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RESUMO

Este trabalho objetiva analisar o exame do INPI acerca da distintividade marcéria e a
registrabilidade das marcas de posi¢do no Brasil, se fundamentando em questdes primordiais,
tais como o significado de uma marca, seu valor no mercado, outras implicagdes relacionadas
e como esses aspectos se manifestam na pratica, buscando, por fim, responder a seguinte
pergunta: Os critérios de avaliagao das marcas de posi¢cdo adotados pelo INPI condizem com
a complexidade e relevancia dessa nova modalidade no mercado? Nesse sentido, o estudo se
divide em duas perspectivas principais: (1) uma analise do valor e fun¢do das marcas sob a
Otica do branding, principalmente a teoria de Brand Equity de Aaker, e (2) uma andlise
técnica com base em fundamentos do Direito, considerando a teoria do secondary meaning e
estudos de caso das marcas Osklen e Christian Louboutin. Foi utilizada a metodologia
dedutiva, por meio de uma extensa pesquisa bibliografica, bem como uma abordagem
qualitativa acerca de casos recentes € emblemdaticos no ambito do registro de marcas de
posi¢do no direito brasileiro. Concluiu-se que os critérios adotados revelam-se
excessivamente vagos e limitados, negligenciando o carater dual e a complexidade dessas
marcas no mercado. Assim, a fim de garantir uma aplicagdo justa e coerente, torna-se
imperativo realizar uma andlise abrangente da integralidade do conjunto marcario, incluindo
também a possibilidade de constatagao do secondary meaning a luz dos preceitos do Brand
Equity.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas de posicdo. Branding. Brand Equity.
Secondary Meaning.



ABSTRACT

This paper aims to analyze the INPI's examination of brand distinctiveness and the
registrability of position marks in Brazil, focusing on fundamental issues such as the
significance of a mark, its market value, other related implications and how these aspects
manifest in practice, ultimately seeking to answer the following question: Do the evaluation
criteria for position marks adopted by INPI correspond to the complexity and relevance of this
new modality in the market? To this end, the study is divided into two main perspectives: (1)
an analysis of the value and function of marks from a branding perspective, primarily through
Aaker's Brand Equity theory, and (2) a technical analysis based on legal fundamentals,
considering the theory of secondary meaning and case studies of Osklen and Christian
Louboutin marks. The deductive methodology was employed, involving extensive
bibliographic research, as well as a qualitative approach to recent and emblematic cases
within the realm of positional mark registration in Brazilian law. It was concluded that the
adopted criteria prove to be excessively vague and limited, neglecting the dual nature and
complexity of these marks in the market. Thus, in order to ensure a fair and coherent
application, it becomes imperative to conduct a comprehensive analysis of the entirety of the
mark, including the possibility of establishing secondary meaning in light of Brand Equity
principles.

Keywords: Industrial Property. Position marks. Branding. Brand Equity. Secondary Meaning.
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INTRODUCAO

No ambito da propriedade industrial e do combate a concorréncia desleal no Brasil, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desempenha um papel crucial na
promocgao da protecdo legal de marcas, bem como perante o desenvolvimento tecnologico e
econdmico brasileiro. Em sintese, o processo de registro de marca consiste na submissdo do
pedido ao 6rgdo administrativo, que procedera ao exame formal e, posteriormente, ao exame
substantivo, a fim de avaliar o cumprimento dos critérios estabelecidos, resultando em uma

decisdo de deferimento ou indeferimento do registro.

Por certo, o ordenamento brasileiro adotou uma abordagem mais restrita, optando
apenas pela registrabilidade de marcas visualmente perceptiveis conforme facultado pelo
Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)', e critérios de
avaliagdo notavelmente mais limitados, os quais ndo contemplam, por exemplo, a
possibilidade de aquisicdo do secondary meaning, que ocorre quando um simbolo
inicialmente ndo distintivo adquire distintividade devido ao seu uso prolongado e ao

reconhecimento pelo mercado, tornando-se apto para registro.

Nessa perspectiva, o poder das marcas se evidencia quando renomadas empresas
globais contemporaneas reconhecem que esses elementos nao apenas identificam produtos,
mas também constroem identidades fortes no mercado, ao passo que a protecao desse instituto
se mostra ainda mais vital, uma vez que ndo seriam capazes de coexistir sem a devida
regulamentagdo, como bem enfatizado pelo autor Barton Beebe®:

APPLE, GOOGLE, COCA-COLA, MICROSOFT, SAMSUNG, TOYOTA,
MCDONALD'S, LOUIS VUITTON, NIKE, PEPSI, FACEBOOK, VISA,
CITI, STARBUCKS. Instantancamente reconheciveis por uma porgado

significativa da humanidade, esses estdo entre os sinais mais valiosos e
influentes do mundo, rivalizando em importancia com muitos simbolos

! ACORDO TRIPS. Marrakesh, Morocco, 1994. Disponivel em:
https://www.wto.org/english/docs_e/legal e/27-trips 01 e.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

2 "APPLE, GOOGLE, COKE, MICROSOFT, SAMSUNG, TOYOTA, MCDONALDS, LOUIS VUITTON,
NIKE, PEPSI, FACEBOOK, VISA, CITI, STARBUCKS. Instantly recognizable by a very large proportion of
humanity, these are among the most valuable and influential signs in the world, rivalling in significance many
religious and national symbols. They are only the most notorious of the millions of brand names that populate
the modern marketplace. Trademark law regulates these brand names, from the multi-billion dollar global brands
to the name of the local shop down the street. Without trademark protection, many would cease to exist."
(BEEBE, Barton. Trademark Law: an open-source casebook. 10. ed. Nova lorque: New York University
School of Law, p- 1, 2023. (V10.0/2023-07-16). Disponivel em:

https://www.tmcasebook.org/wp-content/uploads/2023/07/Beebe TMLaw-v10-digital-edition.pdf . Acesso em: 13
set. 2023).
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religiosos e nacionais. Eles sdo apenas os mais notorios dos milhdes de
nomes de marcas que povoam o mercado moderno. A lei de marcas regula
esses nomes de marcas, desde as marcas globais de bilhdes de dolares até o

nome da loja local da esquina. Sem protegdo de marca, muitas delas
deixariam de existir. (traducdo livre)

Para fins de registro perante o procedimento brasileiro, a interpretagdo do que se
entende por "marca" estd essencialmente condicionada a capacidade de identificar a origem
do produto ou servico adquirido. Entretanto, conforme a andlise delineada no campo do
branding, a marca evoluiu para um papel muito além de um conceito tatico e passou a
estabelecer narrativas coletivas e conexdes profundas com os consumidores, assumindo um

valor real e estratégico no mercado.

O branding, de acordo com Marcos Bedendo, anteriormente centrado em aspectos
visuais € comunicagdo massiva, evoluiu para uma abordagem estratégica abrangente.
Atualmente, conduz as defini¢des de identidade de marca que orientam as decisdes em grande
parte dos processos organizacionais, desde a selecdo de colaboradores até o desenvolvimento
de produtos e o relacionamento com o cliente, constituindo um modelo de gestdo fundamental

para empresas de todos os portes e segmentos.

Segundo o autor, ao passo que a marca passou a ser reconhecida como o ativo mais
valioso de muitas empresas, o branding moderno possibilita a organizagao e a priorizagao de
esforcos, a construcdo de estratégias e a orientacdo da empresa para o consumidor. Essa
abordagem, portanto, transcende uma visdo tatica e posiciona a gestdo da marca no topo da
hierarquia organizacional e, ao construir vantagens competitivas sustentaveis e garantir maior
lucratividade, o branding se consolida como uma ferramenta poderosa para aumentar o valor

das empresas e fortalecer sua posi¢do no mercado.’

Em decorréncia dessa evolucdo surgem as marcas de posi¢do, nova modalidade de
registro regulamentada no Brasil por meio da PORTARIA /INPI /PR N° 37, de 13 de setembro
de 2021%, que, segundo o ato administrativo, referem-se a um conjunto distintivo identificador

de produtos ou servicos, distinguindo-os por meio da aplicagdo de um sinal em posicao

3 BEDENDO, Marcos. Branding: processos e praticas para a construcio de valor. Sdo Paulo: Saraiva Educagio,
p. 2-4,2019.

* PORTARIA /INPI /PR N° 37, de 13 de setembro de 2021. Disponivel em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of PORT_INPI_PR_37 2021.pdf
Acesso em: 04 set. 2023.
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singular e especifica em determinado suporte, desde que dissociada de efeito técnico ou

funcional.

Desde entdo, diversos pedidos foram protocolados perante o INPI, tendo a marca
Osklen se destacado como a primeira a alcangar o registro em 30 de maio de 2023. Por outro
lado, chama atencdo o caso de relevante repercussdo envolvendo os red bottoms, ou solas
vermelhas, da grife francesa Christian Louboutin, que teve seu pedido indeferido nessa
mesma categoria sob o argumento de que ndo seriam suficientemente distintivos,
evidenciando certa divergéncia na andlise do quesito de distintividade marcéria, que

caracteriza um critério substancial para o deferimento do registro pelo INPI.

Embora ambas as marcas tenham solicitado o registro com o mesmo objetivo, as
fundamentagdes e conclusdes do 6rgao foram significativamente distintas, o que torna essas
analises extremamente relevantes para o avanco da pesquisa acerca da evolucdo de decisdes
referentes aos registros de marcas de posicao no Brasil. Assim, devido a crescente influéncia
do mercado e a recenticidade dessa modalidade em ambito nacional, surgem diversas
ponderagdes acerca do quanto os critérios adotados estdo, efetivamente, protegendo o
mercado e seus consumidores, sendo certo, portanto, que € extremamente necessario que esses

critérios estejam bem delimitados e concisos.

Diante disso, o presente estudo propde-se a analisar a conformidade do exame adotado
pelo INPI para avaliar a distintividade marcéria e a registrabilidade das marcas de posi¢ao,
buscando, principalmente, responder a seguinte pergunta: Os critérios de avaliagao das marcas
de posicdo adotados pelo INPI condizem com a complexidade e relevancia dessa nova

modalidade no mercado?

Nesse sentido, o trabalho divide-se em duas perspectivas principais: (1) uma andlise
do valor e fun¢do das marcas e do que representam na atualidade, com base em conceitos e
metodologias da area do branding, principalmente a teoria de Brand Equity de Aaker, e (2)
uma analise técnica com base em fundamentos do Direito, considerando a teoria do secondary

meaning e estudos de caso de marcas de posi¢ao.

Para tanto, a pesquisa partird de uma metodologia dedutiva, por meio de uma analise
doutrindria, bem como uma abordagem qualitativa acerca de dois casos recentes e

emblematicos no ambito do registro de marcas de posicdo no direito brasileiro,
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especificamente os pedidos de registro de marca de posicao das renomadas empresas Osklen e

Christian Louboutin.

Desse modo, o objetivo geral deste trabalho consiste em conduzir um diagnéstico do
cenario atual e tragar suas implicagdes no que concerne a efetiva prote¢do da propriedade
industrial, considerando o que as marcas representam no mercado contemporaneo. Com base
nos resultados da andlise, busca-se também sugerir enderecamentos e recomendagdes para
aprimorar os critérios de registro de marcas de posi¢ao no INPI, visando fortalecer a protecao

da propriedade industrial e promover um ambiente de competi¢do justa no mercado.
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