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STJ reconhece violagdo de marca de clinica e determina
Indenizacéo

22/04/2022

Por unanimidade, a 32 Turma do Superior Tribunal de Justica deu parcial provimento a um recurso especia para
reconhecer aviolagdo da marca Ultramedical, pertencente a uma clinica de servicos médicos de Brasilia, por trés clinicas
de medicina diagnostica de Mato Grosso do Sul e determinar o pagamento de indenizacdo por danos materiais.

Reproducéo

ReproducdosT J reconhece violagio de marca brasiliense de servicos médicos e determinaindenizagdo

A acdo foi proposta pela Ultramedical Clinica de Imagem Ltda. com o objetivo de impedir as outras empresas de utilizar a
marca por elaregistrada para designar servigos médicos, bem como condené | as a reparacdo dos danos patrimoniais
decorrentes da sua utilizagdo indevida.

O juizo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e a sentenca foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justica
de Mato Grosso do Sul, o qual concluiu que, apesar da grande semelhanca entre as atividades desempenhadas pelas
clinicas, isso ndo causaria confusdo entre os consumidores, uma vez que elas operam em regides distantes uma da outra.

No STJ, porém, o relator do recurso da clinica do Distrito Federal, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o
artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial prevé que o titular de uma marca validamente registrada tem o direito ao seu
uso exclusivo em todo o territério nacional.

Para 0 magistrado, estando vigente o registro da marca Ultramedical para servigos médicos no Distrito Federal, a sua
utilizagdo ndo autorizada pelas clinicas de Mato Grosso do Sul para designar os mesmos servicos configura "evidente
violagéo".

"Pela utilizacdo da mesma marca para designar 0S mesmos servigos, mostra-se evidente a possibilidade de confusdo ou de
associacdo, sendo desnecesséria sua aferi¢éo no caso concreto”, acrescentou ele.

Segundo Sanseverino, o fato de ndo ter havido mé-fé ndo afasta a responsabilidade das empresas recorridas pela utilizagdo
indevida da marca de propriedade da recorrente, pois, além de o registro ser publico, elas tiveram ciénciainequivoca de
suaocorréncia.

Protecéo legal

No entanto, ao dar parcial provimento ao recurso especial, o relator observou gue as clinicas sul-mato-grossenses

registraram a palavra Ultramedical em seus nomes empresariais na Junta Comercial do estado antes do registro da
expressdo como marca pela empresa de Brasilia. Diante disso, o ministro entendeu que a preexisténcia dos nomes
empresariais impde a sua convivéncia com a marca registrada.

"Ao nome empresarial também é conferida protegao juridica, ainda que apenas dentro do territério do estado em que
registrado. Desse modo, as recorridas tém o direito de continuar usando Ultramedical, desde que tal expresséo esteja
sempre acompanhada pel os demai s el ementos componentes de seu nome, e desde que sua utilizagdo ndo extrapole a
finalidade do nome empresarial”, disse o relator. Com informacdes da assessoria de imprensa do STJ.
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Cligue aqui paraler o acordéo
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