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Nome empresarial - Conflito com marca -
Mesmo ramo de atividade - Mesma unidade
federativa - Mercado de consumo - Confusao -
Principio da anterioridade

Ementa: Nome empresarial. Conflito com marca. Atua-
¢Go no mesmo ramo de atividade. Confuséo no merca-
do de consumo. Principio da anterioridade.

- Quando houver identidade entre nome empresarial e
marca e as sociedades empresdrias atuarem no mesmo
ramo de atividade e na mesma unidade federativa, a
sociedade que por Oltimo registrou, quer seja o nome
empresarial, quer seja a marca, deve-se abster de utilizar
a expressdo idéntica. Tal medida é necessdria para que
se evite confusGo no mercado de consumo.

- A concess@o do prazo de 6 (seis) meses para a modifi-
cacdo do nome empresarial é razodvel.

APELACAO CIVEL N° 1.0514.06.021551-4/001 - Co-
marca de Pitangui - Apelante: Record Inddstria e Comércio
de Calgados Ltda. - Apelada: IndUstria de Calgados Ronny
Ltda. - Relator: DES. TIBURCIO MARQUES
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Acérddo

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15 Cémara Civel
do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taqui-
gréficas, & unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRE-
LIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2009. - Tibdrcio
Marques - Relator.

Notas taquigrdficas

Produziu sustentacéo oral, pela apelante, o Dr.
Vinicius Magno de Campos.

DES. TIBURCIO MARQUES - Cuida-se de recurso
de apelacdo interposto por Record IndUstria e Comércio
de Calcados Ltda., nos autos da agéo de abstencéo de
ato, ajuizada por IndUstria de Calcados Ronny Ltda.,
tendo em vista o seu inconformismo com os termos da
sentenca de f. 134/144, que julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial, para condenar a apelante a pro-
mover, no prazo de 60 (sessenta) dias, “a alteracdo de
seu nome comercial perante a Jucemg, de modo a
excluir a expressdo Record, sob pena de multa didria de
R$ 300,00 (trezentos) reais”.

Irresignada, busca o apelante a reforma da
decisdo, argumentando, em sede de preliminar, que,
tendo em vista a auséncia da Jucemg no polo passivo da
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acdo, deve ser decretada a nulidade do processo e
determinada a sua remessa & comarca de origem, con-
forme disposto no art. 47, paragrafo Gnico, do CPC.

Afirma que o que estd sendo decidido nos autos
ndo decorre de qualquer ato ilegal praticado pela
apelante, mas do registro realizado pela Jucemg, que
concluiu como vdlido e regular o nome empresarial
escolhido pela apelante, que traz a expressdo Record em
sua composicao, razdo pela qual esta deve, obrigatoria-
mente, compor o polo passivo da agdo.

Aduz, meritoriamente, que é uma empresa privada
gue atua no ramo de calcados, utilizando a expressdo
Record ndo como marca, mas tGo somente como parte
integrante do seu nome empresarial.

Afirma que néo restou comprovada a possibilidade
de induzimento do consumidor a erro, jG que ndo comer-
cializa qualquer produto com a marca Record.

Sustenta que o fato de a apelada ter procedido ao
registro da marca Record, junto ao INPI, ndo impede sua
inclusGo em nome comercial de empresas.

Ressalta que a presente demanda & foi apreciada,
via processo administrativo, pela Jucemg, que admitiv a
utilizagéo do termo Record em seu nome empresarial.

Requer seja acolhida a preliminar arguida e, caso
ultrapassada, seja dado provimento integral ao recurso
interposto, para que seja reformada a r. sentenca pro-
ferida no ponto em que condenou a apelante a excluir a
express@o Record de seu nome empresarial.

Preparo as f. 170/171.

Contrarrazées as f. 173/193. O apelado afirma
que as decisdées administrativas ndo fazem coisa julgada.

Alega que a Junta Comercial apenas arquiva os
dados e consequentemente ndo deve figurar no polo
passivo como litisconsorte.

Aduz que o entendimento jurisprudencial é que no
conflito entre marca e nome empresarial prevalece a
marca.

Cita vérias jurisprudéncias e requer que seja nega-
do provimento ao recurso.

E o breve relatério.

Conhece-se do recurso, porquanto presentes os
pressupostos infrinsecos e extrinsecos de admissibilidade.

1) Do litisconsércio necessario.

Aduz o apelante que efetuou o registro de seu
nome empresarial junto & Junta Comercial de Minas
Gerais.

Alega que a Junta Comercial, ao proceder ao re-
gistro, reconheceu a validade e a regularidade da
express@o Record.

Afirma que a Junta Comercial proferiu decisdo
administrativa na qual afirmou que o ato é regular.

Sustenta, por fim, que, como a decisdo ird reper-
cutir nos atos de registros da Junta Comercial, esta deve
figurar no polo passivo da demanda.
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A Junta Comercial é o érgdo encarregado de efe-
tuar o registro do contrato social e das averbacdes das
sociedades empresdrias.

Dentre outras finalidades, o registro perante a Junta
Comercial faz com que o nome empresarial, que seja ino-
vador, tenha protecéo.

No caso em tela, ndo se estd discutindo a irregula-
ridade do registro feito pela Junta Comercial, mas a
coincidéncia entre nome empresarial e marca.

Nos termos do art. 35 da Lei 8.934/94, a Junta
Comercial é impedida de realizar o arquivamento dos
“atos de empresas mercantis com nome idéntico ou
semelhante a outro j& existente [...]", ou seja, a contrario
sensu, a Junta Comercial é obrigada a registrar os atos
constritivos das sociedades empresdrias, quando os
nomes empresariais ndo sdo idénticos ou semelhantes.

Como no caso em tela ndo se estd discutindo
semelhanca de nomes empresariais, mas a semelhanca
de nome empresarial e marca, tem-se que a presente
decisGo ndo ird gerar efeitos perante a Junta Comercial
de Minas Gerais, |G que esta, em virtude de lei, é obri-
gada a registrar as expressdes quando os nomes empre-
sariais ndo forem idénticos ou semelhantes.

Ademais, néo se estd discutindo o ato de registro
realizado pela Junta Comercial, ou seja, a relagéo juridi-
ca existente é entre as partes, motivo pelo qual deve ser
rejeitada a preliminar de litisconsércio necessdrio.

2) Do mérito.

Aduz o apelante que:

1) Néo estd provado que o consumidor pode ser
levado a erro.

2) Utiliza a expressdo Record como nome empre-
sarial, e ndo como marca, e que devido a tal fato néo hé
confusdo.

3) Os principios da especialidade e da anteriori-
dade ndo séo utilizados de forma absoluta.

4) H& 59 empresas que utilizam a expressdo
Record, e com isso pode concluir que a expresséo é de
uso comum.

5) E possivel a coexisténcia da expresséo Record,
como marca e como nome empresarial.

6) O prazo de 60 (sessenta) dias para a modifi-
cacdo da marca é infimo.

Faz-se necessdrio tecer algumas consideracoes
acerca do nome empresarial.

O nome empresarial tem por finalidade identificar
a sociedade empresdria, ou seja, a pessoa juridica.

Nos termos do art. 33 da Lei 8.934/94, com o
arquivamento dos atos constitutivos da sociedade, o
nome empresarial comeca a gozar de protecdo.

O art. 34 da referida lei prevé que o nome empre-
sarial deve obedecer aos principios da veracidade e da
novidade.

Tem-se que a protecdo do nome visa resguardar a
sociedade empresdria.
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J& a marca constitui um sinal ou expresséo destina-
da a individualizar os produtos ou servicos de uma em-
presa, identificando-os e individualizando-os dos demais.

O presente recurso envolve a utilizacdo do nome
empresarial Record pela apelante, o que, conforme afir-
ma a apelada, viola sua marca jé& amplamente difundida
no mercado de calcados, o que estd lhe causando
enormes prejuizos.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora,
ora apelada, obteve em junho de 1998, seu direito de
propriedade sobre a marca Record junto ao INPI (f. 22).

No que concerne & aquisicGo do direito de uso
exclusivo das marcas, dispée o art. 129 da Lei 9.279/96
que:

Art. 129. 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 ter-
ritério nacional, observado quanto &s marcas coletivas e de
certificagdo o disposto nos arts. 147 e 148.

No presente caso, ndo hd dividas de que o nome
empresarial adotado pela apelante contém a repro-
ducdo da expressdo Record, marca escolhida pela ape-
lada, sendo certo também que esta tem sua marca re-
gistrada junto ao INPI, que lhe confere o direito & exclusi-
vidade de propriedade e uso da expressGo em litigio
para a classe de produtos e servicos comercializados.

No que tange & coincidéncia entre nomes empre-
sariais € marcas, ndo hd solugdo especifica na legisla-
c8o, contudo deve-se observar o principio da especifici-
dade no exame do tema.

A jurisprudéncia estabeleceu alguns critérios para
que seja declarada a impossibilidade da utilizagéo simul-
tGnea entre nomes empresariais e marcas:

1) atuacdo das sociedades empresdrias na mesma
unidade da Federacédo;

2) atuagd@o no mesmo ramo de atividade;

3) possibilidade de confusdo dos consumidores.

Assim, para que reste configurada, in casu, a con-
corréncia desleal do nome empresarial da apelante com
a marca da apelada, deve-se proceder & andlise relativa
& coincidéncia entre as atividades exercidas pelas partes,
a fim de verificar se tal coincidéncia é suscetivel de gerar
alguma possibilidade de confuséo por parte dos con-
sumidores.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio

Tribunal:

Acdo ordindria - Registro de marca no INPI - Imitacéo e
aproveitamento parasitdrio - Marca e nome empresarial -
Principio da especificidade/especialidade - Ramo de ativi-
dade das partes - Onus da prova da confusdo pelos con-
sumidores. - ‘A marca fem a sua protecdo restrita & classe
dos produtos ou servicos em que se encontra registrada pelo
INPI (salvo no caso excepcional da marca de alto renome,
cuja profecdo é especial e abrange todas as classes),
enquanto o nome empresarial é protegido independente-

mente do ramo de atividade econémica a que se dedica o
empresdrio’. Deve-se verificar se hd coincidéncia entre as
atividades exercidas entre as partes, visto que a protegéo é
restrita & classe dos produtos ou servicos a que pertencem e
se desta coincidéncia existe alguma possibilidade de con-
fusGo por parte dos consumidores. Compete ao autor, em
caso de ndo ficar evidente o descumprimento do principio da
especificidade, a confusdo pelos consumidores entre a
marca e o nome empresarial (TIMG, Ap. Civel 1.0024.06.
092058-4/002(1), Rel. Des. Nilo Lacerda, p. em 28.04.07).

In casu, apés detida andlise dos autos, constata-se
que as partes exercem suas atividades empresariais na
mesma unidade federativa, qual seja em Minas Gerais.

Além disso, hd proximidade entre os Municipios
nos quais estdo as sedes das empresas, quais sejam
Nova Serrana (apelado) e Pitangui (apelante).

As empresas envolvidas exercem atividades muito
semelhantes, que consistem na producéo e comercializa-
¢do de calcados e artigos esportivos.

No que tange & confusdo aos consumidores, em
que pesem as alegacdes do apelante de que ndo é pos-
sivel a confusdo entre nome empresarial e marca, verifi-
ca-se, através do documento de f. 112, que o apelante
utiliza a expressdo Record com destaque.

Ao utilizar a referida expressGo com destaque,
constata-se que a expressdo Record, além de integrar o
nome empresarial, é um sinal visual indicativo.

Como o apelante utiliza o nome empresarial
Record de forma destacada, verifica-se que os consumi-
dores s@o suscetiveis de se confundirem, principalmente
porque as partes atuam em cidades préximas e no
mesmo ramo de atividade.

Conclui-se, assim, que, como as partes trabalham
no mesmo ramo de atividade, a semelhanca do nome
empresarial e da marca gera a possibilidade de engano
ao publico consumidor, motivo pelo qual, com base nos
principios da novidade e da anterioridade, a sentenca
deve ser mantida, para que o apelante se abstenha de
utilizar a expressdo Record, |4 que a marca Record foi
anteriormente registrada (f. 22 e f. 37/41).

Portanto, deve prevalecer o nome que primeiro foi
registrado.

Ademais, mesmo que o apelante utilize o nome
empresarial por inteiro, o simples uso da expressdo
Record gera confusdo, j@ que as partes atuam no mesmo
ramo de atividade.

No que tange &s alegagdes de que a expressdo
Record é de uso comum, embora a referida expresséo
seja utilizada de forma ordindria por vérios ramos de
atividade, tem-se que a protecdo & referida expressdo
ndo pode ser afastada quando a identidade gerar con-
fusGo aos consumidores e as sociedades empresdrias
atuarem no mesmo ramo de atividade.

Quanto & coexisténcia das expressdes, como dito
alhures, como a utilizacdo simulténea pode gerar confuséo,
a apelante deve-se abster de utilizar a expresséo Record.
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E vélido salientar que o direito & protecdo do nome
empresarial ndo é absoluto, quando houver identidade
de expressdo e quando esta estiver causando confusdo
no mercado.

No que tange ao prazo de 60 (sessenta) dias para a
modificagdo, razdo assiste ao apelante, |G que o prazo de
60 (sessenta) dias & infimo para que sejam alterados todos
os documentos, como nota fiscal, blocos de pedido, efc.

Com base no principio da razoabilidade, conside-
rando que o préprio apelado propds a concessdo do
prazo de 6 (seis) meses para a alteracdo do nome em-
presarial do apelado, f. 125, tem-se que o prazo para a
alteracdo do nome empresarial deve ser de 6 (seis) me-
ses, contados da publicacéo do presente acérdéo.

Quanto & multa fixada, tem-se que a mesma é ra-
zodvel, motivo pelo qual néo deve ser reduzida.

Com tais consideracdes, da-se provimento em par-
te ao recurso para conceder o prazo de 6(seis) meses
para a alteracdo do nome empresarial pelo apelante,
sob pena da multa fixada na sentenca.

Nos termos do art. 21, pardgrafo Unico, do CPC,
custas recursais, pelo apelante.

Para os fins do art. 506, Ill, do CPC, a sintese do
presente julgamento é: recurso provido em parte para
conceder o prazo de 6 (seis) meses para a alteragdo do
nome empresarial pelo apelante, sob pena da multa fi-
xada na sentenca.

Nos termos do art. 21, pardgrafo Unico do CPC,
custas recursais, pelo apelante.

DES. TIAGO PINTO - De acordo.
DES. ANTONIO BISPO - De acordo.

Sumula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO.
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