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RESUMO

O presente estudo tem por objeto investigar o grau de distintividade dos
registros de marcas requeridos por empresas do municipio de Blumenau.
As marcas sdo sinais distintivos visualmente perceptiveis, que visam
distinguir produtos e servicos como meio de orientar o consumidor.
Atualmente, é um dos ativos de propriedade industrial, o que mais atrai
a atencdo das organizagOes. Entretanto, ainda hd poucos estudos que
associam a necessidade de gestdo da marca dentro do contexto da inova-
cdo. O processo de gestdo marcaria possui varios aspectos e contribui de
forma efetiva para a construcdo de valor deste bem e sua consequente
distintividade. Por meio de uma andlise quali-quantitativa e valendo-se
da metodologia utilizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) para afericdo de distintividade no exame de mérito das mar-
cas, foram categorizados todos os processos de marcas pertencentes as
empresas relacionadas no estudo, com base no grau de distintividade de
cada uma. A andlise demonstrou que um nimero expressivo das empre-
sas, utilizam expressdes com pouco ou nenhum grau de distintividade
para assinalar seus produtos. As marcas fantasiosas, aquelas com o mai-
or grau de distintividade possivel, sdo a minoria dentre os processos de
registro junto ao INPI. Conclui-se, portanto, que hé necessidade de mai-
or compreensdo da real funcdo deste bem por parte das empresas e de
como uma gestdo adequada contribui para a criagdo de marcas fortes.

Palavras-chave: Marca. Distintividade. Propriedade Industrial. Gestdo
de Marcas.



ABSTRACT

The present study aims to investigate the degree of distinctiveness of
trademarks required by companies in the city of Blumenau. Trademarks
are visually perceptible distinctive signs, which aim to distinguish goods
and services as a way of guiding the consumer. Currently, it is one of
the industrial property assets, which most attracts the attention of organ-
izations. However, there are still few studies that associate branding to
the innovation context. Branding has several aspects and contributes in
effective way to trademark value and its consequent distinctiveness. By
means of a qualitative-quantitative analysis and using the methodology
of National Institute of Industrial Property (INPI) for the assessment of
distinctiveness in the examination of applications all the brands belong-
ing to the companies related in the study were categorized, based on the
degree of distinctiveness of each one. The analysis showed that a signif-
icant number of companies use expressions with little or no degree of
distinctiveness. Fantasious trademarks, those with the highest degree of
distinctiveness, are the minority among the INPI applications. It is there-
fore concluded that there is a need for greater understanding of the real
function of trademarks by companies and how branding contribute for
the creation of strong trademarks.

Palavras-chave: Trademark. Distinctiveness. Industrial Property. Bran-
ding.
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1 INTRODUCAO

Marcas estio por toda a parte, sdo “elementos essenciais do dia
a dia” (ROCHA; FERRERA; SILVA, 2012, p.207). Em uma sociedade
de consumo, por mais que as vezes ndo percebamos, somos orientados a
adquirir determinados produtos ou servigos aos quais atribuimos confia-
bilidade. As marcas cumprem essa funcdo, de orientar o consumidor
para que adquira o que acredita ser a melhor solu¢do para sua necessi-
dade.

Assim sendo, estdo inseridas em um grande processo pensado
pelas empresas para obter sucesso comercial. A inovagdo, por sua vez,
tema cada vez mais em pauta nos dias atuais, busca trazer solu¢des no-
vas ou melhoradas ao mercado, de forma que reverta em vantagens eco-
ndmicas a seus percussores. Dentro do ciclo da inovacdo, as marcas se
apresentam como mecanismos capazes de agregar valor e aumentar a
difusdo e informacgéo sobre a solucdo inovadora, devendo ser pensadas
de forma estratégica para que seu intento seja conquistado, e ndo apenas,
como meros simbolos utilizados para situar as organizacdes no comér-
cio.

No entanto, quando falamos em marcas e inovagdo, ainda sdo
poucas as pesquisas que relacionam estes institutos de forma direta.
Geralmente, os temas sdo explorados de forma individual contendo
breves referéncias um ao outro (BREXENDORF; BAYUS; KELLER,
2015). No contexto da gestdo da inovagdo, entretanto, € evidente que as
préticas para incremento da competitividade das empresas, necessaria-
mente perpassam a questdo marcaria.

Neste sentido, é possivel afirmar que a gestdo correta de uma
marca € primordial para o sucesso de um negdcio. Algumas agdes po-
dem ser destacadas como meios para uma gestdo adequada pelas empre-
sas, a exemplo da constru¢do de uma marca distintiva que cumpra seu
papel precipuo de se diferenciar da concorréncia e facilitar a identifica-
¢do de produtos e/ou servigos. Acdes de marketing que auxiliem na
criagdo de valores da marca tornando-a referéncia e, por vezes, simbolo
de qualidade, sdo primordiais. Também pode-se destacar a preocupacio
de se realizar a protecdo juridica para garantir que a marca cumpra seu
objetivo, prevenindo-se desta forma, de eventual concorréncia desleal.
Ademais, uma continua atualizac¢do gréfica de fontes e logos, traz dina-
mismo a marca.

Todavia, € comum observar o requerimento de expressdes pouco
distintivas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
ou até mesmo a falta de preocupagéo ou conhecimento do meio empre-
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sarial acerca da importancia do registro.

No contexto de Santa Catarina, embora apresente apenas a 11°
maior populagdo do pais, o Estado possui a menor taxa de desemprego e
o 7° maior PIB do pais. A regido do Vale do Itajai, por sua vez, em es-
pecial o municipio de Blumenau, congrega a maior parte dos estabele-
cimentos do Estado, com destaque para os setores téxtil, confeccdo,
construgdo civil, tecnologia da informagdo, dentre outros. (FIESC,
2014).

A partir destes pressupostos, para efeito deste estudo propomos o
seguinte questionamento: Qual o grau de distintividade das marcas re-
queridas pelas industrias de Blumenau, junto ao INPI?

Considerando os aspectos acima elencados como exemplos de
gestdo marcdria, a pesquisa realizada procurou responder ao questiona-
mento proposto, abordando, especialmente, o aspecto juridico das mar-
cas, através da andlise dos pedidos de registro realizados pelas empresas
de Blumenau junto ao 6rgdo competente. De forma geral, o estudo foi
conduzido por meio de revis@o bibliografica e levantamento de dados no
INPI, através de uma andlise quali-quantitativa dos dados obtidos.

Para atender os objetivos especificos, o trabalho foi divido em
partes que relacionam a marca a inovagdo, a fim de demonstrar de que
forma esse ativo beneficia este processo. Adiante, foram apresentados
conceitos relacionados a gestdo de marca, de forma a demonstrar que
aspectos podem ser observados para a constru¢do de um signo forte, que
cumpra seu papel distintivo. Também se demonstrou questdes relacio-
nadas a conceituacdo e ao contexto legal da marca. A pesquisa priorizou
o estudo por meio de legislacdo e revisdo bibliografica de livros e arti-
gos cientificos, revistas especializadas como também as de divulgacio
setorial.

Ademais, sdo levantadas informacdes processuais a partir do ban-
co de dados do INPI, onde estes sdo analisados de forma integrada com
a revisdo bibliogréfica, tendo por base a metodologia para afericdo do
grau de distintividade marcdria realizada no exame de mérito que prece-
de o registro. A pesquisa considerou como amostra para obten¢do de
dados, as empresas associadas a Associacdo Empresarial de Blumenau —
ACIB, conforme informacdes disponibilizadas pelo site da organizacao.

Levando-se em consideracdo a representatividade do municipio
de Blumenau para o Estado de Santa Catarina e o potencial de investi-
mento que este possui, justifica-se estabelecer um diagnéstico regional,
oferecendo subsidios para nortear os processos de gestdo de marcas no
contexto da inovacdo desta regido.

O estudo tem como justificativa o poder econdmico associado a
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marca. Esta, aliada a outros ativos de propriedade industrial pode con-
tribuir para o desenvolvimento do processo inovativo de forma mais
acertada. Boas praticas de gestdo sdo primordiais e por certo agregam
valor as empresas. A marca, por sua vez, contribui neste processo ao se
tornar potencialmente um ativo de relevo importante que amplia o valor
de uma organizacdo, e em alguns casos, até mesmo o ultrapassa, criando
valor préprio.

E comum deparar-se com marcas pouco distintivas que podem
ndo ser passiveis de protecdo legal, o que pode pressupor uma gestao
inadequada ou insuficiente deste bem. O estudo demonstrou que a préti-
ca corrobora com os fatos e torna esta afirmativa verdadeira. Dentre o
grupo de empresas analisadas, verificou-se grande incidéncia na utiliza-
cdo de expressdes com baixo ou nenhum grau de distintividade, ou seja,
o niimero de marcas de fato distintivas, ainda € incipiente neste contexto
regional.
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1.1  OBJETIVOS

Esta proposta de pesquisa tem como objetivo geral investigar o
grau de distintividade das marcas requeridas junto ao INPI, por empre-
sas do municipio de Blumenau, como um dos componentes indicadores
de gestdo de inovagdo.

Como objetivos especificos do presente estudo, propde-se:

a) Compreender a relagdo da marca com o processo de inova-

¢ao;

b) Investigar os principais aspectos da gestdo de marcas, no

ambito do processo de inovagao;

c) Descrever os aspectos do registro de marcas, sob a perspec-

tiva legal;

d) Analisar o grau de distintividade das marcas requeridas por

empresas de Blumenau, por meio dos pedidos de registro re-
alizados junto ao INPL
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12 PROCEDIMENTO METODOLOGICO

O levantamento foi realizado por meio do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ das empresas junto a base de dados do INPIL, a
fim de determinar inicialmente se estas possuem ou nao pedidos de pro-
tecdo no 6rgdo. Cumpre destacar, que o CNPJ destas empresas foi obti-
do por meio de pesquisa em buscadores da internet, como Google. A
partir da obtencdo destes dados, foram verificados de forma qualitativa
os processos das organizagdes que requereram a protecido para suas
marcas, com o intuito de determinar o grau de distintividade destas.

Para determinar indicios de uma gestdo adequada, a pesquisa se
concentrou em analisar o grau de distintividade das marcas, com base no
previsto na legislacdo de propriedade industrial. Assim, foram quantifi-
cados os processos que obtiverem a concessdo do registro ou que se
encontram extintos, bem como, pedidos de registro ativos ou indeferi-
dos, a fim de verificar dentre estes, quantos titularizam marcas distinti-
vas. As causas de indeferimento, em especial, copia de marcas de tercei-
ros e expressdes consideradas de uso comum, também podem indicar a
falta de estratégia na criacdo da marca.

1.2.1  Ambiente pesquisado

Para os fins propostos no estudo, a cidade de Blumenau foi ado-
tada como ambiente de coleta de dados. Tal escolha justifica-se em ra-
zdo da importincia e representatividade deste municipio para o Estado
de Santa Catarina. Blumenau é conhecida nacionalmente pela influéncia
germanica e por isso, possui fortes caracteristicas europeias. Estd locali-
zada estrategicamente perto de importantes cidades do Mercosul e da
estrutura portudria do Estado. A cidade integra a mesorregido do Vale
do Itajai, formada por 53 municipios (PREFEITURA DE BLUMENAU,
2018)

Segundo dados de 2016, Blumenau congrega cerca de 5% do em-
presariado do Estado de Santa Catarina, representando quase 11.400
empresas que estdo sediadas no municipio (FIESC, 2018). Portanto, se
justifica como ambiente de estudo em razdo da representatividade eco-
ndmica que possui para o Estado de Santa Catarina.

Em relagdo aos pedidos de registro de marca, de acordo com o ul-
timo relatdrio estatistico do INPI (2018), Santa Catarina foi o quinto
Estado que mais realizou depdsitos em 2017, sendo responsdvel por
cerca de 6% do total de processos do pais, que correspondem a
10.089 processos novos. Deste total, Blumenau € responsével por 7% os
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pedidos realizados.

A Associacdo Empresarial de Blumenau foi escolhida como drea
de coleta de amostra, em razao da expressao que possui no municipio. A
ACIB tem como missdo “representar os interesses dos associados, esti-
mular a livre iniciativa, o empreendedorismo e promover a¢des com-
prometidas com o desenvolvimento sustentdvel de Blumenau e Regido”
(ACIB, 2018). A Associa¢do busca representar o setor empresarial de
Blumenau e foi a primeira do género em Santa Catarina, sendo reconhe-
cida como entidade consultiva do poder publico (ACIB, 2018).

Destaca-se ainda, que embora a ACIB possuisse 695 associados
de diversos setores no momento da coleta de dados, foram selecionadas
apenas as empresas integrantes da inddstria. A escolha se deu em razio
das empresas do setor industrial possuirem um acervo maior de proces-
sos de registro junto ao INPI, totalizando 111 associados, e também, por
representarem os setores econdmicos mais representativos do Vale do
Itajai, onde se insere o municipio de Blumenau. Segundo dados da
FIESC (2013, p. 56), o setor industrial congrega metade das empresas
da regido, com destaque para os setores de vestudrio e acessorios, t€x-
teis, alimento, dentre outros.

1.2.2  Método utilizado

A fim de determinar o grau de distintividade dos processos arro-
lados, a presente pesquisa se baseou na classificagdo de marcas do Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), apresentado no item
5.1.3.1 deste trabalho (grau de distintividade), que diferencia as marcas
entre fantasiosas, arbitrdrias, evocativas ou sugestivas e nao distintivas,
sendo a ultima, ndo passivel de registro.

Importa destacar que o levantamento foi realizado respeitando o
julgamento de mérito do INPI, ndo cabendo aqui andlise sobre a asserti-
vidade das decisdes do 6rgdo.

Considerando que a gestdo de marca é primordial em todos os
seus aspectos para a construgdo de sinais distintivos, a apresentacdo dos
dados foi categorizada de acordo com as acdes de gestdo marcdria men-
cionadas anteriormente no item 4 deste estudo e que possuem relacio
direta na elaborag¢do da marca, quais sejam, a identidade, design e prote-
¢do juridica. Excluiu-se o item relacionado a comunicacio, por se en-
tender que esta acdo é posterior a criacdo da marca, ndo integrando o
objeto da presente pesquisa.

Nessa seara, foram levantados os processos de registro de marcas
de todas as 111 empresas do ramo industrial, associadas a ACIB e sedi-
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adas no municipio de Blumenau, de forma a categorizd-los segundo a
classifica¢do do INPI.

1.2.3  Coleta de dados

Como mencionado, foram verificados todos os processos de mar-
ca requeridos junto ao INPIL, das 111 empresas selecionadas, totalizando
1494 processos de registro, dentre estes, pedidos, registros, bem como,
processos arquivados, extintos ou ainda, sobrestados.

Os 1494 processos foram analisados um a um de modo a classifi-
car o grau de distintividade destes, considerando todos os aspectos das
marcas e tomando por base seus elementos principais.

A coleta de dados foi realizada no més de janeiro de 2019, por
meio do sistema de busca do INPI, e considerou, a totalidade de proces-
sos das 111 empresas investigadas, depositados até 31 de dezembro de
2018.
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2  MARCA E INOVACAO

Diante da globalizag¢do, do aumento do consumo e da evolugdo
tecnoldgica, gradualmente as empresas sdo desafiadas a adotar novas
préticas, sendo necessdria a atencdo mais apurada no gerenciamento do
seu patrimonio, em especial, de suas marcas (CAMEIRA, 2016). A
crescente oferta de novos produtos e servigos torna cada vez mais essen-
cial que haja preocupagdo em se proteger o capital empresarial.

Sdo vdrias as estratégias para que as empresas permanegam no
mercado e progridam. Ser cada vez mais competitivo € essencial para se
obter efetividade no mercado. Para tanto, posicionar a marca frente ao
publico, investindo em ativos intangiveis de forma geral, pode ser ideal
para agregar valor as organizagdes (CASTRO JUNIOR et. al., 2015).
Isto porque, ndo s6 de bens tangiveis € feita uma empresa, mas também,
dos provenientes do intelecto humano, aos quais igualmente se torna
necessdario a busca por protegdo. Gross e Locatelli (2012) afirmam que a
protecdo da propriedade intelectual é um aspecto importante na econo-
mia de paises desenvolvidos. A revolugdo industrial foi o que deu inicio
a esta realidade e, portanto, a preocupagdo com a protecdo das marcas
ainda é um tema recente.

Desde a década de 1940, as empresas passaram a se conscientizar
de que o gerenciamento de suas marcas era importante para fidelizacdo
de clientes, estabiliza¢do de vendas e também, para aumentar a reputa-
cdo positiva da empresa. As marcas, portanto, deixaram de ser meros
sinais e passaram a compor um ativo de valor (CAMEIRA, 2016). Cesa-
rio (2016, p. 25) afirma que “A tecnologia estd transformando ainda
mais a sociedade de consumo e, em decorréncia disso, também esta
modificando as marcas e a forma de relacionamento dos consumidores
com elas”.

Os ativos intangiveis ndo sdo a prioridade empresarial, embora
possam ser decisivos em relacdo aos seus resultados. Grande parte das
organizacdes destina a maior parte de seus investimentos em ativos
tangiveis (CASTRO JUNIOR et. al., 2015). Ainda € necessdria muita
conscientizagdo para que as empresas percebam o registro de marcas
como fator importante para a tomada de decisdo estratégica. Essa cultura
escassa no Brasil se reflete, por exemplo, no nimero de informagdes
relacionadas ao tema que sdo pouco difundidas pela midia. Sdo poucos
veiculos que propagam noticias relacionadas a necessidade do registro
de marcas, e essas sdo fontes importantes para conscientizagdo do em-
presariado (CERANTOLA; FERRAZ, 2009).

O marketing realizado pelas empresas, para divulgacao de seus
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produtos e servigos, ocorre primordialmente através da marca. Buzzatti,
Santin e Wojahn (2017) comentam que “as marcas transmitem um con-
junto de elementos aos consumidores, atuando de forma direta na esco-
lha destes”. Se trata, portanto, de um instrumento complexo que possui
diferentes dimensdes a depender do ponto de vista do qual € estudada.
Ainda neste sentido:

Ressalta-se que a marca é constituida pelos mais
variados elementos, desde informagdes visuais até
sentimentais. E, por isso, ela € muito mais do que
uma maneira de distinguir produtos de diferentes
empresas, traz consigo valores, que transmitem a
seus consumidores, junto com a garantia da quali-
dade de um produto (BUZZATTI; SANTIN;
WOJAHN, 2017, p.142).

Por isso a necessidade de se estudar este ativo, haja vista a grande
representatividade que possui frente ao mercado. Considerando estes
aspectos, apresentam-se os conceitos relacionados a marca no contexto
da propriedade intelectual e sua caracterizagdo como elemento essencial
no ambito dos processos de inovacao.

2.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em sentido amplo, a propriedade intelectual é matéria que cuida
dos direitos provenientes do intelecto humano. Estes direitos estdo pre-
vistos na Constituicdo Federal, no art. 5°, XXVII a XXIX, e reconheci-
dos como propriedade, a qual é garantida a todos. A Constitui¢do Fede-
ral divide esta protecdo entre os direitos de autor e a propriedade indus-
trial. Scudeler (2015) ensina que a Lei garante, portanto, uma premiacao
reconhecendo o trabalho intelectual, outorgando o monopdlio para ex-
ploracdo provisoria e garantindo ainda, retorno financeiro.

A propriedade intelectual é, portanto, uma matéria do direito que
compreende os direitos autorais, a propriedade industrial, bem como,
outros bens imateriais de género diverso (BARBOSA, 2002). O direito
autoral cuida das obras de cardter artistico e literario, como musicas,
artigos e programas de computador, enquanto a propriedade industrial,
se relaciona aos instrumentos voltados a protec¢do da atividade industrial
e mercantil, onde estfio inseridas as marcas, bem como, as patentes, 0s
desenhos industriais e as indica¢des geograficas. Ha ainda um terceiro
grupo de direitos reconhecidos como sui generis, que em razao de suas



22

especificidades, ndo podem ser compreendidos pelas protecdes citadas
anteriormente, que s@o os conhecimentos tradicionais, cultivares e topo-
grafias de circuito integrados (ROSARIO; LIMA, 2017).

De acordo com Pimentel e Barral (2006, p. 11) “os direitos de
propriedade intelectual sdo instrumentos que permitem uma posi¢cdo
juridica (titularidade) e uma posicdo econdmica (exclusividade)”. Em
outras palavras, ao obter um desses direitos, seu titular passa a ser pro-
prietdrio de um titulo, que lhe da o direito de excluir terceiros. Do mes-
mo modo, Arrabal (2017, p. 94) explica que “a propriedade intelectual
consiste no reconhecimento juridico de exclusividade de uso, frui¢do e
disposicdo sobre algo de género intelectual”.

A Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil), define
propriedade, em seu art. 1228, como a faculdade de usar, gozar e dispor
de coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente
a possua ou detenha. Em suma, de acordo com a legislacdo vigente, usar
significa o direito que o proprietdrio tem de forma geral sobre o bem, de
manté-lo em seu poder e utilizd-lo da forma que preferir; gozar o bem
estd ligado a capacidade de se obter beneficios e vantagens deste; a fa-
culdade de dispor se refere ao poder de consumir ou alienar o bem.

Pode o proprietério utilizar-se do direito de sequela, promovendo
acdo reivindicatdria contra terceiro que indevidamente se utilize do bem
(VENOSA, 2013). Portanto, “dentre os bens incorpdreos, aqueles nasci-
dos do intelecto também sdo passiveis de propriedade” (SCUDELER,
2013, p.29).

Os direitos tutelados pela propriedade intelectual, possuem carac-
teristicas um pouco distintas dos direitos de propriedade tutelado pelo
Cddigo Civil. Em primeiro lugar, estes direitos sdo limitados no tempo.
A protecdo conferida a eles, se restringe a um determinado periodo tem-
poral, tendo cada instituto sua particularidade.

O direito de propriedade € extremamente impor-
tante no mundo dos negdcios, pois dele derivam
diversas vantagens competitivas ao seu titular. A
propriedade sobre bens de natureza material é um
direito permanente. Ja o direito sobre a titularida-
de da propriedade intelectual, que trata de bens
imateriais, é de cardter tempordario, de modo a as-
segurar que, depois de decorrido certo espaco de
tempo, a sociedade passe a usufruir livre e gratui-
tamente das criagdes do espirito humano
(JUNGMANN, 2010, p.23).
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E ainda sobre a limitacdo temporal desses direitos, Pimentel e
Barral (2006, p.19), ensinam:

Os direitos patrimoniais que decorrem da proprie-
dade intelectual sdo tempordrios, com prazos vari-
aveis segundo cada uma das espécies, € o0 seu
principal efeito econdmico, [...], € que permitem a
exclusividade de uso do seu objeto no territério do
pais onde estdo protegidos.

Ainda, os bens de propriedade intelectual, diferem dos direitos
reais na medida em que carecem de atributos corpéreos. Embora possu-
am exclusividade, esta ndo impede a reprodugdo destes bens por outra
pessoa que nao o criador original (BARBOSA, 2002).

Por sua vez, as marcas estido inseridas no contexto dos direitos de
propriedade industrial. Segundo Barbosa (2002), a propriedade industri-
al tem seu interesse voltado para a industria e comércio.

A Lein. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Indus-
trial), esclarece em seu art. 2° que estas protecdes existem considerando
o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais.
Entretanto, apesar da Propriedade Intelectual ser indispensavel para o
incentivo ao desenvolvimento tecnoldgico, pois proporciona vantagens,
por outro lado, ha quem defenda o posicionamento de que é um instru-
mento que favorece grandes grupos econdmicos, criando monopdlios de
exploracdo (SCUDELER, 2015).

Moro (2017), por outro lado, defende que a propriedade industrial
¢ importante, na medida em que da seguranca as atividades empresari-
ais. Isto porque, garante o principio da livre concorréncia, previsto no
art. 170 da Constitui¢do Federal. Desta forma, a protecao destes direitos,
repreende atos de concorréncia desleal que possam ocorrer, além de
nortear o consumidor, que identifica produtos e servigos por meio destes
bens. A legislag@o, portanto, tenta preservar através dos direitos e pro-
priedade industrial, a honestidade do mercado, garantindo a sustentabi-
lidade da atividade empresarial.

2.1.1 Marcas

No atual cendrio economico, a necessidade de se criar diferenci-
ais para atratividade da clientela € um aspecto fundamental a ser obser-
vado pelos fornecedores. A hipercompetitividade do mercado demanda
esse tipo de postura, que pode ser implementada por meio de aspectos
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fisicos e materiais dos produtos ou servicos oferecidos, bem como, atra-
vés de elementos distintivos como as marcas, que individualizam produ-
tos e servigos, criando um diferencial competitivo (MENEGAZZO,
2017). Corroborando este entendimento, Moro (2017) explica que diante
do atual cendrio concorrencial, as empresas utilizam sinais distintivos
para diferenciar seus produtos e/ou servicos dos inimeros concorrentes
existentes no mercado. E ainda, € interessante observar que na percep-
cdo de Scudeler (2013, p. 45) “Todo patrim6nio moral de um produto
estd concentrado na sua marca’”.

Parece consenso entre pesquisadores que, dos ativos de proprie-
dade industrial, atualmente a marca é o que mais atrai a aten¢io das
organizacdes. Segundo Barbosa (2005) para algumas empresas, a marca
caracteriza-se como o ativo de propriedade industrial de maior relevan-
cia. E de igual forma, Buzzatti, Santin ¢ Wojahn (2017, p. 140) expli-
cam que a marca € “um dos mais valiosos bens de um empreendedor”.

A globalizacdo e o comércio eletrdnico passaram a atribuir
maior importincia as marcas na década de 1980, tornando-as simbolo do
capitalismo intelectual com grande poder de mercado (CESARIO,
2016). Rocha, Ferreira e Silva (2012) esclarecem que interpretamos o
mundo por meio das marcas e nossas preferéncias nessa drea, muitas
vezes sdo influéncias de nossos pais, sendo transmitidas de uma geracio
a outra. E ainda, de acordo com Prado (2013), a marca deve se prender a
mente do consumidor, sendo possivel distingui-la de forma suficiente do
que j4 se encontra no dominio comum. Moro (2017) ensina que a distin-
tividade que exerce a marca possibilita a identificacdo de produtos e
servicos pelo consumidor, bem como, a diferencia¢do da concorréncia.

Segundo Copetti (2007):

A marca, uma das formas de protecdo pelos direi-
tos de propriedade intelectual, pode ser entendida
como o sinal que permite ao consumidor a identi-
ficacdo da origem do produto. Integra um amplo
sistema de sinais que aproximam o consumidor do
produtor e do comerciante em um mundo sem bar-
reiras fisicas, ao contrario do tempo em que o fa-
bricante e o comerciante vendiam seus produtos
nos mercados das cidades.

Atualmente, encontramos vdrias definicdes de marca. H4 quem
relacione a marca apenas a identificacdo de um produto ou servico e de
forma mais abrangente, outros buscam demostrar o vinculo que ela esta-
belece com o consumidor, transcendendo a simples interpretacido de que
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a marca serve para mera diferenciacio (BUZZATTI, SANTIN;
WOIJAHN, 2017).

Do ponto de vista de Cerqueira (1982, p. 774-774), “a marca de
fabrica e de comércio pode ser definida como todo sinal aposto faculta-
tivamente aos produtos e artigos das indistrias em geral para identifica-
los e diferencid-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diver-
sa”.

De igual maneira, Barbosa (2014, p.42), define que “marca é o
sinal distintivo visualmente perceptivel, que é configurado para o fim
especifico de distinguir a origem dos produtos e servicos”. Tinoco Soa-
res (1988, p.127-128), por sua vez, cita a relagdo da marca no mercado e
a define como um “sinal pelo qual o produto ou servigo é reconhecido e
distinguido no mercado consumidor ou entre os usudrios”’. Buzzatti,
Santin e Wojahn (2017, p.144) explicam que a funcdo da marca “vai
além do simples reconhecimento e distingdo de produtos em compara-
cdo aos seus semelhantes”. E nesse mesmo sentido, Barbosa (2014)
defende que a marca tem ampla fungdo, sendo simultaneamente um
objeto econdmico, juridico e semioldgico.

Portanto, a Marca é uma identificagcdo visual que
confere personalidade ao negdcio ou aos produtos.
Grande parte do esforco em oferecer produtos de
qualidade ou um tratamento diferenciado pode se
perder, se os clientes ndo tiverem uma referéncia
visual para associar (BACHMANN, 2010, p.32-
33).

Em que pese a distingdo, ser a principal fun¢do marcaria, pois na-
da mais € que a esséncia de uma marca, hd que se considerar outras
funcdes (COPETTI, 2008). Em linhas gerais a marca se preza a identifi-
car produtos ou servi¢os de seus semelhantes no mercado; assinalar que
os produtos ou os servicos advém da mesma origem; assinalar que os
produtos possuem o mesmo padrdo de qualidade e funcionar como um
instrumento de publicidade (CONFEDERACAO NACIONAL DA
INDUSTRIA, 2013, p. 68).

2.1.1  Origem das marcas
N3o hé consenso na doutrina a respeito de quando as marcas pas-

saram a existir. Alguns autores acreditam que surgiram no periodo ro-
mano, outros, sdo categéricos em afirmar que tiveram sua origem na
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idade média. Entretanto, o cardcter mercantil atrelado a marca emerge
somente no século XI (MORO, 2003).

Nascimento e Lauterborn (2007), por sua vez, explicam que as
marcas tiveram lugar desde a pré-histdria, quando o homem comecou a
utilizar simbolos para representar algo, como a si mesmo ou as figuras
da natureza, com a finalidade de simbolizar, representar e dar significa-
do as coisas.

Nos primérdios, eram utilizados simbolos para indicar produtores
em transagdes comerciais, tornando-se as marcas, importantes para o
desenvolvimento do mercantilismo (CESARIO, 2016). A funcdo da
marca, como se verd adiante, € essencialmente a de distinguir o que visa
representar. No periodo medieval, entretanto, a principal fungdo marca-
ria era de identificar a origem do produto e ndo este em si. Ou seja, sua
importancia estava em informar o estabelecimento de onde o produto se
originou (CARNEIRO, 2011).

A revolugdo industrial acarretou um aumento na oferta de produ-
tos e servicos disponiveis, tornando-os acessiveis a vdrias camadas soci-
ais. Isto também trouxe a necessidade de se utilizar sinais visuais para
identificar os produtores, a fim de que fossem reconhecidos e houvesse
continuidade na relagdo comercial (CAMEIRA, 2016).

O final do século XIX foi marcante para o processo de urbaniza-
cdo e do conceito de cidade como conhecemos hoje. Neste periodo, era
muito comum a comercializacdo e distribui¢do de produtos sem aposi-
cdo de qualquer marca. Assim, o simples fato de se ter uma marca nessa
época, ja era suficiente para gerar receitas maiores. Neste periodo, vdrias
marcas, que ainda possuem grande valor nos dias atuais, foram criadas,
como a COLGATE, em 1806, que a época era uma fabricante de vérios
produtos, dentre eles sabdo, acticar e queijos; a GOODYER, em 1839,
fabricante de borracha vulcanizada; SINGER, em 1851, fabricante de
maquinas de costura; LEVI’S, em 1853, famosa marca de roupas, ou
ainda, a HERING, em 1880, uma malharia brasileira (NASCIMENTO;
LAUTERBORN, 2007).

De mera identificadora na época das trocas comerciais, a marca
evoluiu e passou a ser o centro das a¢des de comunica¢do de organiza-
coes de todos os tipos, principalmente, desde a década de 1980. Sua
fungdo passou a carregar uma carga de significacdo muito grande, modi-
ficando sua estrutura, de forma muito natural, em complexos sistemas
correspondentes as demandas da sociedade onde se insere, de forma a
articular processos econdmicos, sociais e de consumo (PEROTTO,
2007).
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2.2 OPAPEL DA MARCA NO PROCESSO DE INOVACAO

Novos produtos e processos surgem todos os dias em velocida-
de cada vez maior, promovendo o desenvolvimento econdmico. Levan-
do-se em consideragdo o retorno que essas tecnologias geram para seus
criadores, bem como, para a sociedade, € importante que se proteja juri-
dicamente essas criacdes. Isto porque, estimulando o processo inovador,
¢ possivel se obter riquezas e melhora na qualidade de vida
(JUNGMANN, 2010). Em outras palavras, Arrabal (2017, p.250) cita
que “a inovacgdo e a garantia de exclusividade dos direitos de proprieda-
de intelectual, normalmente sdo admitidas como vetores de competitivi-
dade, necessdrios ao fomento da inddstria e consequente desenvolvi-
mento econdmico e social”.

No mesmo sentido, Menegazzo e Boff (2017, p.86) ensinam
que:

[...] a capacidade de criagdo de novos produtos e
processos produtivos estd espalhada além dos mu-
ros das grandes companhias. O conhecimento estd
disseminado, a inovacdo sendo plantada constan-
temente nas mais diversas espécies de solo e a
concorréncia, antes dificilmente encontrada pelas
grandes empresas inovadoras, hoje bate na porta
ao lado.

Embora tenha avangado muito nos tultimos tempos, a inovacio é
um processo continuo e em constante evolu¢do (OECD, 1997). O assun-
to inovacdo ¢ atual e cada vez mais torna-se parte integrante do discurso
das organiza¢des. Em que pese ndo se tratar de tema novo, ainda € pos-
sivel verificar divergéncias quanto a sua conceituagdo.

No Brasil, a Lei 10.973, de 2 de setembro de 2004 (Lei de Inova-
¢do), define inovacdo em seu art. 2°, IV, como sendo:

Introducdo de novidade ou aperfeicoamento no
ambiente produtivo e social que resulte em novos
produtos, servi¢cos ou processos ou que compre-
enda a agrega¢@o de novas funcionalidades ou ca-
racteristicas a produto, servico ou processo ja
existente que possa resultar em melhorias e em
efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

De forma semelhante, o Manual de Oslo (OECD, 1997, p.55),
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traz a seguinte conceituag@o sobre o assunto:

Uma inovacdo € a implementagdo de um produto
(bem ou servigo) novo ou significativamente me-
lhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional
nas praticas de negdcios, na organizacio do local
de trabalho ou nas relagdes externas.

O Manual de Oslo € um documento referéncia na drea para esta-
belecer diretrizes em coleta de dados e tratamento de informagdes rela-
cionados a inovag@o sob a perspectiva empresarial especialmente, mas
nao excluindo o fato de que esta também ocorre em ambientes gover-
namentais. Nesse contexto, o manual estabelece quatro tipos de inova-
coes: de produto, de processo, organizacional e de marketing (OECD,
1997).

De forma breve, as inovagoes de produto se referem a introdugdo
de produtos novos ou melhorados em relacdo a suas caracteristicas ou
usos. As inovagdes de processo sdo aquelas relacionadas a melhora-
mentos de métodos de producdo ou distribui¢do. Inovacdes organizaci-
onais implementam novos métodos em praticas empresariais, na organi-
zacdo do local de trabalho, ou ainda, nas relacdes externas da empresa.
Por fim, as inovacdes de marketing promovem mudangas com relacdo a
concepcdo dos produtos de uma empresa, sendo em relacdo a sua emba-
lagem, posicionamento, promog¢do, ou ainda, na fixacdo de precos.
(OECD, 1997). Dentre as classifica¢des propostas pelo Manual de Oslo,
as marcas, objeto do presente estudo, podem ser entendidas nesse con-
texto, como inovagoes de marketing.

A vista disso, as empresas podem vislumbrar possibilidade de
inovacdo sob vdrios aspectos, tendo por base, as metodologias pré-
definidas pelo manual. De forma mais especifica, é possivel citar algu-
mas situagdes onde a inovagdo ocorre como, no desenvolvimento de
produtos ou de processos, na producio, cadeia de distribuicdo, servigos
de pds-venda, marketing e comercializacdo e ainda, gestdo de marcas e
design (PELLEGRIN; ANTUNES, 2015). Assim, podemos entender o
processo de inovacdo como um todo que, entre varios aspectos também
cuida do objeto aqui estudado, qual seja, a marca. Portanto, se faz ne-
cessdrio compreender de forma mais direta a importancia que este ativo
possui no processo de inovagdo e de que forma contribui para torni-lo
efetivo.
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2.2.1 Inovacdo e marca

Comumente, as patentes recebem atengdo direta quando o assunto
¢ inovagdo. Isso se evidencia uma vez que estas sdo responsaveis por
proteger as invencdes e criam reservas de mercado para as empresas.
Todavia, é importante destacar que ndo sé as patentes sdo essenciais
para o desenvolvimento do processo inovativo. Isto porque, nem toda
inven¢do, seja patenteada ou ndo, terd sucesso no mercado contando
apenas com suas caracteristicas.

Inovacdes quando relacionadas a direitos de propriedade industri-
al, ndo dependem apenas do sistema de patentes, mas de outras prote-
cdes que reforcem seus atributos e auxiliem na inser¢do da inovag¢do no
mercado. Afinal, ndo teremos uma inovacdo de fato, se esta ndo for
recepcionada pelo mercado. Menegazzo e Boff (2017, p.85) explicam
que:

Além da patente, a propriedade industrial possui
outros mecanismos juridicos de protecdo da ino-
vacdo regulamentados pela mesma Lei n.
9.279/96. Por meio da marca, protege-se a identi-
dade da empresa, impedindo que terceiros utili-
zem do mesmo sinal distintivo ou outro similar
que possa confundir o consumidor.

As patentes recompensam a criatividade do inventor estimulando
o desenvolvimento cientifico. As marcas, por outro lado, recompensam
aquele que oferece produtos e servicos de qualidade, e desta forma,
estimula o desenvolvimento econdmico (SILVEIRA, 2011). Além disso,
apenas criar algo nfo é suficiente, pois a inovacdo s existira ap6s haver
beneficios econdmicos sobre a criagdo. Para tanto, sdo necessdrias varias
técnicas, dentre elas, o marketing (BACHMANN, 2010).

Ha diversos casos em que as inova¢des em si ndo foram as res-
ponsaveis pelo sucesso comercial. Godin (2003) relata o caso da maqui-
na de fatiar pdo. A invenc¢do foi concebida em 1912, no inicio da era da
propaganda. De fato, o pao fatiado se tratava de algo inovador para a
época, mas ndo obteve sucesso comercial. A invenc¢do deslanchou cerca
de 20 anos depois, apés ser vinculada a uma nova marca. Ou seja, o
sucesso nao foi obtido em decorréncia da inovagao em si, mas em razao
da embalagem e propaganda arquitetadas para o produto.

Outro exemplo de inovagdo relacionada a estratégia de marke-
ting é o que aconteceu entre a FORD e a GM. No inicio do século XX, a
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FORD detinha a maior produ¢do de carros, todavia, sé fabricava carros
pretos para reduzir custos com tinta. A GM, por sua vez, viu af a possi-
bilidade de diferenciar-se, entdo inovou ao lancar no mercado carros de
diversas cores, e acabou por superar a FORD (NASCIMENTO;
LAUTERBORN, 2007).

Empresas que entram no mercado mais tardiamente sdo capazes
de articular o perfil do consumidor com os recursos dos produtos e ain-
da, as que se inserem durante o crescimento do mercado, costumam
atingir vendas mais rapidamente, do que as empresas pioneiras
(BREXENDORF; BAYUS; KELLER, 2015). No mesmo sentido,
Chang e Park (2013) apontam que empresas pioneiras em inovacdes
possuem um diferencial competitivo, entretanto, precisam se manter
constantemente inovadoras para permanecerem na lideranca do merca-
do, pois é comum que empresas que adentrem o mercado posteriormente
acabem por obter a lideranca nesses mercados. Isso ocorre em razio
destas empresas tardias interpretarem melhor as preferéncias do consu-
midor e utilizarem estratégias de posicionamento de marcas de forma
eficaz.

Segundo Nascimento e Lauterborn (2007) a era da industriali-
zacdo trouxe a competitividade. Inovagdes passaram a se inserir no mer-
cado com mais frequéncia e alterar os habitos existentes. Em especial,
fabricantes de produtos mais simples, que ndo estavam ligados a inven-
tos, passaram a ter competidores, o que os forgou a buscar formas de se
distinguir dos demais, € o meio encontrado foi rotular seus produtos
com marcas-fantasia, tornando o produto mais especial.

Para crescer e obter competitividade no mercado, as empresas
dependem de marcas fortes e produtos inovadores, o que evidencia a
necessidade de uma integracdo mais profunda entre estes. Falar em ges-
tdo da inovacdo e marcas de forma conjunta é necessario e esta interagco
traz beneficios para ambas as dreas. Este assunto, entretanto, ainda care-
ce de compreensdo, embora nas ultimas décadas, esteja cada vez mais se
tornando uma prioridade das empresas (BREXENDORF; BAYUS;
KELLER, 2015).

Marcas fortes sdo uma fonte de inovagdo, ou seja, sa0 um cami-
nho importante que leva a inovacdo (BREXENDORF; BAYUS;
KELLER, 2015). Segundo Pellegrin e Junior (2015), em uma cadeia de
valor, de todas as etapas que compreendem um negécio, a gestdo da
marca é responsavel pela maior parte de valor agregado a inovagao de-
senvolvida. Neste sentido, importa destacar a relevancia das marcas para
0 processo de inovagao.

Barbosa (2007) explica que:
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A relag@o entre o registro de marcas e o estimulo
ao processo inovador pode ndo parecer tdo evi-
dente ao analista econdomico, em parte devido ao
aforismo, geralmente repetido, de que as patentes
(e o trade secret ou know-how) atuam no momen-
to da producdo industrial e as marcas se inserem
no processo de circulagdo de mercadorias. Mas
deve-se dedicar atencdo a tal sistema de protegdo,
porque a marca: a) € um dos mais importantes fa-
tores de apropriagdo dos resultados do processo
inovador; b) tem sido utilizada como veiculo de
transferéncia de técnicas entre empresas; c) cons-
titui um paradigma de direito de exclusiva do sis-
tema de propriedade intelectual.

De acordo com Brexendorf, Bayus e Keller (2015) é possivel sis-
tematizar com base em trés resultados ou estdgios, a relacdo de depen-
déncia das marcas e do processo de gestdo da inovagéo, proporcionando
assim, um ciclo virtuoso, conforme se vé no quadro a seguir:

Quadro 1 — Influéncia da marca no processo de inovagao

Fonte: Adaptado de Brexendorf, Bayus e Keller (2015)

Conforme explicam os autores, este circulo funciona da seguinte
maneira. A marca bem estabelecida cria um vinculo com o consumidor,
e este posicionamento da marca fornece informagdes fundamentais para
orientar futuras inovag¢des. Os consumidores optam por produtos com
base no que pensam e sentem sobre uma marca. Este relacionamento
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entre marca e consumidor € importante para facilitar a introducdo das
inovagdes de forma correta no mercado e aumentar as chances de suces-
so. Por fim, uma inovacio bem-sucedida, aumenta o valor da marca na
medida em que fortalece as expectativas e melhora a percep¢ao do con-
sumidor sobre a marca. Toda essa experi€ncia tem implicagdes no de-
senvolvimento e aceitacdo de inovagdes subsequentes, e dessa forma, o
circulo virtuoso comeca novamente (BREXENDORF; BAYUS;
KELLER, 2015).

O desenvolvimento de produtos e servicos deve ser realizado de
forma alinhada com o desenvolvimento da marca. Quando uma empresa
oferece produtos e servigos consistentes com a estratégia da marca, ou
seja, quando a inovagdo e a gestdo de marcas atuam juntas, € mais pro-
vdvel que uma empresa consiga construir e sustentar vantagens competi-
tivas (BREXENDORF; BAYUS; KELLER, 2015).

Mohr, et.al. (2011) complementam que para aumentar a possibi-
lidade de sucesso mercado, deve-se pensar as acdes de marketing indi-
vidualmente, de maneira que o planejamento para cada inovagdo seja
administrado de forma distinta. O marketing, portanto, € influenciado
pelo produto ou servigo que busca promover. As chances de sucesso no
mercado sdo potencializadas quando as ferramentas de marketing sio
adequadas ao tipo de inovagao.

Pesquisas afirmam que o tipo de estratégia utilizada para a gestdao
da marca é determinante para o sucesso das inovag¢des. Uma empresa
pode utilizar basicamente duas estratégias para definir sua gestdo: utili-
zar uma identidade diferenciada para cada produto ou servico ou utilizar
uma marca corporativa, que serd aposta em todas as solugdes. E também
possivel que estas estratégias sejam combinadas. O fato é que, estas
influenciam no sucesso das inovacdes (BREXENDORF; BAYUS;
KELLER, 2015).

Verifica-se, portanto, que o marketing € uma parte essencial den-
tro do processo de inovagdo e determinante para o sucesso no mercado.
De nada adianta, conceber um novo produto se este ndo obtiver retorno
financeiro. Dentro deste contexto, gerir corretamente as marcas de uma
empresa, adequando estratégias de marketing para cada tipo de produto
ou servico, € parte essencial no processo de inovagao.

As empresas devem atentar-se para o fato de que as marcas nao
sdo simples nomenclaturas apostas ao produtos e servigos, elas vao
além. Sao capazes de agregar valor e trazer significados capazes de pro-
duzir um forte vinculo com seu consumidor. Entretanto, para que cum-
pram seu objetivo precipuo de distinguir e auxiliem efetivamente no
processo de inovagdo, a gestdo de marca se faz necessdria, e deve-se
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levar em consideracdo os aspectos existentes neste processo que contri-
buem para a constru¢do da marca ideal. A distintividade marcaria deve
ser encarada como um dos elementos integrantes da gestdo deste bem,
isto porque, produtos e servi¢os que se diferenciam no mercado, podem
ter mais chances de serem considerados inovadores.
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3  GESTAO DA MARCA

Como j4 visto, a fungdo precipua da marca é designar produtos e
servicos a fim de distingui-los. Entretanto, para além disto, a marca
quando usada para fins de propaganda pode valorizar seu titular e esti-
mular o consumo (BARBOSA, 2002). Portanto, em que pese a concep-
cdo legal, hd de se considerar outros aspectos relacionados a este sinal
que contribuem para que o significado de uma marca va além da distin-
cdo. Neste sentido, Tybout e Calkins (2006, p.2) citam que “As marcas
tém habilidade notdvel em impactar o modo como as pessoas veem 0s
produtos. Raramente os consumidores veem apenas um produto ou ser-
vigo; veem o produto associado a marca”.

Uma marca é a soma de expressoes pelas quais uma entidade pre-
tende ser reconhecida (HERTIOGA; CHRISTENSEN, 2018). A marca
se relaciona com o consumidor, podendo expressar a identidade e os
valores de uma empresa. Para Aaker (2015, p.10) a marca “é a promessa
de uma empresa ao cliente de concretizar aquilo que ela simboliza em
termos de beneficios funcionais, emocionais, de auto expressdo e soci-
ais”. Ou seja, “o produto pode ser o mais frio possivel, mas a marca bem
construida pode morar no coracio do consumidor” (COBRA;
FRANCESCHINI, 2012, p.150). Bianchi e Almeida (2017) afirmam que
“ja ndo ha ddvidas de que marcas sdo um espaco de convergéncia e
equilibrio, um vinculo poderoso entre pessoas e negdcios. E quanto mais
se investe nelas, mais os negdcios crescem’”. A marca, portanto, tem um
papel de estabelecer um relacionamento com o consumidor, de forma
significativa e duradoura (TAVARES, 2008).

Infelizmente, muitos empresdrios ndo se atentam para o fato de
que uma marca forte faz toda a diferenca. A marca que vive na mente
dos consumidores e com a qual se obtém boas lembrancgas, diminui as
chances de ficar obsoleta ou morrer e ainda, tem o poder de alavancar
vendas (RASLAN, 2014).

Além de se conectar com o consumidor, a marca pode ter outras
aplicacdes de grande utilidade para uma empresa. Kotler e Keller (2013)
acrescentam aos beneficios da marca o auxilio na organizac¢io de esto-
ques e registros contdbeis, a facilidade no rastreamento de produtos,
além claro, da protecdo legal que recai sobre o sinal.

Atualmente, as empresas sdo mais valorizadas em razdo das mar-
cas que possuem. Explorar este ativo pode resultar em uma ampliacio
de seu lucro para além dos valores representados pelos ativos tangiveis
de uma empresa (TAVARES, 2008). Criar uma marca forte é um desa-
fio, porém, necessdrio para as empresas que buscam se destacar no mer-
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cado.

Desta forma, mais do que analisar as marcas sob uma perspectiva
juridica, se faz necessdrio seu entendimento sob outros aspectos. O mar-
keting € o responsdvel pela criacdo das marcas que virdo a ser registra-
das e, também, dos significados e estratégias que existem por trds destes
signos. E, portanto, essencial que a marca seja analisada também com
base nesta matéria.

3.1 MARCA NA PERSPECTIVA DO MARKETING

O conceito de marca para o Marketing pode possuir uma vertente
um pouco diferente do que significa para o Direito. Seu conceito para
este campo de estudo, por vezes demonstra uma abrangéncia maior e
menos objetiva, descrevendo também, o relacionamento da marca com o
cliente. Kapferer (2004) exemplifica de forma muito simples a perspec-
tiva da marca para cada drea. Segundo o autor, para o direito, a marca
nasce com 0 seu registro. Entretanto, sob um contexto econdmico, a
marca estd atrelada ao seu publico consumidor, que lhe confere valor na
medida que aceita pagar mais por esta, isto evidentemente, ¢ um proces-
so que demanda um maior tempo, pois no inicio de sua vida, a marca
nao exerce influéncia de forma significativa sobre seus compradores.

Ainda sobre o conceito de marca, Cameira (2016, p. 37) ensina
que:

O conceito de marca tem sido estabelecido sob
pontos de vista distintos: os mais utilizados em
marketing focam a identificac@o e a diferenciagio
de bens e servicos, mas existem abordagens que
situam a marca em um contexto mais emocional e
subjetivo.

Para Kotler e Keller (2012):

Uma marca é, portanto, um bem ou servigo que
agrega dimensdes que de alguma forma, o dife-
renciam de outros produtos desenvolvidos para sa-
tisfazer a mesma necessidade. Essas diferencas
podem ser funcionais, racionais ou tangiveis — isto
é, relacionadas com o desempenho do produto. E
podem também ser mais simbdlicas, emocionais
ou intangiveis — isto é, relacionadas com aquilo
que a marca representa ou significa em termos
abstratos.
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Hertioga e Christensen (2018), por outro lado, defendem que os
especialistas em marcas ndo tém um ponto de vista comum em relacio
ao conceito deste bem. Eles citam que pode haver mais de 30 significa-
dos diferentes. Ha referéncias a marca como uma soma de atributos, um
ativo comercial, dentre outros.

Uma marca ndo se trata somente de um nome, um logotipo, um
design ou uma propaganda, mas sim, constitui-se de uma experiéncia
total. A imagem que a marca transmite, bem como sua reputacio, fazem
parte dessa experiéncia. Marcas valiosas possuem uma estrutura muito
clara e entregam ao consumidor o que prometem (TOMIYA, 2014).
Uma marca registrada representa um ativo intangivel, mas além disso,
as marcas incluem sinais que facilitam o seu reconhecimento, mas que
ndo sdo protegidos legalmente (HERTIOGA ; CHRISTENSEN, 2018).

A visdo de uma empresa € representada por meio da marca, na
medida em que cria uma promessa aos consumidores do que é e do que
deseja fazer. Uma marca confidvel é assim entendida pelo consumidor
porque transmite um nivel de qualidade, fazendo com que pessoas op-
tem mais facilmente por ela. A maneira como os consumidores pensam
a marca, bem como, a participacdo que esta possui no mercado, sdo
indicativos importantes e acabam por agregar valor a este bem
(KOTLER, KELLER, 2013).

3.1.1 Valor da marca

E dificil precisar o valor de uma marca (AAKER, 2007). Este néo
compreende apenas questdes econdmicas, mas revela uma série de cir-
cunstancias relacionadas aos atrativos da marca e sua relagdo com o
consumidor. Kotler e Pfoertsch (2008) afirmam que “marca e o valor de
marca precisam ser reconhecidos como os ativos estratégicos que na
verdade sdo, a base da vantagem competitiva e da lucratividade a longo
prazo”.

O valor da marca tem se revelado o maior diferencial na hora da
escolha pelo consumidor. E dentre esses valores, ndo hd que se pensar
apenas em financeiro, mas em valores estéticos, emocionais, racionais e
fisicos envolvidos na relacdo do produto com o consumidor. Ou seja, o
cliente ndo compra apenas um produto, mas sim o conjunto de atributos
que a marca e seu fabricante proporcionam (BUZZATTI; SANTIN;
WOIJAHN, 2017).

O valor intangivel gerado pelas marcas pode ser nomeado de
brand equity. Este valor pode estar relacionado a vdrios aspectos das
marcas, tais como, o conhecimento do nome e simbolos da marca; a



37

lealdade do consumidor; a qualidade percebida nos produtos ou servigos
relacionados; associacdes realizadas com a marca, por meio de imagens
e conceitos e até mesmo, outros ativos relacionados com a marca, como
as patentes. Estudos mostram que dentre estes fatores, aqueles ligados a
percepcdo do consumidor sdo os que exercem maior influéncia sobre o
valor de uma marca (ROCHA; FERREIRA; SILVA, 2012).

Ainda, Kotler e Keller (2013, p.155) definem o brand equity co-
mo sendo:

[...] o valor agregado atribuido a bens e servigos.
Esse valor pode se refletir no modo como os con-
sumidores pensam, sentem e agem em relacdo a
marca, bem como nos precos, na participagdo de
mercado e na lucratividade gerada pela marca.

Aaker (2007) sistematiza o brand equity por meio de quatro ele-
mentos, que servem de orientacdo para a gestdo da marca, conforme se
observa no quadro abaixo:

Quadro 2 — Elementos do Brand Equity

Braﬂ d Eo COIMPromisso que a marca
. Conscicntizacio da marca a3SUILC. A Ian}lhandadc da marca,
E u]t o seja, a comlangs e qualidade da
marca percebida pelo consurridor.

L a qualidade percebida. Uma
associagdo que afeta a decisdo da
cotpra, portanto, afeta a
lucratividade.

Visibilidade da marca

E & lealdade cue o cliente possui
com a marca. Flemrento essencial

Fidelidade da marca para geragdo de valor,

Qualquer coisa que vineule o
cliente a marca, como atributos do
produto, imagens, simbolos, entre

CULros.

Associacoes da marca

Fonte: Adaptado de Aaker (2007).

O valor da marca é vulnerdvel em razdo de questdes externas que
sdo dificeis de controlar. Ele depende da percep¢dao que o consumidor
tem da marca e que niao depende exclusivamente de a¢des de marketing,
mas também, das experiencias adquiridas pelo consumidor em relacio a
marca e ainda, das acdes realizadas pelos concorrentes (ROCHA;
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FERREIRA; SILVA, 2012).

Por outro lado, sob o ponto de vista econdmico, existem algumas
metodologias que se propdem a valorar este ativo. A Interbrand é uma
agéncia de assessoria em marcas com representatividade em vdrios pai-
ses e anualmente divulga as marcas mais valiosas do mundo e dos paises
aonde estd inserida, com base em uma metodologia prépria. Segundo a
Intebrand (2017) esta metodologia para avaliagdo financeira foi desen-
volvida em 1988 em parceria com uma universidade e analisa a marca
como um ativo estratégico do negdcio. A andlise parte da influéncia que
a marca detém com base no desempenho da organizacdo, no impacto
que exerce sobre seus consumidores e ainda em seus funciondrios, for-
necedores e investidores. Para definir o ranking de marcas mais valio-
sas, os valores advém de diversos critérios, como, fusdes e aquisigdes,
avaliacdes tributdrias, licenciamentos, relagdes com investidores, dentre
outros, e ainda, sdo analisados juntamente com outras acdes realizadas
pelas empresas como, andlise da demanda e da concorréncia e a gestdo
da marca.

A criacdo de valor da marca, seja ele sob qualquer perspectiva é
resultado de um conjunto de fatores que tornem evidente o posiciona-
mento desta no mercado em que atua.

3.1.2  Posicionamento da marca

Toda marca de sucesso possui uma estratégia de posicionamento
por trds. O posicionamento € pensando para tirar vantagens das mudan-
cas que ocorrem constantemente no mercado (WHEELER, 2012). Rea-
lizar o posicionamento de uma marca exige grande esfor¢o, e muitas
vezes, capacidade de promover mudangas, sendo estas uma re-
estilizacdo visual, ou até mesmo, a criagdo de uma nova marca para o
produto (COBRA, FRANCESCHINI, 2012). Essas mudancas ocasio-
nam a durabilidade das marcas. Saber mudar € necessdrio para satisfazer
seu publico, e portanto, permanecer no mercado (KAPFERER, 2003).

Kotler e Keller (2012, p. 257) explicam que:

Desenvolver uma marca forte € tanto uma arte
quanto uma ciéncia. Requer planejamento cuida-
doso e profundo comprometimento de longo pra-
70, além de um marketing planejado e executado
com criatividade. Marcas fortes geram intensa fi-
delidade do consumidor — e sua esséncia € um ex-
celente produto.
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Tomiya (2004) elucida que o posicionamento da marca € a pro-
posta que serd comunicada a sua audiéncia, no caso o consumidor, e
deve demonstrar os diferenciais competitivos da empresa e a vantagem
que esta possui em frente aos concorrentes. O autor sistematiza de forma
simplificada as caracteristicas que, segundo ele, sdo essenciais para o
posicionamento de uma marca, como demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 3 — Caracteristicas necessdrias para o posicionamento da marca

CONFIAVEL RELEVANTE UNICA PERENE

T'az diferenca
para as pessoas

Fonte: Adaptado de Tomiya (2004)

Um bom trabalho realizado com uma marca a distancia da vala
comum. Entretanto, isso ndo se trata de uma obviedade, pois muitos
produtos tém dificuldade de disputar o mercado uma vez que ndo se
posicionam de maneira adequada. Entretanto, vemos outros produtos
que talvez sejam dificeis de se vender, caminhando sozinhos em razio
de terem uma marca muito bem posicionada (COBRA;
FRANCESCHINI, 2012).

A marca deve possuir um posicionamento para que esteja presen-
te na mente de seu publico-alvo e consequentemente, maximize o poten-
cial de uma empresa. Quando feito de forma eficaz, o posicionamento
correto auxilia a orientar estratégias de marketing e esclarece a esséncia
da marca para o consumidor e, dessa forma, uma a¢fo de projetar a ofer-
ta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar de destaque no
mercado (KOTLER; KELLER, 2012)

O posicionamento da marca, portanto, deve sempre se apresentar
de forma muito clara para que esta obtenha valor e cumpra sua funcéo.
Para criar este posicionamento, entretanto, além da concep¢do de um
nome, sa0 necessdrias varias acdes estratégicas que devem ser pensadas
a fim de que a marca obtenha um lugar de destaque junto ao seu consu-
midor.

32 GESTAO DE MARCA: BRANDING

Apenas conceber um sinal distintivo nao € suficiente para que o
objeto que ele designa obtenha sucesso no mercado. Para tanto, sdo
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necessdrios um conjunto de acdes associadas. Bianchi e Almeida (2017)
afirmam que as marcas mais valiosas chegam nesse patamar pois com-
binam uma séria de elementos como, uma boa gestdo, espirito empreen-
dedor, consisténcia em tempos mais dificeis, possuem esséncia e propo-
sito claro e ainda, passam um compromisso legitimo para a sociedade.

A criacdo da marca em si € apenas uma das fases de um grande
processo, em outras palavras, é apenas um meio para se atingir um fim
que € a diferenciacdo. Muitas vezes, as empresas se esquecem do real
significado de suas marcas, subestimando outros estidgios de construcio
da marca e focando apenas na concepgdo do nome (KAPFERER, 2003).

Igualmente, Cesdrio (2016, p. 27) comenta que:

[..] na criacdo das marcas estd envolvida a cons-
tru¢do de incontdveis mensagens, simbolos, carac-
teristicas e valores que fardo parte da mensagem
comunicada pelo empresdrio sobre seu produto e
pela compreensdo que o consumidor terd destas
mensagens, qual seja, da identidade da marca.

A criacdo de uma marca é fécil se comparada a dificuldade de se
administrar este ativo (WHEELER, 2012). O gerenciamento estratégico
de uma marca busca além de criar lacos de fidelidade com o consumi-
dor, potencializar seu valor, e para tanto, sdo necessdrias atividades de
marketing (KOTLER; KELLER, 2013). Neste sentido a gestdo de mar-
cas se apresenta de maneira necessdria para aqueles que desejam obter
de suas marcas o melhor proveito possivel, dando-lhe valor e, conse-
quentemente, conquistando mercados.

A gestdo de marcas ou branding pode ser entendida como um sis-
tema de gerenciamento de marcas. Sdo encontradas vdrias interpretacdes
para este conceito, no entanto, todos concordam de que se trata de uma
ferramenta de gestdo, que se orienta por significado e pela influéncia
que as marcas exercem em seu consumidor, tendo por objetivo a gera-
cdo de valor (CAMEIRA, 2016). Branding € um termo em ingl€s que
designa agdes de gestdo de marca, em outras palavras, é um conjunto de
acoes destinado a consolidar uma marca no mercado (SILVA, 2002).
Kotler e Keller (2012, p.277) afirmam que “atualmente, o branding, tem
um poder tdo grande que dificilmente algo fica sem marca”.

Ainda conceituando o tema, Wheeler (2012, p.16) o define da
seguinte forma:

A gestdo de marcas, também chamada de bran-
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ding, € um processo disciplinado para desenvolver
a conscientizacdo e ampliar a fidelidade do clien-
te, exigindo determinagdo e disposi¢do para inves-
tir no futuro. A ideia de gestdo de marcas € apro-
veitar todas as oportunidades para expressar por
que as pessoas deveriam escolher uma marca e
ndo outra.

o branding é uma ferramenta de gestdo, pau-

tada pelo significado que uma marca possui e pela influéncia que esta
causa nas pessoas. Esse sistema de gerenciamento tem como objetivo a
geracdo de valor (CAMEIRA, 2016). A esséncia do branding é fazer
uma marca ser valorizada pelas pessoas, ou seja, fazer com que a marca
tenha valor (NASCIMENTO, LAUTERBORN, 2007).

Kotler e Keller (2013, p.155) ensinam que:

E Tomiya (2014, p.

Branding significa dotar produtos com o poder de
uma marca. Ele estd totalmente relacionado a cri-
acdo de diferengas entre as marcas. A empresa
precisa ensinar para os consumidores “quem” é o
produto, dando a ele um nome e outros elementos
de marca que o identifiquem; ela também precisa
mostrar-lhes o que o produto faz e porque eles de-
vem se interessar por ele. O branding cria estrutu-
ras mentais que ajudam os consumidores a orga-
nizar seu conhecimento com relagdo a oferta, acla-
rando sua tomada de decisdes e fornecendo valor
a empresa.

22) explica que:

O branding € um processo estruturado, consistente
e integrado, que garante a melhoria continua da
entrega da promessa da marca, desde a defini¢@o
dessa promessa até a implementacdo em todos os
seus pontos de contato com os publicos estratégi-
COS.

O branding ndo é uma ferramenta recente. Para muitos historia-
dores, o processo de gerenciamento de marcas teve inicio com a empre-

sa Procter & Gamble, nos

anos 1930. Naquela época, a empresa ja deti-

nha uma variada gama de produtos, que obtinham resultados em vendas
inferiores ao grande sucesso da companhia, o sabonete Ivory. Percebe-
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ram entdo, que a marca do produto era muito mais que apenas 0 nome e,
a partir disso, passaram a promover uma série de acdes que levaram a
um modelo de gestdo titica da marca, como estudo e melhoria de emba-
lagens, merchandising e até mesmo, atividades de P&D
(NASCIMENTO; LAUTERBORN, 2007). O branding vem se modifi-
cando constantemente para acompanhar a globalizacdo, as novas midias
e a crescente segmentacdo dos mercados (CAMEIRA, 2016).

Um exemplo que pode ser considerado branding atualmente, € a
antiga campanha do cigarro Marlboro, que induzia seu consumidor e
criava um diferencial para a marca, na medida em que transmitia uma
imagem de aventura e  masculinidade (NASCIMENTO;
LAUTERBORN, 2007).

Figura 1 — Propaganda Marlboro

Fonte: Propagandas hisoricas (1998)

Cabe considerar ainda, que a gestdo de marcas ndo € apenas uma
preocupacdo do marketing, mas também tem apelo financeiro. Isto por-
que, o valor da marca se relaciona com o desempenho financeiro da
empresa e o valor das agdes desta (MOHR, et al., 2011). O fato € de
que, a administracdo das marcas quando acertada proporciona além do
que valor econdmico, mas passa a fazer parte da cultura das pessoas e a
influencia-las (MARTINS, 2006). Segundo Kotler e Keller (2012,
p.284) “O segredo do branding é fazer os consumidores notarem as
diferencas entre as marcas em uma categoria de produtos”. Isto estd
estritamente relacionado ao objetivo legal das marcas de criar distingéo,
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portanto, uma gestdo acertada deve integrar diversas a¢des que atuem
em sintonia umas com as outras.

3.3  ACOES DE GESTAO DE MARCA

A gestdo de marcas € uma atividade cada vez mais valorizada.
Cada elemento que compdem uma marca desempenha um papel com-
partilhado e ao mesmo tempo distinto no processo de constru¢do do
signo. A eficacia do processo depende da integracio de cada um destes
elementos, podendo ser adotadas vdrias posturas para administragio
deste bem (TAVARES, 2008). Por conseguinte, realizar a gestdo de uma
marca envolve diversas acdes que devem ser pensadas de forma conjun-
ta.

Esse processo, contudo, por ser complexo, pode demandar a par-
ticipagdo de diversos profissionais de dreas distintas. Tomiya (2014)
destaca que a gestdo de marcas é um segmento oferecido por vdrias
empresas, sendo um tema muito abrangente. Em razdo disto, cada em-
presa tende a apresentar um aspecto do processo que se constitui a ges-
tdo da marca. O autor sintetiza em cinco grupos de trabalho distintos,
sendo estes: as empresas que implementam o branding, inserindo-se
aqui as empresas de comunicagdo, como os escritérios de publicidade;
empresas que oferecem pesquisa de mercado, que sdo aquelas que ofe-
recem métricas para monitoramento do branding; as consultorias de
negdcios, como as auditorias, que buscam definir uma estratégia, missao
e valores de uma organizacio; empresas especializadas em branding,
que sdo aquelas que buscam se diferenciar oferecendo um servico de
posicionamento marcdrio, trabalhando fortemente a questdo de valor
associado e por fim; temos os escritérios que trabalham com o registro
de marcas, os responsaveis por realizar os tramites legais junto ao INPL
Todos estes setores, embora trabalhem frentes distintas, fazem parte do
grande processo de gestdo que envolve as marcas.

Embora as estratégias de branding comuns sejam ideais, muitas
empresas pensam essas agcdes caso a caso. Vdrias pesquisas tentam cate-
gorizar essas agdes, mas a pratica mostra que as empresas acabam por
misturar e combinar abordagens diferentes para criar acdes adequadas
ao caso concreto (STREBRINGER, 2014). Um dos maiores desafios de
profissionais € desenvolver uma estratégia de marca que melhor atenda
aos objetivos propostos (TAVARES, 2008).

O presente estudo ndo tem como objetivo esgotar todas as possi-
bilidades existentes no cendrio de gestdo marcdria, mas sim, identificar
aspectos basilares dentro deste contexto, com base em temas recorrentes
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na literatura de marketing. Nesse sentido, e como forma de sistematiza-
¢fo, analisaremos a gestdo de marcas sob quatro aspectos distintos,
quais sejam: a identidade da marca, a comunicacdo, o design e a prote-
¢d0 juridica, como demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 4 — A¢des de gestdo de marca

Fonte: Elaborado pela autora.

E interessante observar que os aspectos aqui destacados comple-
mentam uns aos outros e, por vezes, chegam a se confundir. Cabe sali-
entar ainda, que cada um destes topicos pode comportar estratégias dis-
tintas, a depender dos ideais da empresa. Apesar de poderem ser traba-
lhadas de formas individuais, estas estratégias devem estar em sintonia
para que a gestdo da marca seja efetiva e produza os efeitos desejados
junto ao consumidor e a concorréncia.

3.3.1 Identidade da marca

A identidade da marca é um componente importante no processo
de gestdo da marca (SCHARF; SARQUIS; KRAUSE, 2015). De acordo
com Wheeler (2012, p.40), “as melhores identidades impulsionam uma
marca”. A autora explica que a identidade de uma marca é composta de
vérios elementos, como o significado, valor, coeréncia, diferenciacdo de
outras marcas, flexibilidade, dentre outras caracteristicas que auxiliam
na criacdo dos ideais de uma marca. De igual forma, Aaker (2007) ex-
plica que que a identidade cria sentido e significado para uma marca e
expressa aquilo que a marca deseja comunicar, em outras palavras, a
promessa que ela passa ao cliente, ou ainda, como é percebida por ele.
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A identidade da marca se preza a dizer o que € a marca. Ela pode
ser influenciada de vdrias maneiras e transmitir uma filosofia diferente a
depender do contexto da empresa que a detém. De outro lado, a forma
como o consumidor percebe essa identidade é a imagem que a marca
transmite ou a percepc¢do da marca (TOMIYA, 2004). As empresas sdo
Unicas e a identidade que criam serve para reforcar isso. A marca auxilia
o cliente a identificar a visdo, valores e crengas de uma empresa. Ou
seja, a criacdo da identidade depende de como a empresa gostaria de ser
vista pelo seu publico.

A identidade pode ser mais abrangente e ser tratada a partir da
imagem da prépria empresa, criando uma identidade corporativa. Rocha,
Ferreira e Silva (2012, p.271) explicam que “a identidade corporativa
refere-se a como as pessoas dentro da organizacdo a veem”. Ou seja, €
possivel adotar uma identidade diferente para cada produto ou servigo
de uma empresa, ou optar pela criagcdo de uma identidade corporativa,
que criard uma imagem Unica para todo o portfélio da empresa, esta
questdo depende muito da estratégia adotada pela empresa (TAVARES,
2008).

A primeira identidade corporativa da qual se tem conhecimento
foi criada em 1907 para a empresa AEG, que percebeu a necessidade de
conceber para si uma identidade coordenada, ou em outras palavras, um
estilo. Criou ordem no mundo empresarial, integrando o conceito a iden-
tidade visual. A empresa inovou, antecipando um assunto que levou
ainda meio século para se estabelecer, convocando uma equipe de pro-
fissionais que desenvolveram desde a logo, passando pelos produtos, até
os materiais publicitirios da AEG (CAMEIRA, 2016 e NASCIMENTO;
LAUTERBORN, 2007).

Kotler e Keller (2012, 2013) explicam que basicamente ha trés
estratégias utilizadas pelas empresas para definir suas marcas, conforme
se observa no quadro a seguir:
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Quadro 5 — Estratégias para definicdo de marca (decisdes de branding)

Estratégia O que é Vantagens Desvanta- Exemplo
gens
Marcas dife- - Em caso de - Maior in- - P&G
Marcas rentes para  fracasso deum  vestimento. possui
Muiltiplas | cada produto  produto, os - Muitas vérias
(House of demais ndo sdo  marcas po- marcas
brands) afetados. dem confun-  como Gilet-
- Expansdo de dir o cliente.  te, Pampers
mercado. e Pantene
Uma marca - Custos redu- - O fracasso - Hemmer
Marca apenas zidos. de um produ- - Heinz
tnica (guarda- - Consumidor to pode afetar
(Branded chuva), que identifica um os demais.
House) seestendea  novo produto.
todalinhade - Gerenciamen-
produtos to mais sim-
ples.

Eummeio - Reduz gastos - Diluicioda - A Nestlé
termo. Com- com marketing. marca. emprega
binadoisou - O nome da - Anova em vdrias
mais nomes  empresa legi- linha de linhas

Nome de das outras tima o novo produtos como Nes-
Submarca estratégias. produto e o pode ndo ser  cau 2.0,
acréscimo o tdo bem Nescau
individualiza. sucedida Power,
quanto a Nescau
anterior. Cereal.

Fonte: Keller e Kotler (2013, 2012) e Rocha, Ferreira e Silva (2012)

Marcas diferentes para cada produto exigem mais investimento,
porém sdo benéficas na medida em que, se um produto ndo obtiver o
sucesso almejado, ndo haverd impacto para a empresa em relagdo aos
demais produtos que possui. Uma identidade corporativa Unica, por sua
vez, demanda um investimento muito menor, porém associa a mesma
marca a diversas solucdes. Essa estratégia, no entanto, também é favo-
ravel as empresas uma vez que os consumidores transferem a confianga
que j4 possuem com a marca aos novos produtos comercializados
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(BREXENDORF; BAYUS; KELLER, 2015).

Os conceitos do marketing relacionados a marca podem se con-
fundir na medida em que todos eles tratam de alguma forma a visdo da
empresa em detrimento da percepcdo do consumidor. Entretanto, Tava-
res (2008) explica de forma objetiva a diferenga entre o posicionamento,
a identidade e a imagem da marca. Segundo o autor, o posicionamento é
um elo mental que a empresa cria com consumidor, € a posi¢do que
deseja ocupar na mente do seu puiblico. A identidade, por sua vez, se
preza a dizer o que € a empresa e como ela gostaria de ser percebida. E a
imagem, trata da materializa¢do destes dois conceitos unificados, bus-
cando criar impacto no ambiente em que estd inserida.

3.3.1.1 Comunicagdo

A globalizacdo trouxe vérias ferramentas capazes de facilitar o
acesso as informagdes, de maneira praticamente instantinea. Segundo
Kapferer (2003, p.150) “a comunicacdo € a arma da marca”. Esta pode
se entendida como a maneira utilizada pelas empresas para informar,
convencer e lembrar consumidores sobre seus produtos ou servigos
(KOTLER, KELLER, 2012). A publicidade ¢ um meio de conquista de
mercados, favorecendo a promocao de vendas e neste sentindo, a marca
acaba por obter uma relevancia cada vez maior (LOUREIRO, 1999).

Kotler e Keller (2012, p.512) ensinam que:

A comunicagdo de marketing permite as empresas
conectar suas marcas a outras pessoas, lugares,
eventos, marcas, experiéncias, sensagdes e obje-
tos. Posicionando a marca na memdria e criando
uma imagem de marca, a comunicagdo de marke-
ting pode contribuir com a formacdo de brand
equity, bem como impulsionar as vendas e até
mesmo afetar seu valor para os acionistas.

Os autores explicam ainda, que existem vdrias formas de comuni-
cacdo, destacando-se como principais: propaganda (Ex: andncios, emba-
lagens), promog¢do de vendas (Ex: concursos, amostras), eventos e expe-
riéncias (Ex: festivais, artes), relagdes publicas e publicidade (Ex: semi-
ndrios, publicacdes), marketing direto e interativo (Ex: catdlogos, sites,
telemarketing), marketing boca a boca (Ex: blogs) e vendas pessoais
(Ex: apresentacdes de vendas) (KOTLER, KELLER, 2012).

Segundo Raslan (2014), as pessoas tendem a preferir marcas mais
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conhecidas, mesmo que nunca as tenham consumido, portanto, embora
se subestime o papel que a visibilidade assume frente as marcas, é preci-
SO que se perceba a importancia da promogao da visibilidade. Em outras
palavras, a autora afirma que “o valor da marca cresce com a visibilida-
de trabalhada”. No mesmo sentido, Kapferer (2003) ressalta que, de
forma geral, as empresas que mais investem em inovagdo sdo aquelas
que também mais investem em comunica¢do. Essa combinacio agrega
valor a marca.

Em que pese a propaganda seja entendida pelos estudiosos do
marketing como uma das formas possiveis de comunicacdo, muitos
autores empregam o termo de forma genérica quando o relacionam ao
papel que possui frente a marca.

Nascimento e Lauterborn (2007) ensinam que a propaganda pas-
sou a ser utilizada pelos fabricantes mais antenados, no inicio do século
XX, como meio de criar uma memorizacdo de suas marcas para influen-
ciar as compras e ampliar o conhecimento delas pelo publico consumi-
dor. O ridio foi uma importante ferramenta de propagacdo neste perio-
do.

Silva (2002, p.27) observa que “a propaganda deve servir como
base e apoio na constru¢do e sustentacio das marcas. E esse trabalho de
comunica¢do, quando feito de maneira consistente e planejada, que
mantém a competitividade das marcas no mercado” A propaganda é
uma forma de criar um relacionamento entre o consumidor e o produto
(WHEELER, 2012). Neste sentindo, a propaganda se apresenta como
uma ferramenta primordial de sustentacio as marcas (SILVA, 2002).

3.3.2 Design

O design se trata de um processo criativo que busca solugdes para
diversos problemas, como tecnoldgicos, econdmicos, dentre outros. Este
processo demanda uma série de conhecimento e estd presente para além
de um produto em si, mas também em sua embalagem, impressos, mate-
riais promocionais, na marca e até logotipo. O design pode ainda contri-
buir para o processo de inovacio, através do desenvolvimento tecnolé-
gico, como reducdo de insumos ou tempo de fabricagdo, bem como de
forma organizacional, favorecendo o processo de desenvolvimento de
produtos (SILVA, 2002). Segundo Cameira (2016, p.16), “o branding é
uma atividade cada vez mais presente no campo do profissional do de-
sign”. A autora conta ainda que a drea de design de identidade visual
ganhou forca no Brasil no inicio da década de 1960, quando os meios de
comunica¢do em massa comecaram a se difundir e os processos de in-
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dustrializacdo se intensificaram.

Marcas fortes combinadas a um design atrativo influenciam mais
o consumidor a querer certos produtos do que marcas fracas. Isto ocasi-
ona um comportamento hedonista no consumidor e inclui um nimero
menor de marcas. (TOWNSEND, et. al., 2013). Em outras palavras, as
marcas levam as pessoas a consumir produtos dos quais ndo precisam
apenas pela vontade de os ter. O design contribuiu, portanto, no sentido
de criar uma identidade visual, que segundo Cameira (2016, p.40), é
“algo de natureza fisica e tangivel, percebido e decodificado pelo senti-
do da visdo”. A autora ainda afirma que o design pode intervir na cons-
tru¢do da marca, tanto na questdo visual, quanto na geragdo de sentido,
tudo isso, sendo realizado por meio do branding.

O design pode, portanto, ser aplicado de diversas formas no con-
texto das marcas. Ele pode estar atrelado a estética desta, aos produtos
que a marca representa ou até mesmo, ao préprio visual da empresa.
Cameira (2016) ainda esclarece que os elementos criados pelo design,
como o nome e logomarca, o ambiente, missdo e visdo, documentos e
propaganda, sdo nada mais que manifestacdes visuais da identidade da
marca.

O design dos produtos também € uma importante ferramenta es-
tratégica de diferenciacdo marcaria. Isso auxilia na criacdo de marcas
fortes, posicionando as empresas de forma mais competitiva frente aos
demais, podendo ainda, diminuir riscos e aumentar a lucratividade. Ou
seja, marcas associadas a melhores designs obtém mais vantagem. E
comum que uma marca possua recursos de design empregado em seus
produtos, que obtém efeito na percep¢do do consumidor. Embora esse
aspecto seja por vezes negligenciado, a combinacido do design com a
marca € um importante componente de atratividade do consumidor ao
produto. O design do produto, na opinido do consumidor, pode variar de
acordo com a marca ao qual estd associado (TOWNSEND, et. al.,
2013).

Cumpre destacar também que o registro de marcas contribui para
a protecdo do design na medida em que pode proteger além do elemento
nominativo, o aspecto estético de produtos ou embalagens, através da
apresentagdo tridimensional. Estas formas de protecdo serdo detalhadas
posteriormente.

3.3.3  Protecdo juridica

A criacdo intelectual tende a ser valorizada cada vez mais. O
exercicio criativo ndo ocorre do acaso e exige gasto de tempo e investi-
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mentos para sua concretizagdo, portanto, deve ser protegido e remunera-
do. A propriedade industrial é eminentemente capitalista, pois preza pela
propriedade privada e permite que seu titular invista e seja recompensa-
do com uma espécie de prémio (SCUDELER, 2013). A premiacdo, nes-
te caso, € retratada pela exclusividade aposta aos bens imateriais.

Como ja explanado anteriormente, pela lei brasileira ndo ha obri-
gatoriedade em relagdo ao registro de marcas, entretanto, sé haverd di-
reito sobre o signo, se houver o requerimento formal da marca junto ao
orgdo competente, salvo alguns casos nos quais se pode proteger o nome
empresarial seguido de registro da marca. Para Buzzatti, Santin e Wo-
jahn (2017), a protec¢do juridica marcdria se faz necessdria dada a impor-
tAncia econdmica que este ativo possui, agregando valor aos produtos
e/ou servicos. Isto porque, a marca revela valor econdmico, portanto,
além da protecdo conferida, o registro influencia na valoragdo desta.

Moro (2017, p.348) assevera que:

A protecdo de uma marca pelo registro garante ao
titular a exclusividade de sua utilizagdo, justamen-
te visando preservar sua fung¢@o distintiva no mer-
cado e assim possibilitar que os consumidores
consigam reconhecer os produtos e servigos iden-
tificados por elas.

Ademais, é importante ressaltar que outros aspectos de um produ-
to também sdo passiveis de protecdo juridica. Além do nome da marca
ser protegido por meio do registro, € possivel requerer a protecdo via
patentes de processos e aspectos técnicos relacionados ao produto, bem
como, as embalagens podem ser protegidas por desenhos industriais e
direito autoral. Os direitos de propriedade intelectual ddo seguranca a
empresa para que invista na marca e obtenha beneficios (KOTLER;
KELLER, 2012, p.258).

Dentro da gestdo marcaria, a vertente da prote¢do juridica € es-
sencial para garantir a efetividade das outras acdes projetadas para o
signo. Menegazzo (2017) explica que o registro de marca € fundamental
pois garante seguranca juridica para as partes envolvidas na relagdo,
neste caso, consumidor e fornecedor. Ainda, afim de se garantir a exclu-
sividade concernente ao registro, a marca deve estar de acordo com
todos os requisitos e vedagdes existentes, atentando-se seu titular, a
disponibilidade e liceidade do sinal.

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 259):
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Para as empresas, as marcas representam uma
propriedade legal incrivelmente valiosa que pode
influenciar o comportamento do consumidor, ser
comprada e vendida e, ainda, oferecer seguranga
de receitas futuras e estdveis para seu proprietdrio.
Quantias generosas sdo pagas por marcas em fu-
sdes e aquisicdes, muitas vezes justificadas pela
premissa da expectativa de lucros extras, assim
como pela dificuldade e despesa envolvida na cri-
acdo de marcas semelhantes a partir do zero.

Marcas registradas transmitem durabilidade. Elas ddo seguranca
ao consumidor e quando sdo familiares e de fécil reconhecimento, pas-
sam a ideia de seguranca. A durabilidade das marcas vem da capacidade
de transcender as mudangas que ocorrem e se comprometer com uma
ideia central. Este ativo precisa ser preservado e protegido (WHEELER,
2012). Isto porque, “o registro do nome protege, garante e sustenta a
existéncia e permanéncia da marca no mercado (SILVA, 2002, p.22).

No mesmo sentido, Buzzatti, Santin e Wojahn (2017, p.153-154)
afirmam que:

[...] uma marca registrada transmite maior confi-
anca e credibilidade aos clientes, ndo sendo novi-
dade marcas que surgirem no mercado de repente
e se tornarem a favorita do seu publico alvo, ele-
vando o valor dela inimeras vezes.

Copetti (2007) atenta para a necessidade de se criar uma mentali-
dade de protecdo aos ativos intangiveis. Ainda sdo poucas as empresas
que tem a preocupagio com o registro, mas € elementar que percebam a
riqueza presente nestes bens e que asseguram direitos importantes ao
seu titular.

Na prética, ¢ comum observar empresas que atuam durante mui-
tos anos sem requerer o registro da marca. O ideal seria que a criacdo da
marca envolvesse desde o inicio a preocupagdo com a protecdo legal do
simbolo, infelizmente, essa acdo ainda é muito incipiente, especialmente
em empresas de pequeno porte. Isto se dd muitas vezes por desconheci-
mento da matéria, md orientacdo dos profissionais envolvidos na abertu-
ra da empresa e até mesmo, despreocupacdo do empresdrio quanto a
necessidade do registro.

O registro da marca ¢ indicado logo no inicio de uma empresa.
Sem o registro, ndo hd como garantir protecdo juridica, em outras pala-
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vras, ndo € possivel efetivacdo da propriedade, a exclusdo de terceiros
ou cobranga por eventuais prejuizos que estes possam vir a causa. O
registro, portanto, € uma necessidade estratégica da empresa
(BUZZATTI; SANTIN; WOJAHN, 2017).

Entretanto, criar uma marca ou apropriar-se de um sinal disponi-
vel atualmente ndo ¢ tarefa facil. Wheeler (2012, p.132) assevera que
encontrar um nome que seja legalmente protegido é um desafio, mesmo
para quem € especialista em criacdo de marcas, e ainda complementa,
“Criar nomes ndo é para quem tem coragdo fraco”. Ainda, Silva (2002,
p.20) explica que:

Um bom nome é aquele que facilita a associacdo
de qualquer sinal grafico pelo consumidor, simpli-
fica o processo de memorizacdo e compra, pro-
move a identidade da marca e evoca sentimentos
de confiancga, seguranca, durabilidade, status e ex-
clusividade.

Nos tltimos 10 anos, a titulo de exemplo, o INPI recebeu em mé-
dia 150.000 pedidos de registro anuais. Em 2017 recebeu um nimero
recorde de pedidos de marcas, totalizando 186.103 processos, sendo um
crescimento de 11,9% em relagdao a 2016 (INPIL, 2018). Ou seja, obter
um sinal que tenha distintividade suficiente e que ji ndo tenha sido
apropriado por terceiro, cada vez se torna mais complexo.

3.3.3.1 Manutengdo e fiscalizacio do registro

Como ja mencionado anteriormente, a marca proporciona ao seu
titular um direito de exclusividade em territério nacional, podendo este
excluir terceiros que a utilizem sem consentimento. Logo, o uso nio
autorizado da marca caracteriza contrafagdo (LOUREIRO, 1999). Al-
cantara (2006) menciona que a simples reproducdo de marcas é um fe-
ndmeno de fécil percep¢do, entretanto, a imitacdo, embora também seja
capaz de gerar confusio, se mostra mais dificil de ser percebida a pri-
meira vista.

Dessa forma, apenas requerer um registro de marca nao é sufici-
ente para a garantia de seguranca juridica. Para tanto, € necessario tam-
bém que haja o acompanhamento dos processos a fim de se respeitar
prazos e procedimentos administrativos, bem como, atencao para a atua-
lizacdo das marcas em relacdo a suas caracteristicas essenciais. Ade-
mais, como ja revelado, o INPI atua como 6rgdo executor, realizando o
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exame de méritos dos pedidos de registro de marcas, mas nao possui a
funcio fiscalizadora. Por esse motivo, cabe também ao titular atentar
para o uso indevido de sua marca por terceiros. Como forma de defender
seus direitos o titular da marca possui algumas opc¢des disponiveis, den-
tre elas, impugnacdes administrativas, procedimentos judiciais e até
mesmo extrajudiciais.

O art. 158 da Lei de Propriedade Industrial, determina que pedi-
dos de registro serdo passiveis de receber oposi¢des de terceiros que se
sintam prejudicados, no prazo de 60 dias, contados da publicacdo do
novo processo pelo 6rgdo. O titular de um pedido ou de um registro,
pode, portanto, comunicar ao INPI sobre a colidéncia, antes que o 6rgao
faca a andlise de mérito.

O INPI analisard as condigdes de registrabilidade a partir do mo-
mento que esgotarem os prazos para interposi¢do e manifestagdo quanto
a oposicdo e decidird pelo deferimento ou indeferimento do pedido de
registro. Quando indeferido, o titular da marca tem ainda a possibilidade
de interpor recurso administrativo a fim alterar a decisdo do 6rgdo, caso
em que, sendo esta mantida, encerra-se a instdncia administrativa, res-
tando arquivo o pedido (ALCANTARA, 2006).

Ademais, caso se trate de um registro que tenha sido concedido
em desconformidade com as disposi¢des legais, o terceiro que se julgar
prejudicado podera interpor junto ao INPI, nulidade administrativa, em
180 dias contados da concessdo, conforme estabelece o art. 169 do
mesmo diploma legal. Ou ainda, poderd ser interposta acdo judicial de
nulidade, com base no art. 173 da Lei de Propriedade Industrial, no pra-
zo de 5 anos da data de concessdo. Além disso, é também prética co-
mum, em especial com relacio a terceiros contrafatores que ndo tenham
requerido o registro, o encaminhamento de notificacdes extrajudiciais a
fim de informar os direitos do titular com relacdo a marca.

Portanto, se faz necessdrio que o titular da marca acompanhe
constantemente novos pedidos requeridos, bem como, registros conce-
didos para que, caso necessdrio, faca valer seus direitos como titular e
zelar por sua propriedade. Estes procedimentos, da mesma forma que
aqueles relacionados ao marketing das marcas, sdo aconselhados a se-
rem promovidos por profissionais especificos. A falta de conscientiza-
¢do quanto aos propdsitos da marca, bem como, de orientacdo adequada,
quanto a este e outros aspectos, podem prejudicar a eficdcia deste bem
que € de vital importincia para o sucesso das empresas.
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4 ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS A MARCA

Em que pese ser comum ouvirmos alusdes a qualquer signo que
designe um estabelecimento comercial como marca, para o direito, s6
existird marca, se esta estiver de acordo com os preceitos legais institui-
dos, obtendo dessa forma, o registro. Em outras palavras, Menegazzo
(2017) afirma que desde que nido compreendido nas proibi¢des legais,
qualquer sinal € passivel de constituir-se como marca. Nesse sentido
ainda, Cesdrio (2016, p.13) esclarece:

Os sinais distintivos ndo sdo estdticos; por isso,
qualquer signo de representagdo semiltica pode
ser utilizado com fim atrativo de clientela pelo
marketing, mas apenas alguns destes s@o passiveis
de serem reconhecidos como marca e receberem o
titulo da propriedade marcaria, isto é, o registro.

O Estado concede um monopdlio privado ao titular para que
exerca a titularidade sobre a marca, garantindo-se entdo, exclusividade
de uso oponivel erga omnes, ou seja, contra terceiros (SILVEIRA,
2011). No Brasil, a questio registral das marcas é regulada por meio da
Lei de Propriedade Industrial. Ela ndo regula somente questdes marca-
rias, mas também estabelece direitos e obrigacdes relativos a Proprieda-
de Industrial como um todo, incluindo-se af as patentes e desenhos in-
dustrias, de forma a substituir o antigo Cédigo de Propriedade Industrial
de 1971.

O INPI € o 6rgdo nacional responsavel por realizar a andlise de
mérito das marcas, com base nos requisitos dispostos pela legislacio. E
uma autarquia federal, criada em 1970, e vinculada ao Ministério da
Economia (ME), incumbido da disseminacdo e gestdo do sistema de
propriedade industrial brasileiro (INPI, 2017a). Cabe ressaltar, que o
INPI € um o6rgdo julgador, ndo cabe a ele executar suas decisdes ou
fiscalizar o cuamprimento destas.

O pedido de registro ou registro ja concedido, reserva alguns di-
reitos ao titular da marca previstos no art. 130 da Lei de Propriedade
Industrial. Além de garantir a este a possibilidade de zelar pela integri-
dade da marca, se interpondo a terceiros que dela se utilizem sem con-
sentimento, Silveira (2011) menciona que a lei permite que o titular da

' O INPI foi criado pela Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>.
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marca promova a cessao ou licenciamento desta. E, portanto, um direito
patrimonial, passivel de alienag¢do ou simplesmente utiliza¢do autorizada
a terceiros. O autor completa dizendo que:

Por licenga de uso de marca entende-se a autori-
zagdo para usar a marca da mesma forma, ou nas
mesmas proporgdes, que o seu titular. O direito
protegido permanece em sua substancia com o seu
titular, mas o seu uso transfere-se para o licencia-
do. Para o direito de marcas, a expressdo “licenca
de uso” significa que o licenciador abriu mao de
fazer valer o seu direito de uso exclusivo em rela-
¢d0 ao licenciado (SILVEIRA, 2011, p.110).

Em relacdo ao direito de cessdo, € importante observar ainda que
o art. 135 da lei menciona que todos os processos, de titularidade do
cedente, que sejam de marcas idénticas ou semelhantes, devem ser
transferidos, sob pena de cancelamento dos processos nédo cedidos. Essa
previsdo existe para cumprir a distintividade da marca e evitar que mais
pessoas atuem no mesmo segmento com marcas idénticas, mesmo que
estejam de acordo, pois pode ser lesivo ao consumidor, na medida em
que hé o risco de confusio.

Ainda, o requerimento da marca deve ser realizado de acordo
com sua natureza. Para tanto, os processos de marca sao classificados de
forma a explicitar a atividade que esta visa representar, e isto ocorre por
meio de uma categorizagdo numeral compreendendo 45 classes distin-
tas, entre produtos e servigos.

Esta organizacdo ocorre por meio da Classificacdo Internacional
de Nice. Esta classificag@o foi estabelecida por meio de acordos interna-
cionais, onde os paises signatdrios sdo obrigados a utiliza-la. Esta classi-
ficacdo € atualizada constantemente, de forma a incluir novos produtos e
servicos, bem como, adequar os existentes (OMPI, 2016).

Observa-se que nem todas as atividades previstas nesta classifica-
¢do possuem intuito econdmico. Nao € estranho a aposicdo de marcas
para diferenciacio de setores que ndo possuem fins lucrativos. Ha varios
exemplos neste caso, como igrejas, centros educacionais, associa¢des
culturais ou assistenciais, entre outros.

A andlise de mérito para obtencdo do registro, divide-se entre o
formalismo necessdrio a marca e o exame substantivo do sinal. Segundo
o INPI (2017b), o exame formal da marca consiste em verificar as in-
formagdes necessdrias para que o pedido seja publicado corretamente na
base de dados e tenha continuidade. Sao verificadas questdes relaciona-
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das a apresentac¢do da marca, bem como, dados apresentados pelo reque-
rente. O exame substantivo, por sua vez, visa determinar se o sinal pre-
tendido possui as condi¢cdes necessdrias para se tornar um registro. Nes-
te momento, se verifica se o pedido é constituido de sinal visualmente
perceptivel, se possui suficiente distintividade e se ndo estd em desacor-
do com as proibi¢des contidas na legislagdo aplicada ao caso.

Cabe considerar ainda dentre os principais aspectos legais, que de
acordo com o art. 133, se aceita a marca serd vigente por um periodo de
10 anos, contados da concessao do registro pelo INPI e prorrogavel por
periodo iguais e sucessivos, sem que haja um limite. Esta marca, entre-
tanto, deverd de fato ser utilizada e ndo ser modificada de forma que
implique em alteracdo de seu cardter distintivo original, presente no
certificado, sob pena de sobre caducidade, conforme exposto no art.
143, do mesmo diploma legal.

4.1.1  Principios

Dentre os aspectos legais relacionados ao registro de marcas, é
possivel elencar alguns principios que regem o direito marcario brasilei-
ro. Segundo o INPI (2017b), sdo eles: a territorialidade, a especialidade
e o sistema atributivo.

Embora estes principios sejam a base do regramento nacional re-
lacionado as marcas, € interessante observar, que todos eles comportam
excecgoes.

a) Territorialidade:

A territorialidade define que registro de uma marca € vélido em
territério nacional. A leitura deste principio estd presente de forma ex-
plicita no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, que assegura ao
titular o uso exclusivo da marca em todo o territério nacional. Basica-
mente, significa dizer que o registro terd efeito apenas no Brasil. Em
outras palavras “a protecdo conferida ndo transcende os limites territori-
ais do pais e, somente nesse espago fisico, é reconhecido o direito de
propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada” (COPETTI,
2008).

A marca notdria € a exce¢do ao principio da territorialidade e esta
presente no art. 126, da Lei de Propriedade Industrial, definindo que a
notoriedade serd reconhecida, independente de registro no Brasil, apenas
em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6° bis (I), da Convencdo da
Unido de Paris (CUP). Ou seja, as marcas notdrias, segundo Buzzatti,
Santin e Wojahn (2017, p.144) “sdo aquelas notadamente conhecidas em
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seu campo de atividade, ndo abrangendo outros”.

De acordo com a regra estabelecida pela Convengdo, o Brasil se
compromete a negar o registro de sinais que se constituam de marcas
registradas em outros paises membros da Conven¢do da Unido de Paris
(CUP), quando esta for notoriamente reconhecida em nosso territorio,
mesmo que ndo tenha requerido o registro (INPI, 2017b).

b) Especialidade

O principio da especialidade estd diretamente ligado ao objetivo
principal da marca de distinguir. Segundo esta regra, s6 € possivel re-
querer o registro de marca para a atividade comprovadamente realizada
pelo titular, ou ainda, nas palavras de Copetti (2008, p.39) “Por este
principio a protecdo conferida as marcas se esgota nos limites da classe
registrada”. Este principio, também € previsto na legislacdo, no §1° do
art. 128, que possibilita o requerimento do registro somente as ativida-
des exercidas de forma licita e efetiva, de modo direto ou através de
empresas que sejam controladas direta ou indiretamente.

O INPI (2017b) explica que “a protecdo assegurada a marca re-
cai sobre produtos ou servi¢os correspondentes a atividade do requeren-
te, visando a distingui-los de outros idénticos ou similares, de origem
diversa”.

Este principio possibilita a convivéncia de marcas semelhantes
ou idénticas, desde que compreendidas em classes distintas, em outras
palavras, marcas que ndo sejam colidentes. E perfeitamente possivel,
portanto, que a marca “COLOMBQO”, requerida para comércio de ele-
trodomésticos, conviva com a marca “COLOMBO”, que designa a pro-
ducdo de artigos do vestudrio, conforme se extai do exemplo a seguir.
Ou ainda a marca “RENNER”, que designa o comércio de tintas e de
vestudrio, para titulares distintos. Essa convivéncia é aplicdvel, haja
vista o piblico-alvo destas marcas ser totalmente distinto. Portanto, seus
titulares tém exclusividade sobre a marca apenas em sua drea de atua-
cdo.
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Figura 2 - Colombo: comércio de Figura 3 - Colombo: produtos de
eletrodomésticos> vestuario®
(-4
w
Colombo COLOMBO
(INPL 2003) (INPL 2016)

A excecdo ao principio da especialidade é a marca de alto reno-
me. Ela estd prevista no art. 125, da Lei de Propriedade Industrial, e a
esta € assegurada uma prote¢cdo em todos os ramos de atividade.

Para obter o reconhecimento de alto renome, a marca deve ser
conhecida pelo publico em geral e ndo somente por aqueles que conso-
mem seus produtos ou servigos (MORO, 2003). Este status é anotado no
processo da marca junto ao INPI e seu titular pode excluir terceiros que
se apropriem indevidamente do sinal e que atuem em qualquer mercado.
A seguir alguns exemplos de marcas consideradas de alto renome:

Figura 4 — Marca de alto renome: Bis* Figura 5 — Marca de alto renome:
Lupo’
(INPI, 2002a) (INPI, 2009a)

Essa protecdo pode ser requerida pelo titular ao INPI através de
uma peticdo especifica, que deve estar instruida com estudo que de-
monstre o alto conhecimento da marca pelo piblico consumidor em
geral. Este procedimento tem um custo elevado e é adotado desde 2013.
Antes disso, o alto renome era requerido somente se houvesse contrafa-

2 Registro n° 825760690, classe NCL(8) 11, concedido em 02/05/2007.
3 Registro n° 910677417, classe NCL(10) 25, concedido em 10/04/2018.
4 Registro n°® 824294629, classe NCL(8) 30, concedido em 04/11/2008.
3 Registro n° 902078763, classe NCL(9) 25, concedido em 25/09/2012.
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cdo da marca, situacdo em que o titular deveria se opor ao contrafator,
alegando seu alto renome e se constatado, o INPI procedia com a anota-
¢do no processo da mesma forma.

¢) Sistema Atributivo

A lei nacional estabelece o regime atributivo de direito para con-
cessdo de marcas. Para o marketing “um nome torna-se uma marca
quando as pessoas o vinculam a outras coisas” (ROCHA; FERREIRA;
SILVA, 2012, p.208). Entretanto, para o direito, s6 haverd marca se esta
for concedida por meio do 6rgdo responsdvel. Menegazzo, (2017, p. 61)
explica que “[...] ndo € o uso da marca que confere ao seu titular a pro-
priedade sobre o sinal distintivo, [...], mas sim, o registro deferido pelo
INPI”.

Ao se adquirir um imoével ou automdvel, por exemplo, o sujeito
apenas serd considerado proprietario se possuir o titulo que comprove
esta situacdo. Os direitos de propriedade industrial, por sua vez, seguem
0 mesmo raciocinio e devem obter o titulo adequado que ateste a referi-
da propriedade.

Por meio do Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual
relacionadas ao Comércio (mais conhecida por sua sigla em inglés
TRIPS), os paises signatdrios tém faculdade para determinar o regime de
concessdo dos sinais visualmente perceptiveis, assim entendidos como
marca pelo Tratado. H4 muita divergéncia entre as leis de cada pais. Os
Estados Unidos, por exemplo, que possuem um mercado mais competi-
tivo, autorizam qualquer espécie de sinal como marca, como os olfativos
e gustativos, ndo aceitos pela legislacdo brasileira, que optou por um
sistemna mais limitador (CESARIO, 2016).

No mesmo sentido, Barbosa (2005) explica que os direitos decor-
rentes do registro serdo atribuidos a seu titular de acordo com o sistema
adotado pela legislacdo para auferir esta condigdo. Os tipos de sistemas
variam, mas todos estdo sob a perspectiva da Convengdo de Paris. A
maior parte determina que a concessdo da marca advém do registro,
porém, algumas legislacdes pressupdem como requisito de concessdo o
uso prévio.

Sobre os sistemas existentes para a concessdo de registro Scude-
ler (2013, p. 67) ensina:

Trés sdo os sistemas juridicos que reconhecem
protecdo as marcas. Pelo primeiro, denominado
sistema atributivo, a propriedade da marca é reco-
nhecida pela legislacdo através da expedi¢do do
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documento de titularidade pelo érgdo competente.
J4 pelo segundo sistema, conhecido como declara-
tivo, a propriedade é adquirida através da sua
ocupacgdo, independentemente de registro, isto €, a
titularidade sobre determinado sinal € atribuida
aquele que primeiro a adotar. Por fim, o sistema
chamado misto, reconhece protecdo tanto pela

ocupagdo como pelo registro.

O Brasil adotou o sistema que se baseia no registro e a Lei de
Propriedade Industrial estabelece de forma expressa o principio atributi-
vo no art. 129 ao dizer que “a propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido”. A prioridade do registro entdo, é confe-
rida a quem primeiro solicitar o registro (INPIL, 2017b). De forma préti-
ca, os direitos de propriedade sobre a marca se adquirem por meio de
registro no INPI, e ndo pelo mero uso do sinal no mercado
(CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, 2013, p. 114).

Entretanto, essa regra encontra sua excecdo no §1° do art. 129 que
assim determina:

Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade
ou depdsito, usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis)
meses, marca idéntica ou semelhante, para distin-
guir ou certificar produto ou servico idéntico, se-
melhante ou afim, terd direito de precedéncia ao
registro.

Dessa forma, a atual legislacdo criou um sistema atributivo mais
flexibilizado, contemplando a propriedade da marca através de seu re-
gistro, porém, possibilitando ao usudrio de boa-fé a prioridade para sua
concessdo (SCUDELER, 2013, p. 68). Segundo o INPI (2017b), preen-
chidos os requisitos dispostos na lei, o direito de precedéncia ao registro
pode ser requerido, devendo o requerente apresentar seus argumentos
instruidos de provas suficientes. Cabe ressaltar ainda, que o requerente
da precedéncia deve fazer prova de seu pedido de registro no momento
da arguicio do direito. E interessante salientar, que o direito de prece-
déncia ndo caracteriza o direito ao registro, mas sim, a andlise prévia de
mérito, ou seja, o pedido de registro do usudrio anterior serd examinado
antes do terceiro que primeiro depositou sinal.
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4.1.2 Tipos de marca

De forma breve e exemplificativa, de acordo com a legislagdo
brasileira de propriedade industrial a marca pode ser classificada de
diferentes formas. Copetti (2008) explica que as marcas podem ser clas-
sificadas quanto a sua apresentagdo, seu uso, ou ainda, sua origem.

Essas classificagOes estdo presentes na Lei de Propriedade Indus-
trial e devem ser indicadas de forma correta no momento do depdsito da
marca, junto ao INPL

4.1.2.1 Apresentacdo

Quanto a sua apresentacdo, Rocha, Ferreira e Silva (2012, p.208)
ensinam que “A marca € constituida por varios elementos, que podem
incluir nome, a logomarca, e outros sinais e simbolos que lhe dio iden-
tidade. Segundo o INPI (2017b) “No que se refere as formas gréficas de
apresentacdo”, as marcas podem ser:

a) Nominativa: Sdo compostas apenas por elementos nomi-
nais, sem qualquer estilizag¢do gréfica, ou ainda, nas palavras de Mene-
gazzo (2017, p.49) “sem manifestacdo artistica sobre esses elementos”.
De acordo com o INPI (2017b), também sdao denominadas verbais. Estas
marcas podem constituir-se de combinacdes de letras e algarismos, en-
tretanto, ndo pode haver forma fantasiosa ou figurativa associada, con-
forme o exemplo demonstrado a seguir:

Figura 6 — Marca Figurativa: Hering®

HAVAN
(INPI, 1988)

b) Figurativa: Compostas apenas por elementos graficos,
sem qualquer parte nominativa. O INPI (2017b) explica que estas mar-
cas sdo compostas por desenhos, imagens, incluindo-se neste caso, for-
mas fantasiosas ou figurativas de letras ou nimeros isolados. Ainda,
alfabetos distintos e ideogramas também podem ser classificados aqui.
A seguir, vé-se alguns exemplos de marcas figurativas:

6 Registro n° 814479847, classe 24:10.20.30, concedido em 17/08/1993.
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Figura 7 - Marca Figurativa: Hering’  Figura 8 - Marca Figurativa: Unimed?®

X £~

(INPI, 2014) (INPI, 2000)

¢) Mista: Refere-se as marcas que trazem em seu conjunto,
ao mesmo tempo, elementos figurativos e nominativos, conforme os
exemplos abaixo apresentados. O INPI (2017b) ressalta ainda, que
mesmo marcas nominativas que possuam grafia fantasiosa ou estilizada,
podem ser consideradas marcas mistas.

Figura 9 — Marca mista: Figura 10 — Marca mista:
Profnit’ Weg!?

2

PROFNIT

(INPI, 2015a) (INPI, 2015b)

d) Tridimensional: Sdo aquelas relacionadas a forma plésti-
ca que seja suficientemente distintiva. Importante destacar que a forma
ndo pode estar associada a efeitos técnicos para ser registravel (INPI,
2017b). Abaixo demonstra-se exemplos de marcas tridimensionais vi-
gentes:

7 Registro n® 908455380, classe NCL(10) 25, concedido em 02/05/2017.
8 Registro n° 822797461, classe NCL(7) 42, concedido em 17/04/2007.

¥ Registro n° 910363439, classe NCL(10) 41, concedido em 14/02/2018.
10 Registro n® 909937230, classe NCL(10) 09, concedido em 19/12/2017.
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Figura 11 — Marca tridimensional: Figura 12 — Marca tridimensional:
Bic!"! Boticdrio'?

(INPI, 2001) (INPI, 2002b)

Recentemente, o INPI também acrescentou em sua busca on-
line, como forma de apresentacdo, as marcas de posicdo. No entanto,
ndo hd como as requere-las formalmente. A constatacdo dessa caracte-
ristica vem sendo discutida e requerida ao INPI sobre apresentacio figu-
rativa.

Nestas marcas, a distintividade est4 associada a duas caracteris-
ticas, um elemento e a posicdo determinado que ele ocupa em um produ-
to. Embora ndo haja impeditivos, a principio, ndo ha como associar esta
apresentacdo a natureza de servico em razdo de seu cariter incorpéreo,
pois como mencionado ela se caracteriza por apresentar-se na superficie
de um produto (BARBAS, 2015). Alguns exemplos deste tipo de marca
sdo as listras sempre presentes nos calcados e vestudrios da Adidas, a
posicdo da etiqueta nos bolsos das calgas da Levis’s ou ainda, o iconico
solado vermelho dos cal¢ados Louboutin, conforme exemplo abaixo:

Figura 13 — Marca de posi¢do: Christian Louboutin'?

(INPI, 2009b)

' Registro n® 823850846, classe NCL(7) 34, concedido em 25/03/2003.

12 Registro n® 824905067, classe NCL(8) 03, concedido em 18/11/2008.

3 Pedido de registro n® 901514225, classe NCL(9) 25, depositado em
22/04/2009.
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4.1.2.2 Natureza

Ainda em relacdo aos tipos de marca, além de se apresentar visu-
almente de alguma forma as marcas também sdo classificadas quanto a
sua natureza ou uso, onde o art. 123 da Lei 9.279/96 as classifica do
seguinte modo:

a) Produto ou Servico: Sfo as usadas para distinguir produ-
to ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
Em outras palavras, podemos dizer que elas sdo a esséncia do registro
marcdrio e orientam quanto ao que se deseja proteger. Ressalta-se que as
marcas de produto e servi¢o sdo as principais formas utilizadas pelos
usudrios. Segundo o INPI (2018), elas respondem quase pela totalidade
dos pedidos, representando 98,8% dos depdsitos realizados em 2017.
Abaixo seguem exemplos de marcas de produto e servico:

Figura 14 - Marca de produto: Skol'* Figura 15 - Marca de servico:
Bradesco®

L™

(INPL 2011) Bradesco
(INPL, 2008)

b) Coletiva: Essa natureza se preza a identificar membros de
uma determinada entidade (MENEGAZZO, 2017). Conforme explica o
INPI (2017b) essa marca tem funcdo diversa das marcas de produto e
servico e se destina a distinguir produtos e servi¢os que provenham de
membros de uma pessoa juridica que represente uma coletividade, como
associagdes ou cooperativas. A licenca ndo € requerida aos representa-
dos pela marca, todavia, estes devem se ater ao regulamento de utiliza-
¢do da marca. Segue abaixo exemplo de marca coletiva:

14 Registro n® 904006824, classe NCL(9) 32, concedido em 18/11/2014.
15 Registro n® 901372242, classe NCL(9) 36, concedido em 10/05/2011.
15 Registro n® 906095239, classe NCL(10) 35, concedido em 09/08/2016.
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Figura 16 — Marca Coletiva: Unicred!®

UNICRED £

(INPI, 2013)

¢) Certificacao: Segundo o INPI (2017b), “marca de certifi-
cacdo € aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou
servico com determinadas normas, padrdes ou especificacdes técnicas,
notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodo-
logia empregada”. Diferente do principal objetivo das marcas que € o de
diferenciar, a marca de certificac@o se destina a informar ao consumidor
que o produto ou servigo identificado, estd de acordo com certas normas
e padrdes estabelecidos. Neste sentido, estas marcas sio utilizadas ape-
nas por terceiros, autorizados pelo titular, a fim de atestar conformidade
com os requisitos (INPI, 2017b). A seguir, vé-se exemplo de uma marca
de certificacio:

Figura 17 — Marca de certificagdo: Procel!’

PROCEL

PROGRAMA NACIONAL
DE CONSERVACAO DE
ENERGIA ELETRICA

(INPI, 2002c)

4.1.2.3 Origem

Em relacdo a origem, a legislacdo nacional recepciona pedidos de
registro de nacionais ou estrangeiros e o art. 128 da Lei de Propriedade
Industrial esclarece que o requerimento pode ser realizado por pessoas
fisicas ou juridicas de direito ptblico ou privado. De acordo com dados
do INPI (2018), 86% dos depdsitos de marcas realizados no ano de 2017
sdo de residentes no Brasil. Destes, 78% correspondem a pessoas juridi-
cas e o resto dos depdsitos sdo de pessoas fisicas.

Ressalta-se ainda que, por forga do art. 217 da Lei de Propriedade

17 Registro n® 824903641, classe NCL(8) 42, concedido em 24/10/2017.
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Industrial, os estrangeiros deverdo obrigatoriamente constituir procura-
dores domiciliados no pais para a pritica de atos administrativos e judi-
ciais.

Por forga do principio da territorialidade, o registro da marca tem
abrangéncia nacional. Para obter o registro da marca em outros paises, 0
titular deve requerer em cada um dos territérios do qual tenha interesse
(SILVEIRA, 2011). Entretanto, o Brasil vem se preparando para a assi-
natura do Protocolo de Madrid.

O Protocolo de Madrid € um tratado internacional que visa sim-
plificar o registro de marcas em paises de interesse do titular, por meio
de um registro internacional. Esse sistema data de 1989, mas passou a
vigorar em 1996. Reduz custos por se tratar de apenas um unico registro
que pode ser estendido a diversos paises que facam parte do protocolo
(GROSS; LOCATELLLI, 2012).

A adesdo do protocolo pode proporcionar diversas vantagens em
relacdo ao registro internacional, como a reducdo de burocracia e de
custos, oportunidade para que pequenos e médios internacionalizem sua
marca, ji que provavelmente ndo teriam condigdes pelo procedimento
regular e, evidentemente, a marca obteria um alcance maior
(CARNEIRO, 2011).

4.1.3 Distintividade

Dentro da seara marcdria, o art. 122 da Lei de Propriedade Indus-
trial, define que “Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais dis-
tintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des
legais”, elencando, no art. 124 da mesma lei, diversas circunstincias nas
quais a prote¢do ndo é permitida. O direito brasileiro adota, portanto,
uma leitura excludente, dispondo o que ndo é passivel de obter registro
marcdrio, de forma taxativa. Além disto, de acordo com Menegazzo
(2017), ser visualmente perceptivel significa que os signos devem ser
percebidos pelos sentidos, neste caso, pelo 6rgdo sensorial da visdo,
excluindo-se o registro de marcas para sinais que ndo se enquadram
nesta categoria como olfativos ou sonoros.

Dentre as proibicdes elencadas pelo art. 124, podemos destacar
algumas das mais comuns, como reproducao ou imitacdo, no todo ou em
parte, de marca alheia registrada; utilizacdo de expressdes consideradas
descritivas ou de uso comum; emprego de expressdes de propaganda,
dentre outras situagdes dispostas pela legislacao.

Se ndo compreendida nas proibicdes do mencionado artigo, a
marca € entdo considerada distintiva. Moro (2017, p.346) explica que “a
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distintividade € requisito essencial para o registro de uma marca”. A
autora ainda ensina que esta caracteristica é considerada a mais impor-
tante por grande parte dos autores e significa dizer que a marca é capaz
de distinguir os produtos e/ou servigos que procura assinalar. Ainda,
Barbosa (2014, p.16) complementa que “ela deve ser capaz de exercer a
funcdo distintiva, ou seja, de assinalar e distinguir produtos e servicos
postos no comércio, de outros produtos ou servigos, provindos de dife-
rentes origens”.

Da distintividade, decorre também a necessidade de a marca pos-
suir novidade para que obtenha o registro. No entanto, é importante
destacar que esta novidade € relativa, pois ndo hd necessidade que a
marca seja original, mas sim, que esteja disponivel para apropriacdo no
momento do depdsito. Neste sentido, Zebulum (2007, p.230) expde:

O requisito da novidade ndo deve ser entendido de
forma absoluta, dai porque é também conhecido
como novidade relativa. [...] Satisfaz-se o requisi-
to quando a marca ja ndo seja usada para assinalar
produtos idénticos ou semelhantes.

Sob o mesmo ponto de vista, Scudeler (2013) ensina que diversos
sinais podem ser adotados como marca, desde que validados pela legis-
lacdo, e que tenham sido abandonados por seu titular ou nunca utilizado
por ninguém.

Portanto, em sua esséncia, a marca ndo necessariamente precisa
ser um simbolo novo, mas sim, possuir disponibilidade. Podemos dizer
entdo, que se trata de um sinal passivel de apropriacdo. Ou seja, a novi-
dade neste caso, ocorre em relagdo ao tempo que a marca foi requerida,
ela deve ser “nova” quando de seu depdsito, mas ndo necessariamente
deve constitui-se de um signo nunca utilizado. Significa dizer que a
marca ndo precisa ser original, mas que esteja disponivel para uso, no
momento de sua andlise de mérito por parte do INPL

Igualmente, Loureiro (1999, p. 230) observa que “para que um
sinal seja suscetivel de ser utilizado como marca ele deve estar disponi-
vel, ou seja, que um terceiro ja ndo o tenha registrado como marca”, ou
ainda, “ndo pode existir marca colidente no mesmo segmento mercado-
16gico” (SCUDELER, 2013, p.49).

Uma marca pode ter sido requerida por alguém para identificar
determinado produto ou servico e tempos depois, ter seu registro extinto
por motivos diversos. Esta mesma marca entdo, poderd ser objeto de
apropriacdo por terceiro, que a deseje utilizar para identificar produtos
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ou servigos, sejam eles iguais ou semelhantes ao que designava quando
em titularidade de outro, ou mesmo, em atividade distinta.

Outro requisito que deve ser observado para obter a validade do
registro, é de que a marca deve também ser licita. Segundo Moro (2017,
p.346) “licito [...] é o sinal que ndo contraria a ordem publica, moral e
bons costumes, bem como ndo possui cardter enganoso”.

E por fim, a veracidade deve estar presente na marca. Barbosa
(2012) esclarece que “a veracidade, como requisito da marca, € a exi-
géncia de que o signo ndo seja intrinsicamente deceptivo, de forma a
lesar seja o consumidor, seja o competidor”. Em outras palavras, o titu-
lar ndo deve utilizar a marca com vistas a enganar o consumidor sobre a
origem ou qualidade do produto ou servico (ALCANTARA, 2006).

4.1.3.1 Grau de distintividade

Sendo a distintividade a principal fungdo marcéria e elemento in-
dispensdvel a sua concessao, € necessdrio que a andlise de mérito de um
sinal seja feita de maneira a determinar o grau de distintividade que este
possui e a possibilidade de este se tornar uma marca.

Alguns autores, como Rocha, Ferreira e Silva (2012) classificam
as marcas em quatro categorias, sendo elas, as inventadas, arbitrarias,
sugestivas e as descritivas. De forma similar, o INPI, quando realiza o
exame de mérito, verifica o grau de distintividade da marca, com base
em uma classificacdo.

Esta escala mede a capacidade do sinal funcionar como marca,
variando da total auséncia de cunho distintivo ao grau mais alto de dis-
tintividade, de acordo com o produto ou servi¢o que a marca visa assina-
lar (INPI, 2017b). O quadro a seguir demonstra a classificagdo realizada
pelo INPI:

Quadro 6 - Graus de distintividade marcéria

SINAIS

IRREGISTRAVEIS SINAIS REGISTRAVEIS
Nao distintivo Evocatl.- Arbitrario Fantasioso
vo/Sugestivo
Calcado / Ténis Multishoes Dakota Adidas
Café / Bebida Nescafé 3 coragdes L'or
Tecnologia { Comuni- Telefonica Apple Google
cacio

Fonte: Adaptado de INPI (2017b).
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a) Evocativo ou sugestivo: Trazem elementos que remetem
ao objeto que identificam (ROCHA, FERREIRA E SILVA, 2012). Estes
sinais s@o passiveis de registro, mas se caracterizam por possuir um
baixo grau de distintividade. De acordo com o INPI (2017b) empregam
linguagem conotativa, fazendo referéncia indireta aos produtos ou servi-
cos que assinalam. Termos ndo distintivos quando sdo combinados e
formam expressdo ndo usual, também podem resultar em sinais evocati-
VOS.

b) Arbitrario: Estes sinais, por sua vez, existem e possuem
significado, mas ndo guardam qualquer relagdo com o produto ou servi-
co que designam (ROCHA, FERREIRA E SILVA, 2012).

¢) Fantasioso: Sao compostos por palavras que ndo se encon-
tram em nosso vernaculo (ROCHA, FERREIRA E SILVA, 2012). Em
outras palavras, segundo o INPI (2017b) “Sao os sinais formados sem
qualquer significado intrinseco, ou seja, ndo retirados do vernaculo”.

d) Nao distintivo: Sio sinais que guardam relagédo direta com
o produto ou servi¢co que visam assinalar. O INPI (2017b) explica que
neste caso, os sinais s30 compostos por termos, expressdes ou imagens
que identificam o produto ou servigo, inclusive, descrevendo caracteris-
ticas.

Cumpre salientar, que por forga legal do art. 124, inciso VI, da
Lei de Propriedade Industrial, sinais ndo distintivos sdo irregistraveis.
Elementos nominativos descritivos s6 poderdo ser passiveis de obter o
registro do conjunto quanto contiverem apresentacio mista. Isto porque,
ndo hd como excluir do dominio comum expressdes que sdo usuais a
todos, em especial aqueles que compdem 0 segmento em que a marca
estd inserida. Portanto, nestes casos, o registro serd possivel apenas
quando o elemento figurativo apresentar distintividade suficiente, onde
entdo, a protecdo recaird. De igual forma, o contrdrio também é vélido,
onde o elemento figurativo também pode ndo se constituir de suficiente
forma distintiva.

De acordo com o INPI (2017b):

Para ser considerado suficientemente distintivo, o
sinal marcdrio misto cujo elemento nominativo é
termo ou expressdo ndo distintiva deve ser com-
posto por elementos figurativos suficientemente
fantasiosos ou estilizados e que possuam relevan-
cia no conjunto requerido, ressalvados os casos de
proibicao absoluta. Desta forma, o cardter distinti-
vo de tais conjuntos dependerd da capacidade de
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os elementos figurativos presentes no sinal gera-
rem suficiente impacto visual ou conceitual a pon-
to de se sobressairem a mensagem ndo distintiva
presente nos termos ou expressoes.

Ademais, Zebulum (2007) ensina que denominagdes genéricas,
ainda que tenham obtido o registro em conjunto com outros elementos,
poderdo ndo ser suficientes para impedir a utilizacdo por terceiros. Os
sinais fantasiosos, portanto, t€m mais chance de obter protecdo do que
os arbitrdrios, e assim sucessivamente. Ou seja, nomes que nao sejam
convencionais, s30 mais provaveis de funcionar como marca (ROCHA,
FERREIRA E SILVA, 2012).

Na prética, a tentativa de reivindicar marcas descritivas ou pouco
distintivas € observada com frequéncia, em especial, por pequenas e
médias empresas. Isto pode ter varios motivos, como o desconhecimento
da real funcdo da marca, ma assessoria ou até mesmo, nenhum tipo de
orienta¢do quanto ao registro ou questdes relacionadas a gestio do ativo
de forma geral. Portanto, requerer uma marca distintiva, além de ser
ideal para cumprir o propdsito legal deste bem, aumenta a possibilidade
da marca de gerar valor e facilita ainda, a exclusdo de terceiros que pos-
sam vir a se apropriar do signo de ma fé.
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5 ANALISE DE DISTINTIVIDADE MARCARI[}: UM
ESTUDO DE CASO DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO DE
BLUMENAU/SC

Considerando que o procedimento para o registro de marcas
compreende a observancia de vdrios requisitos para que se obtenha um
signo distintivo, a presente pesquisa busca investigar o grau de distinti-
vidade das marcas requeridas junto ao INPI, por empresas do municipio
de Blumenau, como um dos componentes indicadores de gestdo de ino-
vagao.

Como ja demonstrado, a gestdo de marcas estd presente no pro-
cesso de inovacdo e compreende vdrias agdes com o objetivo de criar
valor para uma marca. A presente pesquisa, por sua vez, ndo pretende
esgotar todos os aspectos relacionados a gestdo de marca para averiguar
a efetividade dessas acdes no ambiente pesquisado. Dessa forma, pre-
tende-se aqui, mostrar um panorama de assertividade ou ndo de uma
gestdo adequada com base em um dos aspectos apresentados, qual seja,
a prote¢do juridica, mais especificamente, com relagdo a distintividade
dos sinais requeridos.

Entende-se, portanto, que através da andlise quali-quantitativa de
distintividade das marcas, com base na legislacdo, é possivel identificar
indicios de que os titulares de marcas presentes na amostra selecionada,
realizam a¢des voltadas a gestdo de marcas ou ndo.

A amostra corresponde a 111 empresas sediadas no municipio de
Blumenau, que estio vinculadas a Associagdo Empresarial de Blumenau
(ACIB), de acordo com as informagdes obtidas na pigina de internet da
entidade. O estudo foi conduzido de forma a avaliar a totalidade de mar-
cas requeridas por estas empresas até o final do ano de 2018, o que cor-
responde a um montante de 1494 processos.

5.1 DISTINTIVIDADE MARCARIA DAS EMPRESAS
BLUMENAUENSES

Para definir o grau de distintividade e a consequente preocupagdo
das empresas em gerir seu patrimonio de forma adequada, foram anali-
sados processos de diversas empresas sediadas no municipio de Blume-
nau, localizado na regido Vale do Itajai, em Santa Catarina.

Primeiramente, para melhor compreensdo do perfil das empresas
estudadas, a Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas (CNAE),
foi verificada e identificou-se, conforme Gréfico 1, que 35,1% destas,
sdo do setor de vestudrio & téxtil, seguido da fabricacdo de maquinas e
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equipamentos com 12,6% e produtos alimenticios, com 7,2% das em-
presas atuando neste segmento.

Griafico 1 — Atividades Econdmicas

Vestuario & Téxtil 35,1%
Maéquinas e Equipamentos s 12 6%
Produtos alimenticios s 7 2%
Materiais plasticos s 6 3%
Materiais elétricos mmmmmmm 5 4%
Celulose e Papel s 5. 4%
Materiais impressos s 4 5%
Metal w4 5%
Construgdo == 3 6%
Produtos Quimicos == 2 7%
Bebidas === 2.7%
Outras atividades == 1.8%
Produtos diversos == 1.8%
Produtos ndo-metalicos == 1.8%
Metalurgia = 0,9%
Produtos de madeira = 0,9%
Equipamentos de transporte = 0,9%
L]
L]

Moveis 0,9%
Equipamentos de informéatica 0,9%

Fonte: Receita Federal (Elaborado pela autora)

Ademais, analisou-se também o porte econdomico destas empresas
e identificou-se que 35% sao classificadas como Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, segundo dados obtidos através da consulta
de inscri¢do e de situacdo cadastral, junto a Receita Federal, conforme
Grifico 2.

Grifico 2 — Porte das empresas pesquisadas

ME/EPP
35%

Normal
65%

Fonte: Receita Federal (Elaborado pela autora)

Ressalta-se que as 111 empresas investigadas possuem abrangén-
cia comercial variada, sendo em sua grande parte regional, mas com
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destaque para grandes industrias que possuem representatividade a nivel
nacional.

5.1.1  Protecdo juridica

Como ja demonstrado, a protecdo do patrimdnio intelectual é im-
prescindivel para que se obtenha seguranca juridica. Neste sentido, para
que o registro marcdrio seja obtido, € necessdria que haja suficiente
distintividade no sinal requerido. O processo de gestdo marcdria deve
ser conduzido de forma a atender os pressupostos legais para concessao
do registro.

Ademais, o acompanhamento processual para cumprimento de
prazos e monitoramento de terceiros, em especial, realizado com consul-
toria qualificada, é essencial para que a marca preserve sua distintivida-
de.

Das 111 empresas arroladas no estudo, apenas 16 ndo possuem
registro de suas marcas perante o INPIL, representando 14,4% do total
(veja Gréfico 3). Destas, 14 nunca promoveram o registro e 2 tiverem
todos os seus processos arquivados ou extintos, ndo possuindo mais
ativos vigentes. Ainda, destaca-se que dentre essas 16 empresas que nao
possuem processos, 11 s@o classificadas como de médio ou pequeno
porte.

Griéfico 3 — Empresas com processos de marca

Sem marcas
14,4%

Com marcas
85,6%

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Este dado de 85,6% ¢ importante, pois demonstra que ha empe-
nho dos empresdrios regionais em proteger juridicamente seu patrimo-
nio, mesmo o registro sendo facultativo. Nao foi objeto deste estudo, no
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entanto, averiguar se o registro foi requerido quando da constituicao da
empresa ou apds algum tempo de atuacdo. A prética, entretanto, de-
monstra que é comum o encaminhamento posterior do pedido de regis-
tro, em especial, quando a empresa se depara com alguma situa¢io que
lhe cause inseguranca juridica.

Um caso evidente disto sdo as ligacdes e cobrancas realizadas por
empresas fraudulentas que buscam coagir ao registro de marcas infor-
mando haver terceiro que ja se utiliza da expressdao em outro lugar do
pais. O préprio INPI, em sua pagina de internet, faz alerta para este tipo
de situacdo (INPIL, 2017c).

Ademais, verificou-se que dentre as que buscaram a prote¢do de
seu patrimonio, todas possuem procuradores constituidos junto ao INPI
para acompanhamento processual. Este dado € interessante e demonstra
a crescente preocupagdo do empresariado em obter assessoria nesta drea.

Importa destacar que os dados obtidos junto ao INPI apresentam
apenas a informacdo de que hd procurador constituido, ndo se averi-
guando se a assessoria contratada é qualificada. Por qualificada, enten-
de-se aqui escritdrios de propriedade intelectual compostos por advoga-
dos ou agentes de propriedade industrial. Isto porque, qualquer pessoa
pode figurar como representante legal ou o préprio usudrio pode promo-
ver os atos de registro junto ao INPI, segundo o art. 216, da Lei de Pro-
priedade Industrial.'® A exce¢fio, neste caso, fica para empresas sediadas
fora do pais que, obrigatoriamente, devem constituir representantes em
territério nacional, nos moldes do art. 217, da Lei de Propriedade Indus-
trial.

Em relacdo a situacio dos processos, verificou-se que de maneira
geral 33,8%, dos 1494 pesquidados, encontram-se arquivados ou
extintos, ou seja, ndo estdo mais ativos junto ao INPI (Gréfico 4). Este
nimero corresponde a 505 processos ndo ativos e 989 ainda vigentes,
sendo estes pedidos ou registros.

8 A A¢io Civil Pablica n° 0020172-59.2009.403.6100, que tramita na 10* Vara
Civel de Sdo Paulo, garantiu a possibilidade de qualquer cidaddo realizar petici-
onamento relativo a propriedade industrial. Antes, havia exigéncia de que o
representante legal fosse advogado ou agente de propriedade industrial, figura
esta, que estd suspensa desde 2014 em razdo da referida ac¢do e da Resolucdo do
INPIn® 141/2014.
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Grifico 4 - Situagdo simplificado dos processos

Nao ativos
33,8%

. Ativos
66,2%

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Verifica-se que o nimero de processos arquivados ou extintos
que correspendem aos nao ativos € significativo. Cumpre destacar, no
entanto, que este nimero engloba também processos indeferidos, onde
alguns encontram-se em grau de recurso e, portanto, ainda vigentes.
Estes processos foram classificados como nio ativos, pois a pesquisa
considerou sua situacdo no momento da coleta de dados, entretanto,
ressalta-se que alguns destes ainda podem ter seu exame de mérito
revertido por meio de recurso.

Estes processos possuem vdrios motivos para ndo estarem mais
vigente, como falta de acompanhamento, desinteresse do usudrio em
manter 0 processo ou mad gestdo na constru¢do de um signo distintivo,
levando ao seu indeferimento.

Ademais, em um exame detalhado, é possivel compreender de
maneira mais acertada a situacdo destes processos, conforme pode ser
visto no Gréfico 5.

Gréfico 5 — Status detalhado dos processos

Vigentes | 64.0%

Indeferidos 13,0%
Extintos 11,3%
Deferidos e arquivados 8,2%

Sobrestados 2,2%

Arquivados por outro motivo 1,3%

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)



76

As marcas vigentes correspondem aos processos que foram
concedidos pelo INPI ou os pedidos de registro que ainda ndo passaram
por exame substantivo da matéria. Essa porcentagem compreende a 956
processos de marca que em sua grande maioria foram consideradas
suficientemente distintivas pelo INPL. Apenas 6% do montante (59
processos), aguardam a andlise de mérito, ou seja, tratam-se de pedidos
de registro.

Em segundo lugar com 13% do total, representando 195
processos, encontram-se os pedidos de registros que foram indeferidos
por se enquadrarem em alguma das hipéteses previstas no art. 124, da
Lei de Propriedade Industrial. Estes pedidos, segundo o INPI, ndo
possuem distintividade suficiente para funcionar como marca. Ressalta-
se novamente que alguns desses proessos pode ter seu exame revertido e
vir a ser aceito como marca pelo 6rgdo. Os motivos desses
indeferimentos serdo detalhados adiante.

A seguir, encontram-se os registros que foram extintos, com
11,3% (169 marcas). Esses processos, portanto, foram concedidos pelo
INPI, mas por algum motivo ndo mantiveram sua vigéncia. Em sua
grande maioria, a extingdo decorre da falta de pagamento de
prorrogacdo da marca apds 10 anos de sua vigéncia. Um pequeno
nimero desses, foi extinto por caducidade, ou seja, ndo conseguiram
comprovar o uso efetivo da marca para manter seu registro. Ndo ha
como saber o motivo que levou os usudrios a abandonarem estes
processos, entretanto, com base na pratica verificada em escritério de
propriedade intelectual, este abandono decorre da falta de interesse das
empresas em manter as marcas, seja por atualizacdo do sinal, mudanga
na estratégia de gestdo ou desinteresse na prote¢do do ativo, problemas
financeiros, ainda mesmo, perca dos prazos. Salienta-se que mesmo
havendo atualizacdio do sinal e consequente requerimento de um novo
registro, é importante que o processo antigo seja mantido para fins de
anterioridade da marca perante terceiros.

As marcas deferidas e arquivadas, que compreendem 8,2% dos
processos (122 processos), correspondem aos pedidos de registro que
passaram por exame de mérito e tiveram sua distintividade auferida de
maneira positiva. Entretanto, em razdo do usudrio ndo recolher os
valores necessdrios para concessdo e expedicdo do registro dentro do
prazo, foram arquivados. Os motivos de abandono destes processos
seguem a mesma linha de raciocino das marcas extintas.

Os 2,2% dos processos, que correspondem a 33 pedidos de
registro dentre os avaliados, estdo sobrestados. Isso significa que estes
pedidos tiveram sua andlise de mérito suspensa em detrimento de
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processos de terceiros que possuem prioridade de exame. Neste caso, 0s
pedidos sobrestados, aguardam a andlise anterior dos pedidos de terceiro
que foram considerados impeditivos para a concessido do registro. Em
outras palavras, o INPI entendeu que ndo possuem distintividade
suficiente para conviver com 0s processos que os sobrestaram.

Por fim, tem-se os processos que foram arquivados por outro
motivo, que ndo seja a falta de distintividades. Estes 1,3% dos pedidos
de registro (19 processos), sofreram exigéncias que ndo foram
devidamente respondidas e, portanto, ndo tiveram prosseguimento em
seu exame.

De maneira geral, percebe-se que embora a maioria dos 1494
processos analisados, tenha sido considerado distintivo para obtengdo do
registro, hd um grande ndmero que ndo logrou exito por motivos
diversos. Os processos abandonados ou que ndo foram adiante, podem
ser um indicativo de como essas empresas enxergam seus ativos. Desde
ma gestdo na constru¢do do sinal, mudanga de estratégias, ou mesmo,
falta de acompanhamento processual, podem ocorrer diversos problemas
que levam a desisténcia do processo de registro e ao uso informal de
expressdes como se marca fossem, gerando assim, inseguranca juridica.
O fato é que ndo hd como garantir a distintividade do sinal e
consequente exclusividade, sem o devido registro.

5.1.2  Design

O design é parte essencial no processo de gestdo marcaria, bus-
cando nio apenas tornar visual a marca atribuindo-lhe estética, mas,
para além disso, contribuir na criacdo de seu significado. Portanto, o
design é uma ferramenta essencial na constru¢do de um sinal distintivo
que venha a funcionar como marca.

Com base nos processos averiguados, o presente estudo identifi-
cou que mais da metade das empresas optou por requerer o registro de
suas marcas combinando elementos nominativos e visuais, ou seja, com
uma apresentacdo mista (Grafico 6).
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Grifico 6 — Apresentacdo das marcas
66,0%

29.4%

4,5%
- 0.1%

Mista Nominativa Figurativa Tridimensional

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

A combinagdo destes elementos podem transmitir ao consumidor
a esséncia da empresa, entretanto, muitas empresas nao se atentam para
este fato e, ao optar pela apresentacdo mista, se utilizam de elementos
pouco distintivos.

O presente estudo ndo buscou analisar de forma aprofundada o
grau de distintividade dos elementos marcérios figurativos. Todavia, em
uma andlise sumdria, verificou-se que 14,4% dos processos estudados
que foram requeridos sob a apresenta¢do mista ndo apresentam qualquer
elemento grafico que possa ser considerado distintivo, sendo
constituidos apenas por letras estilizadas.

Ressalta-se que o exame realizado pelo INPI ndo considera os
elementos de forma individual para auferir a distintividade, mas sim, o
conjunto como um todo. Segundo o INPI (2017b), a marca € constituida
por um conjunto de elementos que podem ser nominativos, figurativos
ou tridimensionais e sdo avaliados com base na percepg¢do originada da
juncdo desses elementos.

Tipologias banais, acréscimo de elementos graficos ou formas
geométricas simples ou banais, molduras ou rétulos comuns, ou ainda,
imagens de uso comum em relagdo ao produto ou servico reinvindicado,
sdo alguns casos de elementos figurativos apresentados em
requerimentos de registro que ndo possuem distintividade suficiente
para funcionarem como marca (INPI, 2017b).

Dessa forma, os dados aqui obtidos que demonstram que 14,4%
dos processos ndao apresentam suficiente distintividade em sua forma
mista, considera apenas a utilizacdo de tipologias banais. A andlise de
outros elementos graficos ndo distintivos, por certo, resultaria em uma
porcentagem maior de processos, todavia, ressalta-se, nao foi objeto do
presente estudo.
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A prética dos escritérios de propriedade intelectual demonstra
que este tipo de apresentagdo com pouca ou nenhuma distintividade, é
muito comum. Em alguns casos, inclusive, se observa o emprego de
imagens retiradas da internet para compor o conjunto marcdrio, sendo
essas, integrantes de marcas registradas ou nao.

5.1.3 Identidade

Todo o processo de gestdo marcdria é conduzido com o intuito de
agregar valor. A distintividade, por sua vez, decorre disto. Isto porque,
quanto mais distintiva a marca, maior serd sua capacidade de comunica-
¢do com seu consumidor.

A identidade de uma marca € parte essencial do processo de cria-
¢do, pois engloba todos os aspectos de constru¢do do sinal e mesmo de
seu significado e o que se deseja transmitir ao consumidor.

Como forma de auferir o grau de distintividade dos processos de
registro marcdrio das empresas blumenauenses, estes foram agrupados
com base na classificagdo utilizada pelo INPI para exame de mérito de
marcas. Dessa forma, para construcdo destes dados, desconsiderou-se os
pedidos e registros que foram abandonados, ou seja, aqueles deferidos
que foram arquivados e os registros extintos, os processos sobrestados e
aqueles arquivados por motivos de ndo cumprimento de exigéncia. As-
sim, dos 1494 processos iniciais, 1151 foram classificados de acordo
com a metodologia aplicada (Gréfico 7).

Gréfico 7 — Distintividade das marcas pelo niimero de processos
Fantasiosas Nao
11,4% distintivas
16,9%

Evocativas /
Sugestivas
30,5%

Arbitrarias
11.2%

!
Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Pelos dados obtidos, é possivel identificar que as marcas
fantasiosas, aquelas que nao guardam relacio com o objeto ou servico
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que assinalam, s3o a minoria entre os processos, com 11,4% do total
(131 processos). Essas marcas sdo aquelas que guardam o maior grau de
distintividade, por exigirem mais complexidade em seu processo de
criagdo, maior capacidade de se destacar no mercado e mais
probabilidade de obter o registro junto ao INPIL.

Nesta classificacdo foram consideradas todas as apresentacdes.
Todavia, uma parte das marcas fantasiosas arroladas sdo figurativas e
desta forma, ndo possuem expressdo nominativa.

Grifico 8 - Grau de distintividade pelo niimero de processos sem marcas
figurativas
Fantasiosos Nio
8,4% distintivos
17,5%

Arbitrarios

42,6% Evocativos /

Sugestivos
31,5%

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Assim, ao se desconsiderar os processos constituidos por marcas
figurativas, verifica-se que o nimero de marcas fantasiosas contempla
apenas 8,4% do montante. Esse recorte justifica-se pois o presente
estudo buscou priorizar a andlise das expressdes nominativas, embora,
todo o cojunto tenha feito parte da avaliagdo.

Adiante, a maior parte das marcas pesquisadas, 41,2% (474
processos), enquadram-se como arbitrdrias, ou seja, que possuem
significado em nosso verndculo, mas sem relacdo com o que visam
assinalar. Esta marcas apesar de possuirem distintividade, tem menores
chances de obter o registro, em face das fantasiosas por se tratarem de
expressoes existentes e, portanto, mais provaveis de serem utilizadas.

Nessa classificacdo foram consideradas as marcas formadas por
nomes de familias e expressdes compostas de siglas. As primeiras foram
assim classificadas, pois embora ndo guardem um significado, nio
foram inventadas. As expressdes compostas por siglas, por sua vez, sdo
comumente utilizadas como marcas e ndo possuem exame de mérito
fonético, sendo este apenas gramatical. Tomando essas observacdes por
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base, € interessante verificar de maneira mais apurada a escolha destas
expressoes, dentre as marcas arbitrarias.

Grafico 9 - Marcas arbitrarias
51,5%
44.3%

4,2%

Demais marcas Nome de familia Siglas

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Assim, verifica-se que embora pouco mais da metade dos
processos seja composto por expressdes diversas que possuem
significado, mas que ndo guardam relacdo com o que designam, a outra
metade é composta por siglas e, principalmente, nomes de familia.
Portanto, pratica muito comum entre as empresas estudadas é a
utilizacdo de sobrenomes para funcionar como marca, em especial, os de
origem alema.

Em seguida, as marcas evocativas ou sugestivas, sao o segundo
grupo com mais recorréncia, representando 30,5% do total (351
processos), possuindo também um volume bem representativo do
nimero de processos analisados. Estas marcas, como ja mencionado,
possuem baixo grau de distintividade e guardam relagdo direta com o
produto ou servigo que assinalam. Grande parte dessas marcas, apenas
obteve a concessdo por serem mistas, isto porque um dos elementos,
seja nominativo ou figutativo, ndo possui distintividade suficiente para
funcionar como marca. Assim, a distintividade foi auferida no conjunto,
embora em um grau mais baixo. Ressalta-se que alguns processos ainda
tratam-se de pedidos e, portanto, a classificacdo destes foi realizada
observando-se as regras de exame do INPIL.

Ainda com relagdo as marcas evocativas ou sugestivas, verificou-
se que algumas contém a indicac¢do de apostila, instituto este que ndo é
mais utilizado nos exames de mérito. A apostila era uma ressalva aposta
a um registro que especificava o elemento da marca que ndo era passivel
registro. De acordo com o INPI (2017B), desde 23 de fevereiro de 2016,
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¢ utilizada uma nota suplementar nos certificados de registro que
esclarece o alcance da protegio conferida pelo registro.'”

Por fim, temos os sinais ndo distintivos, que representam 16,9%,
ou ainda, 195 processos. Estes se referem aos pedidos que foram
indeferidos por ndo serem capazes de funcionar como marca, ou seja,
que ndo possuem distintividade. Novamente, ressalta-se que alguns
ainda encontram-se em grau de recurso, podendo ter sua andlise alterada
para deferimento. Ademais, buscou-se averiguar o motivo de negatdria
destes processos.

Gréfico 10 - Motivos de indeferimento

Cépia de terceiros [ 740
Falta de distintividade [N 18%

Expressao de propaganda - 7%

Falsa indicacdo de procedéncia I 1%

Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Primeiramente, a maior causa de indeferimento, com 74% dentre
os pedidos negados (144 processos), estd a cOpia de terceiros. Este
impedimento estd previsto nos incisos V e XIX, do art. 124, da Lei de
Propriedade Industrial e se refere a registros, ou mesmo, pedidos de
registro anteriores 2°. O nimero é bem representativo e pode indicar
uma deficiéncia na criacdo dos sinais, desde uma busca de
anterioridades mal formulada ou mesmo, a falta desta. Esses processos,

19 A Resolugio n® 166/2016, que institui o atual padrio de apostila, prevé a
aplicacdo da seguinte nota aos registros: "A protecdo conferida pelo presente
registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI,
VIIL, XVIII e XXI, da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996."

20 Art. 124, V - reproducdo ou imitagio de elemento caracteristico ou diferenci-
ador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel
de causar confusio ou associacdo com estes sinais distintivos; Art. 124, XIX
- reprodug@o ou imitacdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo idén-
tico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associagdo com
marca alheia
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portanto, tratam-se de de cOpias parciais ou totais de processos ja
existentes e ndo possuem distintividade suficiente para conviver com as
marcas que causaram seu indeferimento.

Em seguida, com 18% dos casos (35 processos), estdo aqueles
que foram indeferidos por falta de distintividade, de acordo com o inciso
V, do art. 124, da Lei de Propriedade Industrial, que assim especifica:

Art. 124. Nio sdo registrdveis como marca:

[...]

V - sinal de cardter genérico, necessario, comum,
vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relacdo com o produto ou servigo a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servico, quanto a na-
tureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de producdo ou de prestagdo do servico,
salvo quando revestidos de suficiente forma dis-
tintiva.

De acordo o INPI (2017b), essa possui duas situacdes: quando o
sinal se relaciona com o produto ou servico que assinala ou o uso de
caracterisiticas normamelnte empregadas para descrever os produtos ou
servicos que a marca visa distinguir.

Importa destacar que esse impedimento pode estar associado
também ao elemento figurativo do sinal, haja vista, a andlise considerar
o conjunto. Estes pedidos, portanto, evidenciam que ndo hd uma gestio
adequada para criagdo do sinal.

Na pratica dos escritérios de propriedade intelectual, este tipo de
requerimento de marca ocorre com muita frequéncia, ocorrendo até
mesmo em casos onde o sinal foi desenvolvido por escritério
especializado. Neste sentido, parece haver uma confusdo na
interpretacdo do objetivo marcdrio. Criar a identidade de uma marca
para que ela transmita ao seu consumidor a mensagem da empresa, nao
signfica utilizar expressdes sem distintividade. O conjunto do sinal é que
pode conter o significado por trds da marca, e ndo seus elementos de
maneira descritiva. Portanto, quando nao hd um processo de criagcdo
acertado para a criagdo do sinal, este tipo de situacdo tende a ocorrer.

Adiante, com 7% dos casos de indeferimento (14 processos),
estdo os pedidos de registro considerados expressdes de propaganda, por
forca do inciso VII, do art. 124, da Lei de Propriedade Industrial, que
estabelece ndo ser passivel de registro “sinal ou expressdo empregada
apenas como meio de propaganda”. Conforme ensina o INPI (2017b),
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essa proibi¢do recai sobre expressdes que recomendam, destacam ou
evidenciam o produto ou servico que designam.

Por ltimo, verificou-se que 1% (2 processos), sofreu
indeferimento por ser considerado um “sinal que induza a falsa
indicacdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servico a que a marca se destina”, conforme o
art. 124, inciso X, da Lei de Propriedade Industrial. Segundo o INPI
(2017b), os indeferimentos motivados por essa regra, justificam-se pois
a expressdo possui cardter enganoso e, portanto, fere o principio da
veracidade marcdria.

Com base nestes dados, verifica-se que quase metade dos pedidos
de registros solicitados ao INPI pelas empresas estudadas, possuem
pouca ou nenhuma distintividade, o que por certo trata-se de um forte
indicativo de uma gestdo marcdria inadequada.

Ademais, importa esclarecer que a andlise acima foi realizada
tendo por base o nimero total de processos, entretanto, dentre as
empresas citadas, hd variagdo no nimero de pedidos que cada uma
possui. Em média simples, cada empresa possui 13,5 processos.
Todavia, dentre as 111 empresas arroladas no estudo, ao menos 10%
destas, possuem juntas o total de processos de marca que as demais
somadas, variando entre 40 até mais de 200 processos.

Assim, além de se verificar os processos de forma isolada, é
necessdrio que a andlise considere também a categorizacdo de acordo
com o nimero de empresas estudadas, para que se possa ter uma visao
geral, com base na estratégia utilizada pelas empresas. Dessa forma,
considorou-se também quantas empresas tiveram seus processos
categorizados em cada um dos graus de distintividade apresentados pelo
INPI. Para esta andlise, considerou-se apenas as empresas que sao
usudrias do INPI, ou seja, que possuem processos de marcas ativos,
totalizando 95 empresas.
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Grifico 11 - Grau de distintividade pelo niimero de empresas
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Fonte: Base de dados do INPI (Elaborado pela autora)

Sob esta perspectiva, € positivo o aumento de marcas fantasiosas,
haja vista que 37% do total de empresas, possuem marcas enquadradas
nesta categoria, que correspondem ao maior grau de distintividade. En-
tretanto, este nimero € ainda incipiente considerando que apenas pouco
mais de 1/3 tem marcas de fato distintivas.

Por outro lado, preocupa o niimero de empresas, no caso 52%,
que possuem marcas evocativas ou sugestivas. Significa dizer que mais
da metade dos usudrios do INPI presentes nessa pesquisa utilizam como
marca expressdes com pouco grau de distintividade.

Porém, ainda mais preocupante, se torna o fato de que 40% das
empresas estudadas tiveram negatéria em seus pedidos de registros dian-
te da andlise de mérito do INPI que os considerou sem distintividade
pelos motivos j explanados anteriormente. E necessério, portanto, mai-
or entendimento por parte dos usudrios acerca da funcdo que este bem
possui, de distinguir e orientar o consumidor, bem como, do valor que a
marca pode atribuir & empresa quando alcanca a distintividade. E isto,
por certo, ocorre por meio da gestdo acertada do sinal.
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6 CONSIDERACOES FINAIS

Para atender o objetivo proposto, inicialmente, buscou-se descre-
ver por meio de revisdo bibliografica a relacdo de marca com o processo
de inovagdo, bem como, compreender a gestdo marcdria como uma das
etapas neste contexto. Ademais, entendendo que a protecdo juridica é
essencial para qualquer gestdo de sucesso, buscou-se analisar a legisla-
cdo nacional, pressupostos e requisitos para a concessdo do registro
marcario. A revisdo de literatura foi realizada com base em doutrinas,
artigos e relatérios do INPL

Ap6s o referencial tedrico, o realizou-se um levantamento quanti-
tativo dos processos de registro de marcas no ambito do INPI, requeri-
dos por organizagdes de Blumenau. Para coleta de dados foi definido
como amostra as empresas, do setor industrial, vinculadas a Associacio
Empresarial de Blumenau - ACIB, sediadas em Blumenau, compreen-
dendo um total de 111 associados. Cabe ressaltar que a lista dos associ-
ados se encontra disponivel na pagina de internet da associagdo.

Como ja evidenciado, o processo de inovagdo é complexo e en-
volve vdrias etapas, dentre elas, a gestdo de marcas. As marcas possuem
grande influéncia para a inovacdo, sendo responsdveis pela maior parte
do valor agregado aos produtos. Entretanto, a criagdo de uma marca
envolve diversos aspectos responsdveis por garantir a necessaria distin-
tividade, para que um sinal figure como uma marca registrada e cumpra
sua fun¢do principal de orientar o consumidor. Em outras palavras, a
distintividade € o cerne de uma marca.

Além de averiguar o grau de distintividade das marcas requeridas
atualmente no municipio de Blumenau, o estudo oportunizou compreen-
der o processo de criacdo do sinal e como este se insere no ambiente
inovativo.

Dos resultados obtidos, destaca-se positivamente o fato de as em-
presas blumenauenses possuirem representantes legais constituidos para
acompanhamento de seus processos de marca junto ao INPI. Isso de-
monstra uma preocupa¢do na manuten¢do do patrimdnio. Entretanto, é
grande o nimero de processos abandonados, antes ou apds a concessao
do registro.

Ademais, evidenciou-se que, no ambiente pesquisado, muitas
empresas optam por expressdes pouco distintivas para compor suas
marcas. Também chamou atencdo que o principal motivo de indeferi-
mentos dos processos seja a copia total ou parcial de terceiros. Ou seja,
vérios pedidos foram realizados com expressdes que, possivelmente,
poderiam ser descartadas em uma busca prévia de anterioridade.
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Os dados obtidos refor¢am a representatividade blumenauense no
setor t€xtil e de confecgdes, onde se encontram a maior parte das empre-
sas presentes no estudo e, consequentemente, o maior nimero de pedi-
dos de registro também sdo desta drea. Ademais, chamou a aten¢@o o
emprego de nomes de familia como expressdes de marca, aqui categori-
zadas como arbitrrias, para compor expressdes distintivas. Os nomes
tém origem alemd, em consondncia com a colonizacdo do municipio,
que até os dias atuais mantém suas origens germanicas.

Esperasse que os resultados obtidos nesse estudo contribuam para
que a classe empresarial, bem como, profissionais de marketing, entenda
de maneira mais efetiva a distintividade da marca. A partir da compre-
ensdo deste estudo se torna possivel tracar estratégias para acdes de
conscientizagdo acerca da funcdo marcaria, pelas proprias empresas,
associa¢des empresariais ou até mesmo, por parte da assessoria contra-
tada para questdes que envolvem a gestdo da marca. Em especial, consi-
derando o municipio de Blumenau, a prépria Associacio Empresarial de
Blumenau (ACIB), a qual foi a base para delimitacdo deste estudo, pode
promover acgdes voltadas a conscientizagdo e formagdo de seus associa-
dos, nas questdes atinentes a propriedade intelectual, gestdo marcéria e a
importancia desta no processo de Inovacao.

Compreender a importincia que a marca exerce no processo de
inovagdo e como € essencial a gestdo adequada deste ativo para que ele
reverta em valor para as empresas € o objetivo deste estudo. A gestdo da
marca € um processo complexo, desde o inicio da criagdo do sinal dis-
tintivo, passando pela obtencdo da marca por meios legais, até o acom-
panhamento posterior do bem para que ele continue a gerar valor.

Por meio da analise da distintividade, este estudo teve como foco
observar se os sinais utilizados pelas empresas t€m potencial para cum-
prir a funcio para a qual sdo criados. Ndo hd como saber a estratégia
utilizada por cada empresa e como estas veem suas marcas por meio da
andlise de seus processos, mas foi possivel, sob o ponto de vista legal,
auferir a existéncia ou ndo de distintividade nos sinais utilizados por
elas.

Como sugestdo para futuras pesquisas, destaca-se a possibilidade
de se averiguar a gestdo marcdria por outras perspectivas, que nio a
vertente juridica, bem como, a possibilidade de auferir o grau de distin-
tividade em outras regides, visto que cada uma pode apresentar caracte-
risticas especificas.

E muito comum que expressdes pouco distintivas sejam utilizadas
para identificar produtos ou servi¢os. Na prética dos escritérios de pro-
priedade intelectual, é quase didrio o interesse em se registrar como
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marca sinais que, claramente, nao funcionam como tal.

Como bem demonstrado, uma marca deve transmitir de forma
clara ao consumidor a mensagem da empresa. Isto, no entanto, ndo deve
ser interpretado de forma literal de maneira que a marca contenha ele-
mentos que simplesmente descrevam os produtos ou servigos comercia-
lizados. A entrega da marca ao consumidor ¢ um processo repleto de
simbolismos e, portanto, requer um investimento adequado para que
obtenha sucesso.

Quando se fala em inovagfo, a aten¢do sempre se volta para o de-
senvolvimento tecnoldgico mais recente. As patentes sempre sao facil-
mente relacionadas a essa tematica. Entretanto, ndo ha sucesso comerci-
al sem uma estratégia de marketing adequada e, em razdo disto, € essen-
cial que se atente para o poder que a marca possui neste processo. A
gestdo adequada deste bem, portanto, ndo pode ser ignorada por aqueles
que buscam valor para seus produtos ou servicos.
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