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STJ aplica Teste 360° para avaliacao de conflito de marca

Em recente decisao proferida pelo Superior Tribunal de Justica, permitiu-se a coexisténcia de marcas
idénticas em nome de diferentes empresas paraidentificar produtos alimenticios. Tal posicionamento
ndo constitui uma novidade em si, umavez que ajurisprudéncia do STJ reconhece gque a possibilidade
de confus&o ou associacdo indevida entre marcas deve ser analisada caso a caso, levando-se em
consideracdo ndo apenas a similitude das marcas e arelacdo entre 0s produtos e servicos, mas também a
probabilidade de consumidores incorrerem em erro.

Apesar de 0 STJ ndo ter analisado 0 mérito da colidéncia marcaria, em decorréncia daimpossibilidade
de apreciar os fatos e provas dos autos, o julgado chama atencéo pelo fato do STJter utilizado o
chamado “ Teste 360°” como parametro para avaliagdo de eventual infringénciaaLei de Propriedade
Industrial (Lel n°9.279/1996). O teste aplicado foi determinante para fundamentar o posicionamento do
STJ no sentido de que a decisdo recorrida, ao respeitar os critérios elencados no referido teste, conforma-
Se com aregraprevistano artigo 124, inciso 19 daquelalei.

Para assuntos de propriedade industrial, especialmente em litigios envolvendo avaliacéo de conflito entre
marcas, costuma-se recorrer a doutrinadores classicos como Jodo da Gama Cerqueira. Em seu

Tratado da Propriedade Industrial, citatrés principios para verificar a existéncia de possibilidade de
confusdo entre duas marcas: (i) as marcas nao devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas
sucessivamente, a fim de se verificar se a impressao causada por uma recorda a impressao deixada pela
outra; (ii) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista ndo as suas diferencas, mas as suas
semelhancas; (iii) e, finalmente, deve-se decidir pela impresséo de conjunto das marcas e nao pel os seus
detalhes.

O doutrinador conclui que: a possibilidade de confusdo deve ser apreciada pela impressao de conjunto
deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferencas, levando-se
em conta ndo SO o grau de atencdo do consumidor comum e as circunstancias em gue normalmente se
adquire o produto, como também a sua natureza e 0 meio em que 0 Seu consumo € habitual .

O chamado “Teste 360°”, aplicado pelo STJ, se propde a destrinchar e detalhar o conceito trazido pela
doutrinatradicional, oferecendo parametros adicionais que objetivam contextualizar aavaliagéo de
conflito aplicado a hipoteses préticas de consumo.

Para aplicacdo do “Teste 360°”, o relator do caso, ministro Moura Ribeiro, baseou-se em recente artigo
“O Teste 360° de Confusdo de Marcas’, publicado na Revista da Associacéo Brasileira da Propriedade
Intelectual, n® 132, set/out de 2014, que compila precedentes judiciais, permeados pela orientacao
doutrinaria e estudo de direito comparado, de modo alistar 0s seguintes critérios para avaliacdo de risco
de confus&o ou associacdo de marcas. @) grau de distintividade intrinseca das marcas; b) grau de

semel hanga das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivéncia das marcas
no mercado; €) espécie dos produtos em cotejo; f) especializacdo do publico-alvo; €) diluicéo.

Tais critérios compdem o “Teste 360°” e, segundo o artigo, devem ser aplicados sem hierarquia, de
forma que o grau de relevancia de cada item do teste seja sopesado pelo examinador diante do caso
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concreto.

A teoriado “ Teste 360%", que ja havia sido aplicada em alguns julgados isolados, tende, apos seu
reconhecimento expresso pelo STJ, aser mais utilizada como ferramenta para avaliagao de conflito de
marcas, ndo apenas pela natural irradiacdo inerente as decisdes proferidas pelo STJ, mas também em
vista da amplitude de grau de precisdo de seus critérios.

Date Created
08/06/2015

Page 2
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 08/06/2015



