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ONDE ESTA A FORCA DA MARCA?
UMA ANALISE DO REQUISITO DA
DISTINTIVIDADE DA MARCA REGISTRADA

Where's the strength of the trademark?
An analysis of distinctiveness as a requirement

RESUMO

A marca ¢ um sinal distintivo que identifica

produtos e servicos no mercado e o seu registro

garante a exclusividade de uso desse sinal pelo

titular do direito no territorio ou pais onde o re-
gistro for concedido. Ela é uma modalidade de

propriedade industrial, como sdo as patentes,
asindicacoes geograficas e os desenhos indus-
triais. Segundo Lei da Propriedade Industrial

brasileira, a 9279/1996 (LPI), por meio do

disposto no scu artigo 122, “sdo suscetiveis

de registro como marca os sinais distintivos

visualmente perceptiveis, nao compreendidos

nas proibicoes legais” (BRASIL, 1996).

Para que o registro da marca seja concedido

e a exclusividade de uso esteja assegurada ao

seu requerente, ¢ necessario que passe pelo

exame realizado no Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial - INPIL. No exame, varios

critérios de registrabilidade sao verificados,
no entanto, o que interessa a este trabalho ¢

o requisito da distintividade.

O objetivo deste trabalho ¢ o de apresentar
uma tipificacdo das marcas depositadas no

INPI/Brasil, de acordo com os seus graus de

distintividade e com as caracteristicas do mer-
cado onde se inserem. A premissa foi a de que

aforga comunicativa das marcas encontra-se

na sua distintividade, especialmente, no que se

refere ao estabelecido peloinciso VI do artigo

124 daLei de Propriedade Industrial do Brasil.
A metodologia adotada para este trabalho

foi a da triangulacao proposta por Minayo e

Minayo-Gomez (2003) com abordagem inter-
disciplinar. A primeira etapa consiste na revi-
sao da literatura sobre as func¢oes economica

e distintiva da marca em interlocucao com

a Comunicacado Estratégica, tendo a marca

como elemento do composto comunicativo

das organizacoes. Na segunda dimensao, esta

arecolha de dados junto ao banco do INPI/

ABSTRACT

Trademarkis a distinctive sign thatidentifies
products and services on the market and its
registration guarantees the exclusive use of
that sign by the right holder in the territory
or country where the registration is granted.
Itis a type of industrial property, as are pat-
ents, geographical indications and industrial
designs. According to the Brazilian Industrial
Property Law, 9279/1996 (LPI), by means of
the provisions of its article 122, “the visually
perceptible distinctive signs are not subject
to registration as a mark, not included in the
legal prohibitions” (BRASIL, 1996).

Tor the registration of the trademark to be
granted and the exclusivity of use to be guar-
anteed to its applicant, it is necessary to pass
the examination carried out at the National
Institute of Industrial Property —INPI/Brazil.
The objective of this work is to present a
typification of the trademarks deposited at
INPI/Brazil, according to their degrees of
distinctiveness and the characteristics of the
market where they operate. The premise was
that the communicative strength of the trade-
marks lies in their distinctiveness, especially
with regard to what is established by item
VI of article 124 of Brazilian Industrial
Property Law.

The methodology adopted for this paper was
the triangulation proposed by Minayo and
Minayo-Gomez (2003) with an interdisciplin-
ary approach. The first stage consists of a
review of the literature on the economic and
distinctive functions of the brand in dialogue
with Strategic Communication, with the
brand as an element of the communicative
component of organizations. In the second
dimension, there is the collection of data
from the INPI bank. Registered trademark
cases will be raised, with qualitative analysis
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Brasil. Serao levantados apresentados casos
de marcas registradas, com analise qualitativa
dos dados levantados e a sua conexao com o
suporte teorico escolhido.
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of the collected data and its connection with
the chosen theoretical support.
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1. INTRODUCAO

Este trabalho foi construido tendo como ponto de partida a marca enquanto propriedade
industrial, onde o sinal registrado ¢ de uso exclusivo do titular do direito por dez anos, sen-
do ser esta protecao prorrogada enquanto houver interesse pelo seu detentor. No entanto,
cabe destacar que, a protectao legal aqui ¢ discutida com o objetivo de inseri-la no universo
da construgdo e da gestao das marcas. Sendo assim, dois topicos da Lei da Propriedade
Industrial Brasileira - LPI, a Le1 9279/96 merecem especial atencao.

O artigo 122 define o que pode ser registrado como marca. Segundo o qual, “sdo suscetiveis
de registro como marca os sinais distintivos visualmente percetiveis, ndo compreendidos nas
proibicoes legais” (Brasil, 1996). Ja o artigo 124, que trata do que nao pode ser registrado
como marca, tem em seus incisos VI e XIX, como esta exposto a seguir:

“Art. 124. Nao sao registravels como marca:

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente des-
critivo, quando tiver relacao com o produto ou servi¢o a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou servico,
quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de producao
ou de prestacao do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo,
de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idén-

tico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com marca
alheia; (Brasil,1996)

Convém destacar que as marcas depositadas para fins de registro no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial do Brasil — INPI devem possuir uma das seguintes apresentacoes:
nominativa, mista, figurativa ou tridimensional. Porém, optamos por apresentar e discutir
aqui, aquelas que possuem pelo menos, um elemento verbal, seja uma palavra, uma expres-
sao ou uma frase. Desta forma, tanto a discussdo sobre a distintividade das marcas, quanto
os exemplos que estao apresentados, referem-se a marcas nominativas ¢/ou mistas, pois o
valor semantico que as mesmas possuem ¢ condi¢do necessaria ao debate.

O inciso VI do artigo 124 da LPI, como esta transcrito anteriormente, trata essencialmente
a relagdo das marcas, no caso deste trabalho, das palavras, com os produtos ou os servicos
a serem 1dentificados por ela. Trata-se, entdo, de analisar a relagao que ocorre no “interior”
da marca enquanto signo, como sera apresentado adiante.

O inciso XIX do artigo 124 ja trata da relagao que extrapola o signo no seu interior e o
transporta para o seu relacionamento com os demais signos. Os outros signos sao, portanto, as
demais marcas registradas para identificar produtos/servigos idénticos, semelhantes ou afins.
Portanto, na compreensao sobre o que representa a distintividade das marcas, enquanto
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fungao e atributo, o trabalho se inicia com as func¢des da marca, segundo a abordagem
Econdémica. No topico seguinte, a fungao distintiva e os graus de distintividade presentes
na literatura serao apresentados e discutidos. O quarto topico apresenta exemplos concre-
tos de marcas registradas e os diferentes graus de distintividade observados nos exemplos.

2. FUNCOES DA MARCA

A marca possui diversas funcoes, como a distintiva, a comunicativa, a informativa, a econo6-
mica, a identificadora de origem, entre outras, como pode ser constatado nos trabalhos de
Ascensao (2003), Gongalves (1999) e Fernandes Novoa (2004). Nessa medida, ¢ objeto de
interesse do campo da Comunicacao Estratégica que vé na marca um modo de construir
relacionamentos estaveis com os diferentes stakeholders.

A Comunicacdo Estratégica aglutina as diferentes a¢cdes de comunicacdo visando os obje-
tivos estratégicos das empresas, como exp6s Carrillo (2014). A autora ainda afirmou que
essas agoes sao geridas com propositos definidos e implicam tomadas de decisao racionais e
deliberadas. Neste sentido, as escolhas na composi¢ao da identidade visual das organizac¢des
devem ser consideradas agdes de comunicagao estratégica.

Por isso, a marca ou os sinais distintivos de uma organizagado, sejam os utilizados para
identificar servigos ou aqueles que sao apostos a produtos no mercado, sao considerados
partes integrantes do processo comunicacional. Assim, as marcas sao elementos geridos
pela Comunicacdo Estratégica que atua no ambiente concorrencial onde as organizagoes
se movem e isso implica a necessidade de que se posicionem a fim de obter resultados,
conforme referiram Ruao e Kunsch (2014).

A funcdo econémica da marca, segundo a literatura, destina-se a redugao da assimetria
existente entre os consumidores e as empresas que disponibilizam os produtos ou servicos
no mercado. E, para que isso ocorra, ¢ necessario que seja observada a distintividade do
sinal, que pode ser considerado o mais relevante atributo, tanto para abordagem semiolégica,
como para a compreensao da funcao economica da marca.

Embora seja considerado um signo, a marca em si nao tem a faculdade de dizer algo mais
sobre as caracteristicas ou composicao dos produtos, embora os compradores possam, atra-
vés das marcas, obter as informagoes que necessitam acerca deles. E foi, segundo Ramello
(2006), pela capacidade que a marca adquiriu de transportar informacoes que influenciam
nas decisoes de compra, que ¢ dada a ela a protecao legal.

Por ser distintivo, o signo atua como indicador de produto ou servigo, pois, além de se
destacar dos outros sinais ja registrados, ele deve apresentar-se de forma a nao retirar do
patrimoénio comum elementos relacionados ao produto ou ao servigo a ser assinalado. O
sinal distintivo permite que a marca atue como elemento diferenciador de produto ou ser-
Vigo e, assim, tera o potencial de exercer o papel de mitigador da assimetria da informacao
contida, segundo os autores que se debrucaram sobre analise economica.
Aregulamentacao sobre a protegao legal da marca nasceu do processo que a elevou ao status
de veiculo de significados, pois tem a faculdade de reduzir as assimetrias de informacdes
sobre os produtos ou servicos identificados por ela, entre o agente que os coloca no mercado
e o seu publico consumidor (Ramello, 2006).

Landes e Posner (1987) se referiram ao “mercado de produtos identificados por marcas”,
como aquele onde os beneficios das marcas em reduzir os custos de procura dos consumi-
dores requerem que os produtores dos bens por elas identificados mantenham a qualidade
consistente desses bens. Caso os consumidores nao sejam capazes de transportar a sua
experiéncia com determinada marca para um consumo futuro, os autores entenderam
que tera ocorrido o mesmo que se tivessem utilizado um produto sem marca. Neste caso, a
organizac¢ao nao garantira retornos financeiros que possibilitem a manutencao dos produtos
no mercado. Da mesma forma, a detentora de uma marca com valor relutard em reduzir
o padrao de qualidade dos produtos identificados por ela. Logo, os beneficios da marca
em reduzir os custos de procura dos consumidores pressupoem a necessidade da protegao
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legal (LANDES & POSNER, 1987).

Kapferer (2003) afirmou que “a marca ¢ um contrato” ¢ desta forma, o autor esta ex-
pressando o compromisso dos agentes envolvidos na sua criagao e gestao com o publico
consumidor que acredita receber aquilo que a marca “promete” no seu valor de signo, o
qual confere valores aos produtos por ela identificados. Landes e Posner (1987) alertaram
para os baixos custos de reprodugao de uma marca e para o facto de que a auséncia de
regulamentagao reduziria esses custos, até porque quanto mais forte é a marca, mais altos
estes serdo. Segundo os autores, se a lel ndo atuar na prevencao, os free riders podem obter
beneficios com a imitac¢do e exploragio da fama de marca alheia, destruindo a gama de
informacoes que ja estavam consolidadas, podendo isso causar a reducdo de incentivos
para que haja investimentos na constru¢ao de marcas fortes.

Convém ainda referir que o fenémeno das marcas e seus efeitos nao sao novos. Estes terao
tido origem no final do século XIX. Ramello e Silva (2006) lembram que a Revolugao
Industrial, ocorrida na segunda metade desse século, demandou uma nova maneira de
encarar as atividades econdmicas, especialmente com o advento da produgdo em massa.
Neste contexto, o aparecimento de sinais de identificagdo da oferta, normalmente com
origem no produtor, tornou-se necessario para organizar os mercados.

Mais tarde, a segunda metade do século XX presenciou uma nova revolugao que, segundo
esses autores, ainda estaria em progresso: o surgimento da sociedade da informacgao. Nesta
época, a difusdo das tecnologias de comunicacdo e de informacgao (TICs) implicou a as-
censdo da economia “desmaterializada” (Ramelo & Silva, 2006, p. 938), da qual resultou
uma economia da informagao, onde a marca ¢ tratada simultaneamente como objeto de
consumo, elemento produtivo, sinal comercial e muito mais. Ramello e Silva (2006) ainda
relacionaram a presenga das marcas no mercado com o problema da assimetria de infor-
magdes proporcionada aos consumidores, conforme destacado por Economides (1987).

3. ADISTINTIVIDADE E AS SUAS VARIAS FORMAS

Como foi exposto anteriormente, a base da protecao legal das marcas encontra-se na funcio
desses signos e, consequentemente, nos requisitos de validade do sinal, embora, como Moro
(2009) afirma, no Brasil, em oposi¢ao a Europa, “nao se tem conferido tanta importancia
ao estudo da fungao da marca” (2009, p.57).

No entanto, uma vez que a distintividade ¢ considerada o requisito essencial para que o
sinal seja reconhecido legalmente como marca, optamos por estudar o signo marcario a
partir de sua funcao.

Couto Gongalves denominou como “fungao distintiva” a capacidade da marca se diferen-
ciar dos produtos numa “uniformidade derivada da producgao em série” (1999, p.25). Esse
autor ainda apresenta a seguinte opinido acerca da relagado entre a protegao legal dada as
marcas e a sua fungao distintiva:

“Ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou,
acima de tudo, assegurar a identificagao do produto como proveniente de de-
terminada fonte produtiva, a0 mesmo tempo que prevenia a susceptibilidade de
confusdo com produtos congéneres de outros concorrentes ¢ estabelecia uma
relacdo nova com os consumidores, permitindo a estes a repeticao da mesma
escolha” (Gongalves, 1999, p. 26).

E relevante, ainda, trazer para este trabalho o conceito de “grau minimo de distintividade”,
que, segundo Castro (2007), é exigido pela Lei da Propriedade Industrial.

Sob a 6tica juridica, Gongalves (1999) destacou os desdobramentos possiveis que a func¢ao
distintiva da marca pode conter. Segundo esse autor, a distintividade possui forte carater
funcional, distanciando-a cada vez mais de uma abordagem que a encara apenas como
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um requisito de registrabilidade cristalizado. A distintividade passa, entdo, a atuar numa
sucessao de associacoes por diferenciacoes e similaridades entre os signos, seus significantes,
significados e referentes, como foi abordado no primeiro topico deste trabalho.
A observancia quanto a distintividade do sinal deve levar em conta, ainda, o contexto em
que o signo verbal serd utilizado e a forma como serd utilizado (Durant, 2008, p.109)." O
objeto de discussao deste autor sao os sinais que se localizam muito proéximos a fronteira que
separa o que ¢ distintivo do que ¢ descritivo. Para ele, estes sinais, devido a protecao legal
conferida, sao fortalecidos, uma vez que identificam a origem empresarial dos produtos e,
por serem evocativos, ganham largo alcance linguistico.
Discutir o binario “distintivo x descritivo”, em termos de prote¢ao legal conferida as marcas,
nao deve excluir o fato dessas duas palavras terem o seu significado compreendido em “ou-
tras linguagens” (Durant, 2008, p. 111), inclusive na forma mais comum ¢ usual. Portanto, ¢
interessante ressaltar o destaque que Durant (2008) deu aos efeitos de significacdo que as duas
palavras possuem, dependendo do campo semantico em que estejam incluidas, ou seja, do
“valor” que tiverem em relagao aos demais signos no contexto no qual todos estao inseridos.
Fato curioso este, pois leva a estabelecer que a distintividade ¢ algo que somente existe na
medida em que ¢ aplicado, ou seja, pode-se assumi-la como funcao, uma vez que ¢ obser-
vada na relagdo com os outros sinais. Durant (2008) lembra que a distintividade exigida a
marca ¢ despida dos aspectos discriminatérios que o termo contém, o que nos leva a pres-
suposicao do que aqui passaria a ser denominada de distintividade concreta, pois ela nasce
da criatividade na escolha de um termo que produza no consumidor comum o efeito de
assoclacdo a fonte empresarial, por ser novo e, portanto, sem um significado pré-existente.
Consequentemente, deve-se observar a “fun¢ao comunicativa” da marca, que torna a
capacidade de ser distintiva, uma forma de fazer-se Gnico, trazendo uma referéncia clara,
sem necessidade de elaboracao ou descri¢ao, de modo a ser reconhecida no contexto pré-
-estabelecido pelos consumidores médios. Sobre isso, Gongalves destacou o seguinte fato:
“A marca nao pode distinguir um produto em si e por si sem mais, pois corre o risco de se
converter numa denominagao genérica do proprio produto ou servico” (1999, p.32).
A ambiguidade que cerca a questdo do termo originalmente descritivo ¢ observavel no fato
de ao sinal assim considerado ser negado o direto de exclusividade conferido pelo registro.
Entretanto, nos paises onde existe tal figura, se ele adquirir a significagao secundaria, passa
a ser assegurado o seu registro e, consequentemente, a sua protecao. Isto significa que a
distintividade por ele adquirida através do uso passa a associa-lo a uma determinada em-
presa, nao obstante o fato de continuar sendo um termo que descreve alguma propriedade
ou caracteristica do produto assinalado. Cria-se, portanto, uma significacao paralela.
Segundo a Diretiva Europeia, um sinal descritivo é aquele que “consiste em sinais ou indica-
¢Oes que devem servir, no comércio, para designar o tipo, qualidade, quantidade, finalidade,
valor, origem geografica (...) ou outras caracteristicas dos produtos ou servi¢os.” (Diretiva
Européia apud Durant, 2008, p. 115). Nesse sentido, a descrigao se da pelas propriedades
ou aspectos comerciais que independem da origem empresarial.
Ao ser considerada um signo, como ja foi mencionado anteriormente, a marca ¢ o resultado
de uma combinagao de pelo menos dois elementos: o significante e o significado. Podemos
acrescentar a essa colocacao, que a emanagao vocalica da marca, sua expressao verbal,
também ¢ entendida como significante.
E claro que atualmente existem discussdes acerca da desvinculagio da marca até mesmo
do seu referente, uma vez que ela vem se tornando, cada vez mais, um ser autbnomo em
relagdo ao produto, seguindo o seu proprio curso de associagoes e chegando a ter um valor
superior aos elementos tangiveis da empresa da qual se origina. Mas independente dessa
autonomia e talvez mesmo em fun¢do da sua potencializacdo, que a distintividade vem se
destacando como elemento constitutivo essencial da marca, revelando o seu valor de signo.
Diz-se que um sinal ¢ “genérico” quando ele esta associado a uma categoria de produtos,
nao sendo, pois, inerentemente distintivo, assim como o sinal descritivo. Entretanto, se o
mesmo termo for utilizado na identificagdo de um produto de uma categoria diferente, nao
mantendo nenhuma associagao ou vinculo com essa categoria, ele passa a ser “arbitrario”,
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conforme é colocado pelos autores que estudam a distintividade, segundo a legislacdo marcaria.

Do ponto de vista semiologico, Greimas e Cortés apresentaram a seguinte definicao para

0 que vem a ser distintivo:

1. “Por traco distintivo designa-se a figura de um ou outro dos dois planos (expressao/con-
teudo) da linguagem, considerada como minima de acordo com o nivel de pertinéncia
escolhido, e reconhecida como diferente em relacao pelo menos a uma outra figura.
O trago distintivo s6 tornara o nome de sema (no plano do contetdo) ou de fema (no
plano da expressdao) uma vez integrado na categoria sémica ou fémica apropriada.

2. Certos linguistas julgam ttil introduzir a no¢ao de funcao distintiva para denominar a
capacidade que os elementos semioticos possuem de se diferenciarem uns dos outros,
funcdo que caracteriza o eixo paradigmatico, por oposi¢io a funcao combinatéria
que ¢ a dos elementos situados no eixo sintagmatico”. (Greimas ¢ Cortés, 2008, p.150)

Avaliar os signos verbais disponiveis que nao mantenham relacao com o produto ou servico

e/oua combinacao de componentes que combinados ddo origem a uma nova palavra, com

sentido novo, podem ser os passos iniciais para a escolha do signo a ser utilizado como marca.

Outras op¢oes seriam a invencao de um termo totalmente novo (Kodak) ou a escolha de

uma palavra que ja possua alguma relacao com o produto a identificar.

Neste quadro, Durant (2008) expoe seis maneiras para guiar o futuro proprietario de uma

marca no processo de naming, ouseja, o ato de dar (criar) nome a uma marca. Primeiro, o autor

sugere maximizar a distintividade a fim de evitar o risco de o sinal ser considerado descritivo,
escolhendo um elemento verbal livre de associagoes. A desvantagem desta escolha ¢ apresen-
tada pelo proprio autor e seria exatamente a nao-associa¢ao com nenhum atributo do produto,

0 que, num primeiro momento, dificultaria a criagao de vinculos com o publico consumidor.

A outra sugestao dada por Durant seria utilizar a arbitrariedade, segundo a qual o signo
seria descritivo para um determinado segmento de produto, porém, sem relacao com aquele
produto a identificar. Seria o caso dos computadores “Apple”. Neste caso o significante nao
¢ propriamente novo, porém o seu significado pré-existente pertence a um determinado
campo semantico que ndo mantém associacoes diretas com o segmento pretendido no caso
do uso da marca (computadores).

Entretanto, o autor considera a ndo-associagao ao produto em si uma desvantagem desta
escolha, a menos que exista uma relagao de oposigao atrativa, a qual ele exemplificou com
a marca “North Pole” para identificar bananas. Esta oposi¢ao causaria um efeito de asso-
ciagao na mente do consumidor, facilitando a criagdo de um vinculo comunicacional, que
ajudaria na memoria e portanto na fixa¢ao da identidade e significados a serem transmitidos
pela marca. Além disso, ele considera a escolha acima como a mais apropriada para que
se evite uma futura generificacao do sinal, ou seja, a transformacao da marca em termo
designativo de uma categoria de produtos.

Por fim, Durand ainda aconselha o uso de expresses sugestivas ou associativas que evo-
quem propriedades ou qualidades do produto. Estes sinais podem parecer descritivos por
pertencerem ao mesmo campo semantico do produto. Entretanto, ¢ necessario, por parte
do consumidor, um exercicio associativo para que se chegue a essa conclusao, o que afasta
uma relacdo direta entre o campo semantico da marca e o campo semantico do produto.

Este autor considera do ponto de vista comercial, este tipo de marca mais eficiente do que
as anteriormente citadas, uma vez que facilita o vinculo com o publico através das proprie-
dades do produto indiretamente inseridas na constitui¢io do sinal marcério. E claro, que
a criacao de uma marca como essa exige um conhecimento do publico no que tange a sua
faculdade de percepgao e associacio. Além disso, caso seja mal escolhido, o signo marcario
pode ser considerado descritivo e, por isso, inapto ao registro. Marcas “evocativas”, como
sao chamadas as marcas com estas caracteristicas pela jurisprudéncia brasileira.

Os trabalhos de gestao de marcas, cada vez mais predominantes desde as ultimas décadas
do século passado, entretanto, destacam os beneficios da construcdo e da protecao das
marcas para os seus destinatarios, os consumidores, muito embora, a doutrina que trata
da tematica da protecao legal insista em dizer que tal protecao ¢ restrita aos interesses dos
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titulares. Essa controvérsia ¢ considerada aqui intimamente ligada ao nao reconhecimento
legal dos fenémenos que afetam a fungao distintiva da marca e aos quais as marcas estao
suscetiveis dentro das relagdes mercadologicas permeadas por processos comunicacionais
e linguisticos.

A pratica legal norteamericana resume o que foi exposto até aqui na classificacao desen-
volvida por Ramello a seguir:

“(...) A trademark 1s termed fanciful if it consists of novel signs that do not any
pre- existing meaning, as in the case of the words Exxon or Xerox. A trademark
is considered arbitrary when it does a previous direct meaning, butin such a vastly
different field that there is no possibility of confusion. Examples of this are Apple
brand for personal computers, (...), and Diesel casual wear. Finally, a trademark
1s termed suggestive when it refers — even if indirectly — to some property of
the product, as in the case the Frigidaire for refrigerators or Business Week for a
weekly news magazine devoted to the world of business.” (Ramello, 2006, p. 549).

Vejamos, por exemplo, o caso da marca fantasiosa. Podemos considerar a criacdo da pa-
lavra (significante) e sua vinculacdao ao produto (referente) ¢ a origem deste com suas es-
pecificidades tangiveis e intangiveis (significado) como uma significacdo primaria. Dito de
outra forma, a palavra sé passou a existir com o claro objetivo de ser marca, de exercer
sua capacidade distintiva.

No caso da marca arbitraria, existe no momento da apropria¢ao como marca, uma significagao
que sera posterior a significagao originaria. O que estd em questao ¢ a coexisténcia de dois
signos que tém em comum o mesmo significante, uma vez que os referentes sao distintos e
os significados também. A capacidade distintiva da marca arbitraria sera construida, muitas
vezes, usando a significacdo primaria como parametro para o que nao é marca e ajudando
no processo de taxonomia do novo significado a ser atribuido ao significado existente.

A relacao entre os componentes do signo no caso das marcas sugestivas possui atributos
da fantasiosa no que diz respeito, muitas vezes, a criagdo de uma palavra; porém, nessa
criacao foram incluidos elementos retirados do universo semantico do qual o produto faz
parte. Por exemplo, a marca “Tomatelli”, para identificar polpa de tomate, nao pode ser
considerada irregistravel, a medida que a palavra ndo existia previamente. Entretanto, ela
remete, pelo seu radical, a “tomate”, elemento principal de composi¢ao do produto. Neste
caso, o referente passa a ser uma categoria de produtos com necessidade de reforgo do
significado no que se refere a origem empresarial. Mas a palavra sugestiva ainda possul,
em si, capacidade distintiva, apesar de remeter ao campo semantico do produto ao qual
visa a assinalar.

4. A DISTINTIVIDADE OBSERVADA NA PRATICA

A fim de exemplificar e consolidar o debate sobre a distintividade das marcas e os niveis
nos quais ela ¢ observada, este topico se propde a apresentar, a partir de estratégias de
busca especificas, casos de sucesso na observagao do requisito essencial para a obtencao
de registro junto ao INPI/Brasil.

Os levantamentos foram feitos junto a ferramenta online gratuita TMview,? o escritdrio
brasileiro de propriedade industrial foi o selecionado como 6rgao receptor dos pedidos
de registro e o Brasil como territorio designado para a proteccao legal das marcas, sem
delimitacao de intervalo temporal.

O uso da distintividade arbitraria pode ser observada através de levantamentos onde palavras
presentes no cotidiano dos brasileiros sao resignificadas como marcas. Assim, optamos por
utilizar como palavra-chave “manga”. O status selecionado foi o de “marca registrada” e
foram selecionadas marcas mistas e nominativas para os resultados.
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Fig.1

Marcas com o elemento “manga”
na composigao.
Fonte: TMuview, em 27/02/2020.

Neste ambito de categorizacdo, foram encontrados 82 registros ¢ a figura 1 apresenta seis
exemplos retirados do conjunto que ilustram a discussao aqui proposta.

As marcas presentes na figura 1 sdo todas registradas e nenhuma delas identifica produtos
ou servicos diretamente relacionados aos significados originais da palavra “manga” que
sao fruta tropical ou parte de pecas de vestuario.

Amarely Mangg
N

?an a
FANO PRA MANGA 0‘

A marca “Fiappo de Manga” remete a fruta, mas também sugere relagio com a manga
de roupas e esta registrada para identificar servigos de comércio de vestuario na NCL 35.
Neste caso, podemos classifica-la como arbitraria e sugestiva.

Os registros da marca registrada “Amarelo Manga” sdo do mesmo titular e identificam pro-
dutos na NCL 3 (perfumes, cosméticos e produtos de higiene pessoal), na NCL 9 (6culos e
acessorios para 6culos), na NCL 14 (joias, bijuterias e aderecos) ¢ na NCL 18 (bolsas, malas
e demais artigos em couro). Aqui, reside um exemplo de marca arbitraria, onde nenhum
dos produtos identificados possui relacio direta com a expressao que compode a marca.

A marca “Manga com Leite” foi registrada para identificar produtos de vestuario (NCL
25), o que também a caracteriza como arbitraria.

O titular da marca “Manga Manga” a registrou na NCL 11 (artigos de iluminacao e
eletrodomésticos), na NCL 20 (artigos e acessorios de mobiliario), na NCL 21 (utensilios
domésticos) e na NCL 42 (servicos de arquitetura e decoracao de interiores). Outro caso ¢
que a arbitrariedade caracteriza a distintividade do sinal.

A marca registrada “Pano pra Manga” identifica na NCL 41 servi¢os de producao de pro-
gramas de radio e de TV. Aqui, podemos observar a utilizagdo de uma expressao popular
que denota haver muito o que dizer sobre algo. Sendo assim, o carater distintivo do sinal
situa-se no nivel do sugestivo ou evocativo.

A qualidade arbitraria na distintividade do sinal “Manga Rosa” ¢ um exemplo concreto, ja
que a marca identifica servicos de produgao de eventos (NCL 41), o que em nada remete
ao significado original da expressao.

Seguindo na busca por demonstrar a forga distintiva de marcas registradas, a segunda
estratégia empregada neste trabalho consistiu na busca por marcas registradas na NCL 37,
que tem no seu escopo os seguintes itens: servigos de construgao civil; servi¢os de instalagao
e reparo; extra¢io mineral, perfuracio de petroleo e de gas.* Devido a diversidade de ser-
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vicos compreendida nesta classe, entendemos que seria uma amostragem rica em termos
de tendéncias na construcao da distintividade dos sinais.

Foram mantidos os critérios iniciais: Brasil como territério designado ¢ o INPI como 6r-
gao receptor dos pedidos de registro. Devido ao elevado nimero de registros encontrados
(42.259), optamos pelo recorte que abrangeu os pedidos realizados em janeiro de 2019.
Foram encontrados 225 registros entre as marcas mistas ¢ nominativas. Selecionamos os dez
primeiros pedidos de registro para marcas mistas para a demonstracao exposta na figura 2.

y .
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Ao analisar a figura 2, algumas tendéncias sao facilmente observaveis e, entre elas, esta

a opgao por acrescentar ao elemento distintivo, uma expressdao que descreva 0s servicos
identificados pelas marcas. Outra tendéncia comum nesta classe de produtos ¢ a opcao pela
utilizacdo de siglas, o que afasta a aplicacdo do inciso VI do artigo 124 da LPI. Quanto
ao inciso XIX do mesmo artigo, apenas se as siglas forem idénticas, sera negado o pedido.
Assim, vale aprofundar em quais outros segmentos econémicos, os usos de siglas ou acro-
nimos sao uma tendéncia na construgao de marcas.

Além das siglas, outra tendéncia ¢ a reducao de palavras de uso comum, tal como ocorre
na marca “Central Mec — Divisao de mecanica e reparos”. Neste caso, o elemento “Mec”
evoca aquilo que se remete a “mecanico”.

A marca “Perfeysom” exemplifica a utiliza¢dao do recurso da justaposicao de elementos
integrantes de palavras (perfeito + som), gerando nova expressdo sugestiva. Aqui, como a
palavra derivada nao descreve nem qualifica os servigos, reside a distintividade de carater
sugestivo ou evocativo.

O neologismo observado na marca “Verisure” a coloca como exemplo de signo fantasioso, ou
seja, aquele que segundo a literatura aqui revista, ¢ o grau mais alto de distintividade.

Fig.2
Marcas registradas na NCL 37.
Fonte: TMuiew, em 28/02/2020
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5. CONCLUSOES

Existe um vasto espago para que a marca registrada componha pesquisas acerca da fungao
comunicacional que este importante ativo representa para as organizacoes. O papel que a
qualidade distintiva dos sinais desempenha extrapola a mesma enquanto mero requisito para
que obtenham a protecdo legal como propriedade industrial. No entanto, tal requisito, presente
na legislacdo, nos faz refletir sobre as relacdes e as dinamicas que existem nos processos de
criagao ¢ de gestao de marcas fortes.

Este trabalho consolida a marca forte como aquela que, indiscutivelmente, inclui um dos graus
de distintividade aqui apresentados. Ela contribui na construcao da identidade desejada pelas
organizagoes e se destaca nos ambientes onde existe a uniformizacao da oferta econoémica.
Independente da sua caracteristica distintiva arbitraria, evocativa, originando de um neologismo
ou contendo elementos descritivos, o que importa é que a marca se afaste substancialmente de
qualquer semelhanca com outras marcas e, principalmente, que nao possua relagao primaria
de significacdao com os produtos ou servicos a identificar.

O desafio reside na criacdo de marcas que, obedecendo aos preceitos do paragrafo anterior,
ainda comuniquem e criem conexdes com parcelas da sociedade cada vez mais em busca de
aspectos intangivies revestidos de valores identitarios.

NOTAS

1. Vale ressaltar o pricipio da especialidade que rege o sitema de protecao legal das marcas.
Onde a distintividade em relacao a outros sinais ¢ observada no stegmento especifico de mer-
cado (ou afim) onde ela pretende se inserir. A este pricipio, a excecao saoas marcas de Alto
Renome, as quais recebem protectdo especial em todos os segmentos de mercado.

2. https://www.tmdn.org/tmvieww /welcome#H

3. http://www.inpr.gov.br/menu-servicos/marcas/ classificacao
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