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Sobrenome prevalece diante do direito de marca de outro

Sobrenomes de familias prevalecem sobre o direito de marca. O entendimento é da 32 Turma do Superior
Tribunal de Justica, que reformou a deciséo do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul e determinou
gue duas empresas com 0s homes pareci dos distinguissem a denominac&o das razbes sociais. A decisdo
foi unénime com base no voto darelatora, ministra Nancy Andrighi.

Os ministros acolheram apenas parte do recurso em que a Koch Advogados Associados S.C. e Koch
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. reiteraram seu pedido para que a Koch & Koch Advogados e
Consultores S.C. modificasse seu nome, similar a marca registrada pelas duas primeiras empresas.

Apesar de reconhecer o direito da empresa de consultoria de continuar utilizando o sobrenome familiar
de seus membros, a 32 Turma a mandou acrescentar na razdo social elementos que promovam a distingéo
do seu nome com relacdo ao dos outros dois escritérios. Os ministros mantiveram a parte das decisoes
anteriores que negou o pedido das autoras da acéo de ressarcimento de possiveis prejuizos por confusdes
causadas diante da semelhanga dos nomes.

O caso

As duas empresas entraram com agéo contraa Koch & Koch Advogados e Consultores S.C. exigindo
gue a empresa processada alterasse sua denominacéo socia pararetirar o nome “Koch” e pagasse pelos
prejuizos causados pelo uso do nome semelhante.

As autoras do processo alegaram ser possuidoras da expressao “Koch”, com registro no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, o que atestaria o direito ao uso exclusivo da marca. Segundo as duas
empresas, aém de utilizar indevidamente a marca, a Koch & Koch, que também desenvolve atividades
de advocacia, estaria promovendo concorréncia desleal e prejudicando as duas sociedades.

A Koch & Koch contestou 0 processo e apresentou provas de que sua denominagdo socia seria
proveniente do uso do sobrenome de profissionais que compdem o escritorio.

A acdo foi negada em primeirainstancia. O Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul manteve a
sentenca. De acordo com o TJ gaucho, ndo ficou comprovado nos autos que houve concorréncia desleal
ou confusdo causada pelo uso dos nomes similares.

A segunda instancia destacou também que, “ tratando-se de atividade desenvolvida pelas partes vincula-
Se as pessoas naturais que aintegram. As atividades desenvolvidas ndo sdo procuradas pelos
consumidores em decorréncia do nome de empresa, mas pelas qualidades das pessoas que a integram”.
Segundo o Tribunal, isso foi demonstrado pela Koch & Koch, pois ha vinculagdo do nome da empresa as
pessoas fisicas que a compdem.
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No Superior Tribunal de Justica, ao analisar a questdo, a ministra Nancy Andrighi reconheceu o dificil
impasse. O motivo é que as empresas utilizam, na marca e no nome social, amesma origem — 0 nome
patronimico (familiar) Koch.

“Ha de se concluir que atitularidade da marca‘Koch', paraidentificar os servicos pelas autoras (duas
primeiras empresas), ndo pode impedir que Rogério Augusto Koch, Jimmy Bariani Koch e Dennis
Bariani Koch emprestem seu patronimico a sociedade requerida, Koch & Koch, pois é este sobrenome
gue bem identificara os autores de outros Rogérios, immys e Dennis que, porventura, exercam a
advocacia’, ressaltou arelatora.

No entanto, destacou a ministra, € evidente a semelhancga entre as denominacfes das duas empresas. “Da
mera semel hanga, extrai-se logicamente e sem quaisguer elementos probatorios adicionais, a
possibilidade de confusdo. Quem ja conhece pessoalmente os prestadores de servicos, talvez possa bem
diferenciar aadvocacia‘Koch' da‘Koch & Koch’. Por outro lado, quem apenas ouviu dizer dos servigos
de um e outro, sem um conhecimento prévio, ndo sabera distinguir as partes litigantes. Assim, a
potencialidade de confusio esta justamente nos clientes ainda ndo conquistados”.

Por esse motivo, segundo arelatora, deve ser modifica a conclusdo da sentenca confirmada pelo TJRS
de que ha necessidade de prova de confusdo causada pelas marcas. A ministra determinou que aKoch &
Koch “altere suarazéo social, fazendo nelaincluir outros elementos distintivos que possam bem
diferencia-la das autoras da acéo”.

A Koch & Koch, portanto, podera continuar com o sobrenome de seus sdcios em sua denominacao.
Apenas devera modificar arazdo social com elementos que dificultem a possibilidade de confuséo, por
clientes, com as empresas autoras do processo. “ O direito da marca das autoras ndo pode impedir que a
requerida (Koch & Koch) se utilize da expressao “Koch” em suarazdo social, pois este o patronimico de
Seus socios e fator essencial para o livre e responsavel exercicio de sua atividade profissional”, concluiu
arelatora.

Ainda segunda arelatora, “de qualquer forma, a marca resguarda as autoras contra a possibilidade de
gue seus servicos venham a ser confundidos com outros. No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia
pretende que arazdo socia do escritdrio possa bem identifica-lo no mercado”. Assim, ainclusdo de
elementos que distingam a denominacéo da Koch & Koch das razdes sociais das duas autoras do
processo € a melhor solucéo para o caso, pois ndo prejudicara a atuacdo das trés empresas no mercado.
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