de viabilidade do nome empresarial,
por meio do link https://www.juntacomercial.pr.gov.br/

Acesse o site do Jucepar:

. - . Apbs entrar no site, clicar no icone servigos, portal de
Acessar o site: opgao servicos e, . . p :
T e servicos. O usuéario sera remetido ao portal do Gov,
apos, clicar em empresa facil: . . .
e devera realizar o login com sua conta Gov.

Selecionar abertura de empresa Nesta pagina, o interessado devera clicar em Abertura de Empresa.
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JuntA CoMERCIAL PR

Abrird outra pagina e o interessado devera clicar em
Selecionar abertura de matriz: Abertura de Matriz e sera redirecionado para a pagina
do Gov, o solicitante devera preencher seus dados.

Abrird uma nova péagina, e o usuario devera

Selecionar Opgao Junta Comercial: . . . .
clicar no icone junta comercial.

O processo sera utilizado somente
para atualizacao de dados cadastrais
na Receita Federal do Brasil?

Caso seja utilizado somente para atualizacdo de dados cadastrais,
encerrar o processo. Neste caso, o interessado ira clicar em nao.

Informar o Municipio: Escolher o Municipio desejado.

Dentro da aba natureza juridica, escolher Sociedade Anénima
Aberta, Sociedade Anénima Fechada, Sociedade de Economia
Mista, etc. Neste caso, a mais utilizada é a Empresa Limitada.

Selecionar a natureza
juridica da empresa:

Se deseja aguardar a andlise prévia, tem que

Aguardar andlise prévia
g p fornecer os dados e aguardar.

Escolher se é uma constituicao Caso a opgao seja sim, devera optar por ME ou EPP.
de empresa simples de crédito Se a opgao for nao, aparecera a opcao (demais).

O enquadramento/
desenquadramento/reenquadramento
sera utilizado em clausula contratual?

Selecionar se o enquadramento da empresa sera utilizado
em clausula contratual para fins de informacéo.

O capital social é resultado Se a opcéao for sim, devera ser anexado este documento, e abrira
de empresa cindida? uma aba para isso. Apés preencher esses dados, clicar em avancar.

Deseja utilizar o CNPJ da empresa

. Se a opgao for sim, o nome empresarial seré o préprio
como nome empresarial, conforme

resolucio 61 da CGSIM? numero de CNPJ. No caso, a opcao sera nao.
Escolher o tipo de empresa. Neste caso, ha a opcao firma ou denominacéo. No caso de firma,
Como sera definida a razéo define o uso do nome dos sécios + LTDA. Na denominacéo, deve-se
social pretendida? preencher a razao social da empresa para verificar disponibilidade.

INPI: 0 mesmo em todos os fluxogramas

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2023)

A contribuicao deste trabalho consiste em auxiliar na reducao do grau de risco de conflitos,
pois a pesquisa abrangeu o critério da anterioridade e da territorialidade, ambos amplamente
discutidos em decis6es judiciais, bem como na diminuicao de litigios e, consequentemente, de
custos por parte das empresas, evitando a judicializacao desses conflitos, culminando com a
contribuicao para o nao abarrotamento do Judiciario. A pesquisa é realizada em cada Junta
Comercial, dependendo do Estado desejado e depois no INPI, sendo esta pesquisa a mesma
em todos os casos, conforme mostra o fluxograma do RS.

4 Consideragoes Finais

A tendéncia cada vez maior de criacao de empresas torna a protecao das Marcas e Nomes
Empresariais um ponto fundamental para que se obtenha seguranca juridica dos institutos.
Normalmente, quando se faz a escolha do Nome Empresarial, ndo se da ao trabalho de verificar
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em outras Juntas Comerciais e no INPI a sua viabilidade. A integracao das Juntas Comerciais
e da base de dados de consulta das marcas no INPI seria o ideal para resolver esse impasse.

Houve uma tentativa, no ano de 2013, de integrar as Juntas Comerciais, e os presidentes e
representantes das 27 Juntas Comerciais dos Estados brasileiros e do Distrito Federal se reuniram
em um Encontro Nacional das Juntas Comerciais (ENAJ), que, numa primeira etapa, visou unir
os bancos de dados de nove Juntas Comerciais: Distrito Federal, Sergipe, Parana, Rondénia,
Roraima, Tocantins, Ceara, Para e Paraiba. Entretanto, o projeto nao teve andamento.

E notério que o judiciario se encontra com inimeras demandas que envolvem disputas
entre nomes empresariais e marcas por essa falha na unicidade das Juntas Comerciais. Ao
escolher o nome empresarial, a entidade dificilmente ndao o adotard como sua marca, ocasio-
nando o problema, visto que a protecao das Juntas Comerciais é territorial, podendo ter em
outros Estados a mesma denominacao. Muitas vezes, a empresa que esta utilizando a marca,
informalmente, sem registro do INPI, ja tem seu nome empresarial registrado muito antes da
empresa que deseja registrar sua marca.

Com a pesquisa realizada, as empresas e as pessoas fisicas terao a oportunidade de entender
as funcionalidades de pesquisa das Juntas Comerciais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Parana, bem como do INPI, evitando esse impasse que ja é recorrente no meio da Propriedade
Intelectual. A pesquisa foi realizada na Regiao Sul pelo fato de existirem inimeras demandas
nos trés Estados e, logicamente, pela proximidade, sendo que também evitara a concorréncia
desleal. Futuramente, espera-se estender essa proposta para os outros Estados do Brasil, o que
ajudaria a estancar esse problema nao s6 na Regiao Sul.

Assim, com a conclusao deste trabalho, foi fornecida a sociedade em geral, a contadores e a
operadores do direito uma forma pratica de identificar e de orientar a viabilidade de registro de
nome empresarial e marcas. Além disso, a contribuicao das jurisprudéncias e o estudo nos sites
das juntas forneceu material necessério para a elaboracao dos fluxogramas e seus detalhamentos.

5 Perspectivas Futuras

A falta de integracao das juntas comerciais com o INPI, como ja mencionado, faz com que
o empresario, além de fazer o registro da marca, tenha que realizar uma busca prévia em todas
as juntas comerciais do pais, correndo o risco de perder seu nome empresarial.

Nesse diapasao, futuramente serao mapeadas as juntas comerciais do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Parana, que compoem a Regido Sul. Tal mapeamento sera feito, para con-
frontar as marcas e nomes empresariais dos trés Estados e verificar se ndo existem em cada um
dos institutos correlacao e similaridade.

Assim, foi proposto um fluxograma que auxilie os interessados na busca prévia das informa-
coes necessarias para realizacao de busca de marcas no INPI e nas buscas de nomes empresariais
nas diferentes juntas comerciais da Regiao Sul. Além disso, o fluxograma proposto detalha o
passo a passo do registro de uma filial nas diferentes juntas comerciais.
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