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Por risco de confundir consumidor, STJ determina
mudanca de marca

21/09/2016

E invidvel a coexisténcia entre duas marcas que s30 fonética e graficamente semel hantes, pois isso gera a possibilidade de
serem confundidas pelos consumidores. O entendimento é da 32 Turma do Superior Tribunal de Justica, que deu
provimento a recurso da Companhia Athletica para declarar a nulidade do registro de uma academia do Rio Grande do
Sul, a Athletica Companhia de Ginastica, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), proibindo-ade utilizar a
marca.

Reproducéo

Companhia Athletica registrou sua marca dez anos antes da academia gaticha, ponto que fundamentou
deciszo do STJ.Reproducao

Segundo aministra Nancy Andrigh, relatora do caso, as duas marcas “sdo consideravel mente semel hantes, foneticamente
e graficamente”, sendo que a simples abreviacdo e inversdo da ordem dos elementos que compdem a marca nao sao
suficientes para conferir a distingdo e novidade necessérias para que umamarca sejaregistravel.

O caso envolve, conforme destacou a ministra, “néo so a possibilidade de confusdo e/ou associagdo entre as marcas, mas
também o intuito de se coibir a concorrénciadesleal, desvio de clientela alheia e proveito econémico parasitério”. Nancy
lembrou que havendo conflitos entre marcas, “ preval ecera aquela que possuir a anterioridade de registro”.

Exclusividade por umaletra

A Companhia Athletica recorreu ao STJ contra decisdo do Tribunal Regional Federal da 22 Regi&o que reconheceu a
validade do registro feito pela Athletica Cia. de Ginastica no Inpi. Conforme o processo, a Companhia Athletica depositou
0 registro damarca em 1995.

O registro foi concedido em 1998, com ressalva de exclusividade apenas sobre o elemento “companhia’. Tal fato lhe
conferiu o direito exclusivo de uso da expressdo. A Athletica Cia. de Ginastica depositou o registro em 1998, o que foi
concedido em 2007, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos.

Nancy Andrighi lembrou que o artigo 129 daLei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) estabel ece que a propriedade
da marca € adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territério nacional .

Confusdo avista

A ministraressaltou que o registro da academia gaticha foi concedido pelo Inpi quase uma década depois da concessdo da
marca Companhia Athletica. Destacou ainda que o préprio Inpi reconheceu que as duas marcas seriam “passivels de
confusdo, até mesmo porque sdo utilizadas para assinaar servicos idénticos, semelhantes ou &fins’.
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Nancy explicou que, em raz&o do estabelecido pelo artigo 124, VI, daLei de Propriedade Industrial, as marcas que
constituem expressdo de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigacdo da regra de exclusividade do registro,
admitindo-se sua utilizagéo por terceiros de boa-fé. Ja o inciso X1X do mesmo artigo proibe a reproducdo ou imitacéo de
marcas ja existentes, justamente para evitar a eventual confusdo do consumidor e impedir a concorréncia desleal.

Paraarelatora, éinviavel que a Companhia Athletica tenha de conviver com marca semelhante quando se preocupou em
adicionar aletra“h” ao nome “no intuito de conferir autenticidade e diferenciacdo a sua marca’. Com informacdes da
Assessoria de Imprensa do STJ.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2016-set-21/ri sco-confusao-consumidor-stj -determi na-mudanca-marcal
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