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Resumo: Este estudo apresenta um equacionamen-
to tedrico do denominado espectro de distintividade das
marcas. Apresenta dois casos célebres que reconheceram
existir uma classificagdo das marcas segundo sua estrutura
intrinseca, que influencia o seu grau de distintividade. E
analisa as consequéncias desse fendomeno dentro do pro-
cesso de obtencao de registro € na eficacia do direito de
exclusividade conferido a uma marca.
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1. Introducao

A caracteristica fundamental de uma marca ¢ a sua
funcao diferenciadora, intimamente ligada ao principio da
repressao a concorréncia desleal. Trata-se de signo distinti-
vo de muito prestigio na ordem econdmica, sobretudo por
conta de sua possibilidade de ser um indutor de investi-
mentos e, também, por servir de subsidio para a diminui-
cao da assimetria de informac¢des dos consumidores.

O uso de uma marca nao ¢ obrigatdrio, mas uma fa-
culdade prevista em lei em prol da viabilizagao da livre
iniciativa e do exercicio leal da concorréncia. E bem ver-
dade que esse uso pode ocorrer naturalmente, sem que
o empreendedor tenha conhecimento juridico pleno das
consequéncias de seu ato. Mas ha muitos casos em que
o empresario procura compreender os efeitos positivos e
negativos que podem surgir do exercicio dessa opg¢do, de
utilizar uma marca como signo distintivo no ambito da
empresa exercida.

Nao obstante, quando um empresario opta por criar
uma marca, a grande duvida e dificuldade ¢ saber exata-
mente qual sera o sinal mais adequado a cumprir as fun-
cOes inerentes a marca e que lhe proporcionara os melho-
res beneficios econdOmicos. Nomes e expressoes com alto
poder de atratividade trazem vantagens relevantes na con-
quista e consolidagdo de clientela. Por outro lado, marcas
semelhantes, e ndo apenas marcas idénticas, podem gerar
conflitos indesejaveis.
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Um empresario diligente nesse campo ird realizar, por
meio de assessoria especializada, sobretudo juridica, publici-
taria e economica, uma analise da utilidade, viabilidade e efi-
cacia do uso do sinal escolhido para constituir a sua marca,
especialmente no que diz respeito a eventuais conflitos com
outros sinais distintivos, utilizados por seus concorrentes.

A questdo que sera objeto de ponderagdo, por meio do
presente estudo, diz respeito a eficacia juridica do direito
conferido a marca registrada, conforme o sinal escolhido
constitua ou ndo uma marca de alto poder distintivo.

Para tanto, este artigo buscou inicialmente apresen-
tar fundamentos teoricos, de reflexdo obrigatoria, que in-
fluenciam na aferi¢do do alcance do direito de exclusivida-
de, conferido ao titular de uma marca registrada.

E, ao final, apresentou consideragdes acerca das hi-
poteses em que cabe ao aplicador do Direito conferir maior
prestigio ao direito conferido ao titular de marca registra-
da, segundo a localizagdo do signo dentro do chamado “es-
pectro de distintividade das marcas”.

2. Definicdo Legal de Marca

Embora exista um grande numero de definicdes de
marca', sera considerado na presente analise aquela usada
para distinguir produtos ou servigos de outros iguais, se-

1 RIPPE, Siegbert. La propiedad industrial en el Uruguay. Montevidéu:
F.C.U, 1992, p. 337.
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melhantes ou afins de origem diversa, que ¢ a espécie de
marca mais comum ¢ mais conhecida por parte do grande
publico consumidor.

Segundo o art. 122, da Lei n.° 9.279/96, a Lei de Pro-
priedade Industrial (LPI) que atualmente regula os direitos
e obrigagdes relativos a esta matéria, somente podem ser
considerados como marca aqueles sinais distintivos, que
sejam visualmente perceptiveis e que ndo estejam com-
preendidos nas proibi¢des legais. Ao contrario de outros
paises, no Brasil ndo contam com a prote¢do de marca re-
gistrada sinais sonoros, olfativos, gustativos ou tateis.

Em regra, marca ¢ um sinal grafico nominativo ou
figurativo, ou que contemple estas duas formas de apre-
sentacdo. Mas também sdo passiveis de protecdo as mar-
cas tridimensionais.

Inerente ao conceito de marca esta o seu carater dis-
tintivo. Trata-se de condicao essencial de validade da mar-
ca, que deve constituir-se de sinal apto a ser portador de
significado, no sentido de assinalar e distinguir produtos e
servigos postos no comeércio, de outros produtos ou servi-
cos provindos de diferentes origens.

Marcas sao sinais distintivos visualmente representa-
dos e configurados para o fim especifico de distinguir a
origem dos produtos e servigos?, mas nao no sentido de

2 BARBOSA, Denis Borges. Aquisicao de Direito de Marca pelo
Registro, p. 9. in http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html, acesso em
16.nov.2018.
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que tenham sido fabricados num local exato ou que sairam
de uma unidade técnica de producao determinada, mas no
sentido de que um bem estd sendo ofertado em série e for-
necido no mercado sob a reputacdo do titular da marca,
como se tivesse sido produzido por ele, independentemente
de onde isso ocorreu.

Desta feita, marca pode ser definida como um bem
imaterial, apresentado por signo visualmente perceptivel,
dotado de suficiente capacidade distintiva, apto a exercer
a funcdo de identificar e distinguir produtos ou servigos
de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa e
que nao esteja compreendido nas proibigdes legais.

3. Possibilidade de Uso de um Sinal como Marca

Para usar um sinal distintivo em seu empreendimen-
to, bem como para registra-lo como marca, o empresario
necessita observar alguns pressupostos.

O signo que se deseja registrar, antes de tudo, devera
ser qualificavel como marca. A natureza da marca decorre
de sua finalidade e o sinal que ndo cumpre tal finalidade,
que ¢ diferenciar produtos ou servigos, ndo pode ser regis-
trado como marca.?

O sinal escolhido também ndo podera estar com-
preendido em alguma hipodtese de proibi¢do legal de re-

3 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade indus-
trial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso
de patentes. Sdo Paulo: Manole, 2014, p. 14.
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gistro como marca, ndo poderéd violar direito anterior de
terceiros e, finalmente, devera guardar obediéncia ao prin-
cipio maior do dominio publico.

A marca € criada pela jun¢do de um signo a uma ati-
vidade e somente nesta condicao deve ser digna de tutela,
indicando uma origem empresarial ao diferenciar produtos
e servicos e distinguindo-se do que ¢ de dominio publico.
Nao se admite que o simbolo que se pretenda utilizar de
modo exclusivo confunda-se com aquilo que esta e deve
permanecer no dominio comum.

Mas ndo se pode esquecer que o direito de marca ¢
sempre considerado em seu aspecto relacional e funcional.
Uma palavra ou expressdo pode ser de dominio publico
fora do contexto do direito industrial, mas podera consti-
tuir uma marca se apresentar novidade relativa, ou seja, o
uso emprestado ao termo linguistico € que deve se revestir
de novidade.* Nao ¢é necessario, nesta matéria, que o em-
presario crie uma palavra totalmente desconhecida.

Ou seja, o direito marcario considera res communis
omnium 0S Signos genéricos, 0s signos necessarios, os de
uso comum e os meramente descritivos sempre que os ter-
mos e expressoes que os compoem forem utilizados em co-
nexdo com os produtos ou servigos que visam identificar.

Também nao se pode reconhecer direito de uso exclu-
sivo sobre elementos e expressoes verbais ja apropriados

4 COELHO, Fabio Ulh6a. Curso de Direitos Comercial. v. 1. Sdo Paulo,
Saraiva, 2014, p. 226.
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por outra pessoa (res aliena). Quando se fala que a marca
precisa se distinguir de outros signos ja apropriados, quer-
-se dizer que ndo se pode infringir direito de terceiros.

Quanto ao desimpedimento, o art. 124, da LPI traz
uma extensa lista de sinais que ndo podem ser registra-
dos como marca. As hipdteses previstas nesse dispositivo
levam em conta situagdes ligadas a caracteristicas intrin-
secas do signo, que dizem respeito a condi¢ao do sinal em
si e sua capacidade de simbolizar. E, também, situacdes
extrinsecas ao signo, que levam em conta o carater de licei-
dade e veracidade do sinal, sua capacidade de indicar uma
origem especifica em face de outras possiveis, bem como
sua condic¢ao de disponibilidade.’

Importante lembrar que esse rol ndo ¢ exaustivo, de-
vendo ser observado também outras regras especiais conti-
das na lei propria e as gerais do sistema juridico. Por exem-
plo, o requisito de que o signo ndo seja intrinsecamente
deceptivo’, eis que a marca ndo deve ser enganosa de for-
ma a lesar o consumidor ou seus concorrentes; a impossi-
bilidade de um empresario registrar uma marca notdria no
ramo de atividade em que esta tornou-se conhecida, mes-
mo que ainda ndo esteja registrada; a observancia do prin-
cipio da boa-fé, que repele a tentativa de registrar um signo
ja apropriado por outra pessoa, para semelhante finalidade.

5 O que a doutrina trata também pela nomenclatura de distintividade ab-
soluta e relativa.

6 ASCENSAO, op. cit, p. 61.
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Com efeito, ao consagrar a anterioridade do registro,
a lei brasileira partiu da premissa de que o requerente tem
direito formativo gerador a aquisi¢ao do direito de marca’,
nao tendo o regime sido criado para premiar a fraude, mas
sim para disciplinar com clareza e seguranca as relagdes
entre os concorrentes, cumprindo-se a finalidade pretendi-
da pelo legislador.®

Enfim, o uso de um sinal como marca deve se compa-
tibilizar com o todo do sistema juridico vigente, incluindo
o respeito aos consumidores € a observancia da clausula
finalistica prevista Constituigdo Federal, que ao tratar dos
direitos industriais estabeleceu, em seu artigo 5.° inciso
XXIX, que a lei assegurara protecdo a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas € a outros signos distinti-
vos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais.

7 Direito formativo gerador, de que tratou Pontes de Miranda. E nas
palavras de BARBOSA ¢é “pela criagao, como ocorre em outros ramos
da Propriedade Industrial, nasce um direito formativo gerador, que se
exercera na data do depdsito do pedido. Pode o criador jamais exercé-
-lo; e ndo havera jamais registro. Mas é na data do exercicio do direito
formativo gerador que se apurarao os pressupostos da registrabilidade.
Pois é nesse instante que se exerceu a pretensao resultante da criacao,
solicitando a atuacao do Estado”.

8 CORREA, José Antonio Faria. Pré-Condi¢coes Para a Aquisigao de
Registros de Marcas no Brasil. Revista dos Tribunais | vol. 669 | p. 261
| Jul /1991 | DTR\1991\141. Com efeito, “os direitos da propriedade indus-
trial estdo permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no
trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a ma-fé e o aproveitamento parasitario
do esforgo alheio” (TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nu-
nes, 10 de setembro de 2009).
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4. O Espectro de Distintividade das Marcas

Se por um lado ¢ da esséncia de toda marca o ca-
rater de sinal apto a diferenciar produtos ou servigos, de
outro a legislacdo ndo determina qual ¢ o grau minimo de
distintividade exigido para que um sinal possa constituir
uma marca, apenas estabelece que devera ter capacidade
distintiva.” Contudo, como sera demonstrado a seguir, a
existéncia de marcas com graus de distintividade diversos
¢ reconhecida na doutrina e na jurisprudéncia.

Muitas decisdes judiciais que analisam casos envol-
vendo conflito entre sinais distintivos, ao decidir sobre pe-
didos para que seja observado o direito de exclusividade
de uso de uma marca, levam em considera¢ao o chamado
“espectro de distintividade das marcas”.

Até porque o lugar em que se encontra uma marca,
dentro de tal classificacao, tera sempre influéncia no maior
ou menor risco de confusdo com as demais marcas ja exis-
tentes e, também, com termos que sdo de uso livre, por
integrarem o dominio comum.

4.1 O Caso Abercrombie & Fitch Co. vs. Hun-
ting World

No direito internacional, o chamado “Espectro de Dis-
tintividade” tornou-se conhecido por ocasido de um caso

9 MORO, Maité Cecilia Fabbri. Marcas Tridimensionais. Sdo Paulo: Sa-
raiva, 2009. p. 123.
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julgado nos Estados Unidos em 1976, em decisdo judicial
proferida no processo Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting
World 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976)". A referida decisdo € no-
tavel no direito de marcas, por ter estabelecido um modelo
teorico bastante aplicado pelas Cortes norte americanas,
na analise do grau de distintividade e consequente nivel de
protecao de uma marca.

Em apertada sintese, tratou-se de um caso no qual
uma conhecida e tradicional empresa de vestuario, da ci-
dade de Nova lorque, a Abercrombie & Fitch Co., que deti-
nha diversos registros da marca “SAFARI”, decidiu ajuizar
acdo contra uma concorrente, denominada Hunting World,
alegando que tal empresa passou a utilizar indevidamente
a palavra “SAFARI” em artigos de vestuario, de modo iso-
lado ou acrescido de outras particulas (“MINISAFARI” e
“SAFARILAND”).

Em sua defesa, a HW sustentou que a palavra “SA-
FARI” tratava-se de uma palavra comum, descritiva, geo-
grafica e genérica, amplamente usada e conhecida do pu-
blico para fazer referéncia a viagens, expedi¢des e cacadas
na Africa e que, portanto, jamais poderia ser objeto de
apropriagdo exclusiva por um particular. A HW pediu, ain-

10 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2nd Cir.
1976). Este caso, julgado nos Estados Unidos, estabeleceu um espectro de
distingdo de marcas registradas, dividindo-as em classes as quais sao con-
cedidos diferentes graus de protecdo. Os tribunais estadunidenses frequen-
temente ao analisar casos de conflito de marcas levam em consideragéo a
“classificagédo Abercrombie” ou “fatores Abercrombie”, que buscam enqua-
drar os sinais utilizados como marca segundo esse “espectro de distingao”.
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da, o cancelamento de todos os registros da A&F usando
a palavra “SAFARI”, alegando fraude perante o 6rgdo de
registro, por ndo ter sido revelada a verdadeira natureza do
termo, quando dos pedidos de registro de marca.

Ao final, acabou sendo reconhecido que a palavra
“SAFARI” caracterizava uma palavra genérica, sobretudo
para designar um tipo especial de chapéu (chapéu safari). E
descritiva para designar um tipo de chapéu de safari mais
estreito (‘Minisafari’). Por derradeiro, também foi entendi-
do que a HW tinha o direito a usar a palavra “Safariland”
para fazer referéncia a certa area dentro de sua loja, voltada
a distribuicio de produtos importados da Africa Oriental.

O julgamento também analisou e reconheceu a criagao
de um significado secundério no uso da palavra “SAFARI”,
por parte da A&F, para identificar uma origem empresarial.

Para a disciplina de marcas, esse caso foi muito re-
levante por ter reconhecido a existéncia de um espectro
de distintividade das marcas, consagrado como “espectro
Abercrombie”, que classifica as marcas em cinco espécies,
que variam do grau mais forte de distintividade ao mais
fraco: marcas fantasiosas (fanciful marks), marcas arbi-
trarias (arbitrary marks), marcas sugestivas ou evocativas
(suggestive marks), as marcas descritivas (descriptive mar-
ks) e as marcas genéricas (generic marks).

A importancia pratica desse julgado foi o reconheci-
mento de que as marcas podem apresentar diversos graus
de distintividade, com influéncia no direito de exclusivi-
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dade sobre signos, mesmo diante de marcas registradas,
cuja interpretacao vai além de consideracdes estritamente
formais da norma.

E que os limites conceituais, utilizados para fins de
uma classificacao teorica, nem sempre sdo totalmente cla-
ros, dependendo sempre de uma andlise do caso concreto,
que leva em consideracdo o tipo de produto ou servico en-
volvido, o transcorrer do tempo e o sentido percebido por
grupos de usuarios diferentes.

4.2 O Caso “IPHONE”

No direito brasileiro, o espectro de distintividade das
marcas ¢ reconhecido tanto pela doutrina, quanto em inua-
meros casos ja julgados no ambito do Judiciario.

De certo modo, as questdes referentes ao direito de
marcas discutidas no caso Abercrombie & Fitch Co. vs.
Hunting World, julgado em 1976 nos Estados Unidos, sur-
giram também na discussao sobre a validade do registro
da marca “IPHONE” no Brasil, em uma lide julgada pelo
Superior Tribunal de Justiga — STJ, no ano de 2018.

A Apple Inc ajuizou a¢do em face de IGB Eletronica
S/A (Gradiente) e do Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial - INPI, objetivando a nulidade parcial do registro
da marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, obtido em
2008 pela IGB Eletronica S/A, cujo deposito do pedido ha-
via sido feito no ano 2000. A alegacdo era de que a pala-
vra “iphone”, integrante da marca mista “G GRADIENTE
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IPHONE”, ndo teria nenhuma forca distintiva, mas seria
mera descri¢ao da funcionalidade do produto, um telefone
com acesso a internet.

Em primeira instancia a a¢do foi julgada procedente,
tendo sido declarada a nulidade parcial do registro da mar-
ca, “G GRADIENTE IPHONE”. E determinado ao INPI a
republicagdo do ato concessivo, com a ressalva de inexistir
exclusividade de uso sobre o termo ‘iphone’ isoladamente.

A decisao foi mantida em grau de recurso, pelo Tri-
bunal Regional Federal da 2.a Regido, que entendeu serem
irregistraveis elementos nominativos que guardam relagao
direta e/ou necessaria com o segmento mercadologico que
a marca visa distinguir. Na decisdo foi destacado, ainda,
que a marca “IPHONE” era amplamente reconhecida pe-
los consumidores como indicativa do aparelho fabricado
pela empresa Apple. E que por se tratar a marca de um
sinal distintivo, destinado a diferenciar produtos e servicos
produzidos ou fornecidos por empresas concorrentes, bem
como auxiliar o consumidor a reconhecer a origem de tais
produtos, isso deveria ser especialmente considerado.

Em sede de recurso especial ajuizado por ambas
as empresas, ao julgar o caso, o E. Superior Tribunal de
Justica destacou que a distintividade ¢ condi¢ao funda-
mental para o registro de marca e que pode apresentar
graus diversos. Nesse sentido, reconheceu a existéncia de
classificagdo que separa as marcas segundo um espectro
de distintividade, podendo estas se caracterizarem como
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marcas de fantasia, arbitrarias e marcas evocativas. Des-
tacou, também, que a marca evocativa ¢ aquela consti-
tuida por expressdo que lembra ou sugere finalidade,
natureza ou outras caracteristicas do produto ou servigo
desenvolvido pelo titular e, por conta disso, possui baixo
grau de distintividade e tem a sua exclusividade mitigada,
devendo seu titular suportar o 6nus da convivéncia com
outras marcas semelhantes.

Segundo entendeu o STJ, a expressao “iphone” ca-
racteriza-se como um termo evocativo, surgido da agluti-
nacdo dos substantivos ingleses “internet” e “phone” para
designar aparelhos telefonicos com acesso a internet, que
sugere caracteristica do produto a ser fornecidos sendo,
portanto, um termo sugestivo. E, ao aplicar o que denomi-
nou de “regra da exclusividade mitigada das evocativas”,
interpretou como adequado submeter a empresa IGB (Gra-
diente) a “conviver com o bonus e o 6nus de sua opcao pela
marca mista ‘G GRADIENTE [PHONE’”, sendo obrigada
a suportar a coexisténcia de marcas semelhantes.

Quanto ao uso do termo “iphone”, pela Apple Inc,
o E. STJ reconheceu ter ocorrido fendmeno mercadolo-
gico justificador da aplicacdo da teoria do significado
secundario da marca (“secondary meaning”), mediante
o qual um sinal adquire eficécia distintiva, originaria-
mente inexistente, pelo uso continuado e massivo do
produto ou do servico. E, por conta do reconhecimento
desse fendmeno, conferiu a Apple Inc exclusividade de
uso isolado do termo “iPhone”, para designar celula-
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res com acesso a internet. Quanto a possibilidade de
uso da expressdao “G GRADIENTE IPHONE”, por par-
te da IGB (Gradiente), restou reconhecido o seu direito
de utilizar a marca por conta de seu registro anterior,
porém, unicamente em seu conjunto, tendo por objeti-
vo evitar confusdo perante os consumidores, segundo
perspectiva psicoldgica destes em ligar o uso do termo
isolado “iphone” a empresa Apple Inc.

A par de outras consideragdes, sobretudo da evolugao
interpretativa ocorrida durante esse julgamento, a analise
desse caso consagrou o reconhecimento, por parte do Ju-
diciario brasileiro, de que a prote¢do da marca pode sofrer
influéncia, em razdo do seu grau de distintividade.

4.3 Classificacao das Marcas Segundo seu Espec-
tro de Distintividade

Conforme até aqui demonstrado, segundo os dife-
rentes graus de distintividade que podem apresentar, as
marcas sao classificadas em sugestivas, arbitrarias e fan-
tasiosas. Ndo constituindo marcas sinais que pertencam ao
dominio comum, repise-se segundo seu aspecto relacional.

Embora, na pratica, muitas vezes nao seja facil a apli-
cacdo exata desses conceitos, principalmente na analise de
sinais que se encontram no limiar entre a distintividade e a
descritividade, essa classificagdao ¢ muito valiosa por servir
de pressuposto a ser considerado na analise particular do
caso concreto, que ¢ imprescindivel no exame marcario.
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Conceitualmente, portanto, mostra-se util destacar as
categorias de signos, classificados segundo o seu grau de
distintividade.

a) sinais genéricos e descritivos

Sinais genéricos sao aqueles constituidos por palavras
ou termos caracterizados pelo nome comum, ordinario que
designa o proprio produto ou servigo e, nestas situacoes,
sdo sinais desprovidos de cunho distintivo, ndo sendo ca-
pazes de serem percebidos como marca pelo respectivo pl-
blico-alvo.

A regra de ndo exclusividade de uso de tais termos e
expressoes seguem principio geral, que veda retirar do do-
minio publico elementos de comunicagdo ja consagrados
pela sociedade, para se referir ao um produto ou servico
com o qual possuem conexao.

A apropriacao exclusiva de signo de uso comum, ge-
nérico, necessario, vulgar ou descritivo geraria monopo6lio
que afrontaria a regular comunicagdo entre as pessoas €
traria, sobretudo, ineficiéncia indesejada ao comércio.

Quanto aos sinais descritivos, sdo aqueles formados
por palavras ou termos que servem para designar o tipo,
a qualidade, local de origem, época de produgdo ou qual-
quer outra caracteristica do produto ou servico fornecido
no mercado, as quais o sinal se destina a ser usado.

De modo analogo ao conceito dos sinais genéricos, po-
de-se dizer que um termo ¢ descritivo quando seu significa-
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do possui conexdo direta com os produtos ou servigos que
visa identificar, quando imediatamente transmite ideia das
qualidades ou caracteristicas de um produto ou servigo.

A marca deve se constituir em um elemento de distin-
¢do. Na analise para verificar se o sinal ¢ descritivo leva-se
em conta a percep¢ao dos consumidores', se estes consi-
deram o sinal como referéncia de uma origem empresarial
ou se acreditam que o sinal € uma referéncia ao produto ou
servigo em si, feita por meio de mencao as suas caracteris-
ticas ou localizagdo geografica, caso em que o sinal sera
considerado descritivo.

A rigor, termos simplesmente descritivos ndo podem
ser registrados como marca, quando tiverem relacdo com o
produto ou servigo a distinguir. Salvo situagdes excepcio-
nais, apenas aferiveis no caso concreto.

Termos e palavras genéricos ou utilizados para des-
crever as caracteristicas de um produto ou servico nao
podem constituir monopolio de uso de um Unico empre-
sario, mesmo se a marca eventualmente for objeto de re-
gistro, quando em conexao direta com o produto ou ser-
vigo a que fazem mencao.

b) marcas sugestivas ou evocativas

Uma marca € considerada sugestiva ou evocativa
quando formada a partir de sinal que sugere, que traz a

11 Considerados em um caso especifico, levando-se em conta aqueles a
quem o sinal é enderegado.
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lembranga uma caracteristica, a finalidade ou o proprio
nome do produto ou servigo a que se acha vinculada.

Marcas sugestivas invocam a imaginagdo percep-
tiva do consumidor por serem formadas a partir de ter-
mos que requerem imaginacdo e pensamento para chegar
a uma conclusdo quanto a natureza das mercadorias. Ou
seja, embora ndo descrevam de forma exata e direta ca-
racteristicas ou indicagdes terminologicas de produtos ou
servigos, facilitam a identificacdo do bem desejado pelo
consumidor, por meio de uma rapida percepgdo a partir de
tais termos, que sdo intuitivos.

A andlise dessa espécie de marca requer um nivel
maior de atengdo, pois ha palavras que graficamente pare-
cem ser sugestivas, mas que se analisadas em sua percep-
cao fonética sdo meramente descritivas ou genéricas.

A marca evocativa ¢ também chamada de sugestiva
ou fraca, por ser constituida a partir de expressdo perten-
cente a0 dominio comum, conjugada com pequena altera-
¢do, acréscimo ou composi¢do, que lembra ou sugere fi-
nalidade, natureza ou outras caracteristicas do produto ou
servigo fornecido pelo seu titular.

Embora ndo tao fortes dentro do espectro de distinti-
vidade, s3o muitas vezes escolhidas porque dao aos clientes
uma pista sobre a natureza dos bens ou servigos, trazendo
certa vantagem do ponto de vista da publicidade. Porém,
o baixo grau de distintividade que as caracteriza faz com
que tenham sua exclusividade mitigada, no sentido de que
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seu titular deve suportar o 6nus da convivéncia com outras
marcas semelhantes.

¢) marcas arbitrarias

As marcas arbitrarias sdo aquelas constituidas por
palavras ja existentes no vernaculo, ou em outro idioma,
mas que nao guardam qualquer relagdo com o produto ou
servico que identificam.

Sao marcas formadas a partir de palavras ou figuras
comuns, cujo significado ja ¢ conhecido por parte da popu-
lacdo, mas que sdo utilizadas em um contexto totalmente
diferente em relagdo ao seu sentido originario.

Nao apresentam nenhuma conexao particular com os
produtos ou servicos que visam distinguir. Ou seja, tratam-
-se de marcas usadas em conexdo com produtos ou ser-
vigcos ndo relacionados ao sentido e significado que ja ¢
conhecido pelo termo ou expressao que as constitui.

Possuem um alto grau de protecdo, especialmente no
que se refere a semelhanca ideoldgica do signo.

d) marcas fantasiosas

Marcas fantasiosas sdo aquelas compostas por
neologismos até entdo nao encontrados em nenhum di-
ciondrio, imaginadas unicamente para seu uso cCOmo
sinal distintivo. S3o marcas inventadas, normalmente
compostas de palavras criadas justamente para servir
de signo distintivo de produtos ou servigos e tornar-se
ativo intangivel do seu titular.
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Sdo normalmente constituidas pela jun¢do de letras ou
simbolos que formam termo desprovido de significado al-
gum, em qualquer idioma, desconhecido dentro do universo
cultural humano, antes de serem adotadas como marca.

O sina que compde essa espécie de marca nao apre-
senta qualquer relagdo de sentido perante o produto ou ser-
vico que identifica, antes de seu primeiro uso.

As marcas que se enquadram nesta classificacdo apre-
sentam um maior grau de distintividade e possuem aptidao
para alcangar um alto grau de protecao marcaria.

5. A Protecao da Marca Segundo seu Grau de Dis-
tintividade

Embora o direito de marca decorra de sua criagdo e
vinculag@o a uma atividade'?, tal direito ganha status juri-
dico diferenciado e torna-se mais eficiente a partir do mo-
mento em que ocorre a concessao de registro junto ao Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, quando
nasce um direito industrial da espécie marca.

O ato de concessao do registro de marca trata-se de
ato vinculado, ou seja, verificando-se os pressupostos le-
gais, cabe ao INPI conceder o registro e assim se constitui
o direito de exclusivo, ou recusar o pedido, diante da au-
séncia de algum requisito registral.

12 BARBOSA, Denis Borges. O Direito Constitucional dos Signos
Distintivos. Separada de Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela
judicial e administrativa. S&o Paulo: Saraiva, 2007, p. 11.
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A protecao conferida ao titular de uma marca regis-
trada consiste, essencialmente, no uso exclusivo desta em
todo o territorio nacional, em determinado nicho econdmi-
co no qual a marca encontra-se vinculada. Marcas nao re-
gistradas sdo suscetiveis de protecao, mas nao contam com
a tutela propria do regime especial e sim dos mecanismos
de repressao a concorréncia desleal.

Tal protecdo serve de instrumento legitimo para di-
ferenciacdo entre agentes e de combate a imitagdo para-
sitdria, na qual um concorrente tenta de forma ilegitima
colher os resultados do investimento e da reputacdo alheia
e que permite, ainda, proteger os consumidores ao reprimir
a confusdo no mercado.”

Nao obstante, como foi acima demonstrado, as mar-
cas podem apresentar diversos graus de distintividade.
Trata-se de regra ja consolidada pela doutrina, jurispru-
déncia e que também esta delineada no proprio Manual de
Marcas, publicado pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPIL.

E bem verdade que se uma marca tem uma distintivi-
dade mais alta ou mais baixa, em tese, 1SS0 nao seria relevan-
te para a obtencao do registro, pois o grau minimo de dis-
tintividade ja qualifica um sinal em relagdo ao atendimento
desse requisito de registro. Contudo, na pratica, marcas de

13 MOTTA, Fernando Previdi. Da fungao distintiva do nome comer-
cial. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual, Sociedade e Empresas
Brasileiras) - Coordenacéo de Programas de Pds-Graduacéo e Pesquisa,
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018, p. 262.
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baixo grau de distintividade possuem chances maiores de ter
o seu pedido de registro indeferido pelo examinador legal.

E quanto ao ambito de protecdo juridica, essas dife-
rengas influenciam no posicionamento da marca junto a
concorréncia, consumidores ¢ em relacdo a maior ou me-
nor exclusividade de uso, conferida pelo direito de marca.

Isso se verifica porque o carater distintivo de uma mar-
ca esta vinculado a sua maior ou menor capacidade inerente
de funcionar como marca, o que ¢ influenciado pelas carac-
teristicas do sinal em si, suas caracteristicas intrinsecas.

E a partir do reconhecimento desse fato, aliado a cons-
tatacdo de que signos distintivos sdo sempre analisados e
interpretados de acordo com sua posicao relativa perante
consumidores e concorrentes, ¢ possivel afirmar que o grau
de prote¢ao de uma marca registrada, ou seja, seu poder de
exclusividade, ¢ diretamente proporcional a distancia do si-
nal que a caracteriza em relacdo ao dominio publico, sempre
devendo ser levado em conta a conexao com os produtos ou
servigos para os quais a marca foi escolhida.

Mas ¢ importante notar que a classificagdo das mar-
cas, que leva em conta o seu respectivo grau de distintivida-
de, ndo pode ser considerada de modo irrefletido. Permitir
o convivio de marcas de elevado grau de semelhanga tem
por consequéncia uma indesejada confusao no mercado e o
desvirtuamento do proprio direito de marca. Isso justifica
a necessario uma analise mais abrangente do sinal, incluin-
do suas propriedades sonoras, além das graficas.

Revista Juridica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR
Ano 3 - Numero 3 - Dezembro de 2018



6. Significacdo secundaria (Secondary Meaning)

Por significacao secundaria ou “Secondary Meaning”
entende-se o fendmeno por meio do qual um signo, origi-
nariamente desprovido de distintividade, conquista reco-
nhecimento publico, que passa a percebé-lo como sendo
identificador de uma origem empresarial. Trata-se, em
outras palavras, da aquisicdo de capacidade distintiva por
forca do uso do sinal no mercado, quando por forca da no-
toriedade ¢ criada a distintividade.

Como foi exposto até aqui, hd uma diversidade de si-
nais que nao atendem ao requisito da distintividade e, por
conta disso, ndo sao aptos a constituir uma marca. Contudo,
segundo a teoria do “Secondary Meaning”, em situagdes
particulares, a inadequacao do sinal para ser reconhecido
como marca pode ser corrigida pela construgao eficaz, por
meio da publicidade, do tempo, ou por outros meios, de um
significado secunddario para tal elemento."

Assim, quando ocorre o “Secondary Meaning”, um si-
nal passa a ser portador de um novo significado, que ¢ adqui-
rido por um uso especializado, além do significado denotativo
que inicialmente possui. Para que isso aconteca, ¢ necessario
que ocorra também um fator concorrencial, qual seja, o signo
que passa a denotar certa origem tem de distinguir fa/ origem
das outras possiveis do mesmo bem ou servigo.”

14 BARBOSA, Denis Borges. Aquisicao de Marca pelo Registro, p. 7. in
http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html, acesso em 16.nov.2018.

15 BARBOSA, Denis Borges. Do secondary meaning ocorrido apos o
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A explicacdo desse fenomeno encontra respaldo na
propria nogao semioldgica do signo, que revela ser a marca
algo além de um mero sinal visualmente perceptivel, mas
portador de significado'®, que desempenha um papel eco-
ndémico, semioldgico e juridico simultaneamente na ordem
econdmica'’, ndo se confundindo com a coisa em si a que
o sinal encontra-se vinculado.

A teoria da significacdo secundaria, que depende de
um grande reconhecimento publico e ndo ¢ de facil conquis-
ta, foi aplicada por parte do STJ, no julgamento do caso en-
volvendo a marca “IPHONE”, que entendeu ter a empresa
conseguido incrementar o grau de distintividade da marca
utilizada e um grande reconhecimento publico do sinal, que
acabou por criar um espago proprio, no qual competidores
ndo podem entrar com marcas semelhantes, sem incorrer
em concorréncia desleal por confusdo ou associacao.

7. Conclusao

Sinais de carater genérico, necessario, comum, vulgar
ou simplesmente descritivos, bem como termos técnicos
usados na industria, na ciéncia e na arte pertencem ao do-

registro apostilado (setembro de 2013). p. 3. in http://nbb.com.br/port/quem/
denisp.html, acesso em 16.nov.2018.

16 BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Sdo Paulo: Ed.
Cultrix, 2012, p. 51, lembrando que “o signo é composto de um signifi-
cante e de um significado.

17 BARBOSA, Denis Borges. Protegéo das Marcas. Rio de Janeiro: Lu-
men luris, 2008, p. 56. in http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html, acesso
em 16.nov.2018.
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minio comum e sdo inapropriaveis, sempre que utilizados
em relacdo direta com o objeto a que se referem. Nao se
prestam a constituir marca quando forem empregados para
designar o produto ou servigo que se deseja distinguir no
mercado, bem como se for termo que faga referéncia a al-
guma de suas caracteristicas, salvo situacdo excepcional
da significag¢do secundaria.

Quando a utilizagdo de tais sinais apresenta-se de
modo estilizado ou criativo, apenas poderad ser apropria-
do o contetdo relativo a tal acréscimo particularizante, ou
seja, a sua suficiente forma distintiva.

O alcance da protecdo juridica de uma marca regis-
trada sofre influéncia de sua posi¢ao dentro do espectro de
distintividade das marcas, cuja classifica¢do ¢ indicativa do
grau de sua forca distintiva e de seu espago de exclusividade.

A regra da exclusividade mitigada das evocativas
deve ser compreendida no sentido de permitir que o maior
nimero de concorrentes beneficiem-se do uso sugestivo e
evocativo de partes representativas de termos e expressoes
genéricos e descritivos, mas sem perder em conta a razao
maior do direito industrial, e sobretudo do direito de mar-
cas, que € permitir a diferenciagdo entre os empresarios.

Se ha identidade entre as expressoes utilizadas como
marca, por titulares que exercem empresas dentro do mes-
mo nicho econdmico, concorrentes, deve ser garantido o
direito de exclusividade aquele que em primeiro lugar con-
quistou o registro da marca.
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Do contrario estar-se-ia sobrevalorizando a andlise
de exceg¢des arguidas por concorrente que nao demons-
trou ter o melhor direito e que esta desprovido de robusta
prova substancial, impondo o 6nus de aguardar o curso
normal do processo ao empresario diligente, portador de
justo titulo, em desprestigio da fé publica de documento
oficial, emitido por autarquia especializada que ja rea-
lizou analise da registrabilidade do signo. Tal entendi-
mento geraria, inclusive, riscos de premiagdo adversa do
empresario que nao se preocupou em se preparar adequa-
damente para o exercicio de sua atividade ou pior, benefi-
ciando-se o concorrente desleal.

E bem verdade que outros elementos, tais como rela-
c¢ao de concorréncia, legitimidade e fama do suposto infra-
tor; dilui¢do; espécie dos produtos em cotejo; especializa-
¢ao do publico-alvo; tempo de convivéncia das marcas no
mercado, sdo relevantes nessa analise.'®

Contudo, se bem demonstrada a existéncia de tais re-
quisitos e houver apresentacdo de regular certificado de
marca registrada, faz-se necessario reconhecer de imediato
os efeitos de tal documento, emitido por entidade autarqui-
ca federal, especialmente nos casos em que se esta diante
de uma marca arbitraria, fantasiosa ou notoria.

18 MAZZOLA; Marcelo e Filipe Fonteles Cabral. Revista Juridica da Es-
cola Superior de Advocacia da OAB-PR Ano 2 - Numero 2 - Agosto de 2017.
FUNDAMENTAGAO JUDICIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O TESTE
360° DE CONFUSAO DE MARCAS COMO METODOLOGIA DE ANALISE
DE CONFLITOS. p. 237.
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