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INTRODUÇÃO

-
-

3. No cenário nacional, nossos tribunais examinam não só a seme-

induzir ou afastar por completo a confusão das marcas sob exame.

-
-

-
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Teste 360°.

6. Cabe, então, revisitarmos o tradicional exame da “possibilidade 

OS TESTES DE CONFUSÃO NO DIREITO COMPARADO

7. A professora Paola Frassi aponta que o European Court of Jus-

entre marcas1:

factors of the case at hand;
-

-
signated products or services;

-

of the likelihood of confusion between products, which is an abs-

-
2

1 In “
 , publicado 

, Munich, volume 37, nº. 4/2006, p. 439.

2 In  Derechos Intelectuales nº. 14, publicado pela ASIPI, 
Editorial Astrea, 2008, p. 200 a 2011.
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a) “Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto des-
pertada por las marcas;
b) Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáne-
amente;
c) Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del 
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos;

-
cias que existen entre las marcas.”

-
ternacional o teste denominado “Polaroid factors
Second Circuit nos autos da contenda Polaroid Corp. v. Polaroid Elects Corp:

1. The stren
-

3. The proximity of the products or services covered by the marks; 

5. Evidence of actual confusion of consumers; 

-

caso concreto.

11. Muito embora o teste proposto pelo Second Circuit norte-ame-

all 

3. 

 quinquies, C, 1: Para determinar se a marca 

duração do uso da marca. 
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-
-

-
-

-

-
ros, DJU de 22.10.2007)

-

propriedade industrial, lecionava que, para se determinar a possibilidade 
4:

-
-

4 In Tratato da Propriedade Industrial
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cias em que normalmente se adquire o produto, como também a 

-
lise de confusão:

-

c) as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto;
d) a natureza do produto; e
e) o meio em que o consumo do produto é habitual;

ainda se mostra atual no que concerne à confusão no ponto de venda, em 
especial, a compra de um produto por outro ou a compra de uma merca-

-

OS TIPOS ESPECIAIS DE CONFUSÃO

19. Como casos clássicos de confusão podemos citar: a confusão 
direta confusão por asso-
ciação
se trata de uma fonte conhecida.

20. A confusão direta
-
-

5.
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21. A associação -
-
-

confusão por interesse inicial, 
a confusão reversa e a confusão pós-venda.

23. Há confusão por interesse inicial entre marcas quando uma em-
-

da compra.

6:

may be liable for trademark infringement even if the consumer rea-
lizes before purchase that the product was not made by the original 
trademark owner. In other words, there is simply likely confusion 
that is dispelled before the point of sale.”

confusão por interesse inicial em 
trade dress de estabelecimentos comerciais e em buscas na 

internet (metatags ou links tra-
de dress ou pela marca que lhe é familiar, decide por concluir a compra do 

-

in Gilson on Trademarks
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26. A confusão reversa -

-
-

do os consumidores a pensarem que o utente anterior copiou sua marca.

27. O impacto da confusão reversa é explicado por McCarthy7:

-

29. Por vezes as circunstâncias de mercado se apresentam de tal 

confusão reversa
as duas fontes.

confusão pós-venda, isto é, quan-
-

Nesse caso, a confusão não se opera perante o comprador (que adquiriu a 

con-
fusão pós-venda design de 

tradicionais também provoquem essa ilusão.

7  J. Thomas McCarthy, in 
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confusão pós-venda 
-

-
quentemente, afastará ou diminuirá o interesse dos seus consumidores, 

-
8:

-

to the trademark owner.”

34. Em suma, diversos são os tipos de confusão que podem assom-

O MOMENTO DA CONFUSÃO

-

mais ampla.

37. Para se compreender os danos provocados por essas novas técni-
-

momento da confusão.

8 Ob. cit., p. 60.
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confusão por associação de marcas 

é uma fonte conhecida. 

confusão por interesse inicial, 
confusão reversa e confusão pós-venda.

dano ao sinal marcário 
-

tância de se analisar o momento da confusão.

-

-
-

to, o momento da confusão

-
tular da marca, na forma de lucro cessante e, eventualmente, dano moral, 
a confusão que resulta na compra de um produto por outro (confusão 
direta), bem como a confusão por interesse inicial

-

43. Já nos casos de confusão por associação, confusão pós-venda e 
confusão reversa

-
confusão direta entre duas marcas. Se a 
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-

possa ocorrer de forma mediata.

confusão pós-venda, se comprovada, 

-
confusão reversa

que sofre com a alcunha de aproveitador da fama alheia, poderá pleitear 
danos morais.

46. Assim, o momento da confusão não está necessariamente 

pode ocorrer de diferentes formas e em tempo diverso, caracterizando 
-

monstrar de forma clara as peculiaridades do caso para que o seu pleito 

O TESTE 360O DE CONFUSÃO DE MARCAS 

-
-

uma trilha consistente de critérios que, não surpreendentemente, coinci-

critérios de teste 360o

marcas, ou simplesmente Teste 360o. Os critérios são:
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-

51. Frise-se: nenhum desses elementos deve necessariamente se 

sob exame.

-
sado pelo examinador diante do caso concreto, após a análise de todas as 

o.

9:

-

deve suportar, como ônus correspon-

marcas com as suas

9 Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Ed. Forense, p. 819.
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-

-

-

57. A propósito, vale conferir também a ementa do Recurso Espe-
cial abaixo, envolvendo as marcas ARÁBIA e AREIBIAN:

confere o direito de uso exclusivo desse termo.

(REsp 989.105-PR, STJ 3a

08/09/2009)
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a Câmara 

-
rios do Teste 360o apontarem para o risco de confusão.

-

-
mida chinesa em caixa), não se pode olvidar que, atualmente, 

-
-
-

do secondary meaning

-

-

a -

-
-
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-
10:

-
cia no assunto:

1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, 
-

pressão causada por uma recorda a impressão deixada pela 
outra;
2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não 

-

-

copiaram uma da outra a marca usada em seus produtos. A 

-

-

10 Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Ed. Forense, p. 919.
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repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de 

o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são su-

direito de compra, sem se confundir. A mera circunstância 

-
to: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, STJ)

65. Sobre o tema, cabe transcrever trecho de ementa de preceden-
-

-

que há possibilidade de confusão.

boa-fé, o histórico do suposto infrator tem sido amplamente considerado 
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de suas marcas. 

69. Diante de marcas muito famosas, o consumidor tende a conhecer 

-

70. Nessa esteira, cabe citar o caso em que foi examinado o poten-

“Também não vislumbro impedimento de uso da marca pela 

notoriamente conhecido, possa se aproveitar das marcas da 
-

rio, creio que a marca da recorrida pode até favorecer a re-

(REsp 1.079.344-RJ, STJ 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel 

-
-

“De outro lado, a inarredável notoriedade das empresas rés 
-

associando tais produtos à empresa brasileira, sediada em 

a Turma Especializa-
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72. Na mesma linha decidiu a 6a

-

-
-

Especial nº 1.265.680/RJ).

73. Como se pode notar, quanto maior a fama do suposto infrator, 
-

as do caso.

-
quinquies, C, 111.

de que inexiste possibilidade de confusão entre os sinais. Se houvesse, os 

real entre os sinais.

11 
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“DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE 

-
-

DORES.

deixado escoar o prazo para exercer a pretensão, é inviável, 

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser 
exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante de-
ferido para produto de classe diferente, excetuados os casos 
de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de 
evidente má-fé.

-
mir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los 

-
tente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzi-
da a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam 
a marca, indica a boa-fé da produtora.

19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA)
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-

(leite em pó):

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETEN-

21.12.71.

-

enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de 

-
aliás desde muitos e longos anos, para biscoitos 

(STJ - REsp: 14367 PR 1991/0018253-2, Relator: Ministro 

DJ 21.09.1992)

-
tram na mesma classe ou em classes diferentes. Como sabemos, há classes 
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-

-

-
nidade de produtos:

-
mir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los 

19/08/2010)

-

“ -

-

porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não 

(...)

-
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-

só tomando conhecimento uma da outra após o fato citado 

-

-

“Ademais, frise-se que, embora pertencentes à mesma clas-
-

a Câmara 

85. Na mesma linha, o TJ/SP não vislumbrou possibilidade de con-

-

A marca não diz respeito a produtos da mesma natureza, 
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-
ra) sendo evidente, por isso, a impossibilidade de qualquer 

86. Complementando a análise da possibilidade de confusão em re-

consumidor no momento da compra é critério indispensável no exame da 
possibilidade de confusão.

88. Produtos voltados a consumidores técnicos ou adquiridos por 
meio de processos de compra complexos (como, por exemplo, em rela-

valores de venda elevados costumam demandar ampla pesquisa e muita 

-

critérios uniformes.

-
-
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a Turma Especializada, Rel. 
Des. Fed. André Fontes, voto vencedor da lavra da Des. Fed. 

-

exame de outros elementos circunstanciais.

direta do consumidor (compra de um produto por outro), mas também 

-

12.

-

na Revista da ABPI n. 58, de maio de 2002.
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-

-
13. Ao 

-
dade industrial (art. 5o, XXIX).

-

forma da Lei Civil.

CHINA IN BOX:

-

-
-

a -

-
a 
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-
design ori-

“E, além dos danos que venham a ser suportados pelas au-

de consumo.

-
-

(Processo 0152267-32.2012.8.19.0001, 6a

18/05/2012.) 

101. Tal decisão foi reformada pela 7a

-
bunal, o que evidencia a necessidade de se incluir tal na análise no debate 
sobre a confusão:

por impulso, sendo precedida de ampla pesquisa de mer-

pelo outro. Isso neutraliza o risco de confusão por parte do 
consumidor no momento da compra. Assim, é irrelevante o 
fato de as pessoas confundirem os carros nas ruas, o que, 



R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129-155, jun. - ago. 2015  154

-
-

-

-

CONCLUSÃO

-

-

O Teste 360o -
põem o caso, oferecendo ao examinador uma visão panorâmica para for-
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confusão 
por interesse inicial, confusão reversa e confusão pós-venda.

que, com o advento da Lei 9.279/96, passou a tutelar expressamente o 

transforma a economia e até mesmo o modus operandi do comércio de 


