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Resumo: a tendéncia mundial quanto as marcas € trata-las como sendo qualquer sinal distintivo
capaz de identificar um produto ou servico. No Brasil, o INPI somente admite o registro
marcario de sinal distintivo visualmente perceptivel. Por outro lado, as marcas ndo tradicionais,
como a sonora, podem ser registradas em diversos paises. O presente estudo teve por objetivo
apontar o potencial e a registrabilidade da marca sonora no Direito brasileiro, sobretudo apés a
emersdo das midias digitais e da adesao do Brasil ao Protocolo de Madri relativo ao Registro
Internacional de Marcas.
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Abstract: trademarks, in the world, are considered as any distinguible signal capable of
identifying a product or service. In Brazil, the INPI registers only distinctive signals visually
perceptible. However, non-traditional marks, like sound brand, can be registered in different
countries. The present study intends to show the potential of the sound mark in brazilian
markets and the possibility of its registration, especially after the emergence of the digital media
and the admission of Brazil to the International Trademark System (Madrid Protocol).
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INTRODUCAO

As marcas, espécie de direito da propriedade industrial, adquiriram grande importancia
na sociedade atual, visto que ndo somente constituem um sinal particular “(...) cujas fungdes
principais séo identificar a origem e distinguir produtos ou servigos de outros idénticos,

semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2021, p. 17), possibilitando a concorréncia de
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fornecedores no mercado e a atuacdo ativa de consumidores em suas escolhas, mas também
porque agregam valor ao produto, ao servico ou ao ente detentor de determinado signo,
exteriorizando sua identidade no mundo.

Assim, € um patrimonio imaterial capaz de preservar, com seu sinal identificador, as
qualidades de dada mercadoria ou servico na mente do individuo, ao longo do tempo, que
podera lembrar de sua experiéncia, associando 0s dois — produto e marca — como um so.

Segundo BARBOSA (2010, p. 695), “o conhecimento, a cria¢do, ou 0 nome da coisa?
(...) o que mais vale é o nome da coisa. (...) de todas as modalidades de protecédo da propriedade
intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevancia”.

Logo, é essencial, para o crescimento da economia capitalista, a protecdo dos direitos
marcarios, sobretudo se considerado, em especial no ambito interno, o seu interesse social e 0
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais (art. 3° da Lei n® 9.279/1996).

Com o advento da internet e o desenvolvimento das midias digitais - associados ao
surgimento de novos modelos de negdcio no cenario cibernético -, inovacGes e campos
inexplorados no mundo da marca ganharam destaque, mormente para as conhecidas como nédo

tradicionais, tais como:

O SCT da OMPI, por outro lado, assim dividiu os “novos tipos de marca” (OMPI,
SCT16/2, 2006):

1) Signos Visiveis: tridimensionais; marcas de cor; hologramas; slogans publicitarios;
titulos de filmes e livros; marcas animadas ou multimidia; marcas de posi¢do e marcas
gestuais.

2) Signos ndo Visiveis: marcas sonoras; marcas olfativas, marcas gustativas e marcas
de textura ou tateis. (OLIVEIRA, 2019, p. 45)

Nesse contexto, ressalta-se que, no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) somente admite o registro marcario de sinal distintivo visualmente perceptivel, podendo
a forma grafica de apresentacdo ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional (INPI,
2021).

A marca sonora, por sua vez, classificada como ndo tradicional (de signo néo visivel),
pode ser registrada em diversos paises, ndo encontrando, contudo, ressonancia protetiva no
Direito patrio, segundo a interpretacdo adotada pelo 6rgdo administrativo brasileiro.

Todavia, existem outras interpretagdes normativas doutrinarias que admitem tal registro
marcario em ambito nacional, sem a necessidade de alteracdo legislativa, ainda mais se se
considerar o Direito Comparado.

Deveras, a ndo registrabilidade da marca sonora, em particular, ndo condiz com a

dindmica social e tecnoldgica atuais, havendo, sim, relevancia da assinatura sonora — muito



explorada pelo marketing sensorial (sound branding) —, a qual facilita a absorcéo dos atributos
e 0 posicionamento da marca pelo consumidor, através de uma ligacdo emocional.

Outrossim, a industria de podcasts e de videogames estdo se importando cada vez mais
com 0 som e seus atributos, o que inclui a exploracdo da marca sonora.

A revisitacdo do tema, impactado por essas novas ondas, ganha relevo, o que
possibilitard o preenchimento de lacunas académicas, complementando abordagens anteriores.

O presente artigo tem por objetivo apontar o potencial da marca sonora no Direito
brasileiro, sobretudo apds a emersdo das midias digitais e da adesdo do Brasil ao Protocolo de
Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, acrescentando fundamentos a uma
interpretacéo do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI — Lei n® 9.279/1996) conforme
a Constituicdo Federal e o Direito Comparado, admitindo-se a sua registrabilidade no pais.

Dessa forma, foi proposta a seguinte hipdtese para estudo: a marca sonora pode ser
registrada no Brasil, desde que haja a representacgéo visual do sinal distintivo, interpretando-se
conforme a Constituicdo o art. 122 da LPI, por influéncia da mutacdo da realidade.

Nas proximas secdes, serdo analisados o contexto visual da marca registravel na
sociedade, as inovacdes sonoras marcarias, a experiéncia internacional (Direito Comparado) e
a legislacdo pétria sobre o assunto, enfatizando a hermenéutica juridica. Apds, serdo feitas as

consideracdes finais a titulo de conclusao.

1. A MARCA VISUAL: CONTEXTO NA SOCIEDADE

A marca registravel passou, ao longo do tempo, por diversas evolucbes e
ressignificacoes, exercendo diversas fungdes.

Na Antiguidade, eram utilizadas pelo homem para identificar sua posse e propriedade
sobre as coisas, como um selo assinalado em animais, armas e utensilios. Na ldade Média, a
marca passou a constituir um atestado de conformidade da mercadoria assinalada a
determinados padrdes e regulamentos detidos por corporac@es de oficio, podendo apresentar,
além do signo corporativo, a assinatura do artesdo, que possibilitaria a fiscalizacdo do seu
trabalho. Nos séculos XVIII e XIX, apés a Revolucdo Industrial e as RevolugGes liberais
francesa e americana, o processo de mecanizagdo da producdo possibilitou o surgimento de
fabricas e a confecgdo em massa e em série de mercadorias, sendo necesséria a diferenciacao
de produtos entre os concorrentes, visto que eram idénticos em esséncia. Assim, o sinal

marcario adquiriu novas fung@es: identificar o artigo fabricado para auxiliar na publicidade do



proprio produto e do fabricante. Logo, o produto passou a ter uma identidade caracteristica
(MARQUES, 2010).

Mais recentemente, no século XX, a concorréncia entre as empresas deixou de ser
somente pelo preco da mercadoria, passando o consumidor a procurar também por qualidade,
sendo essencial, portanto, a imagem publica do produto, que poderia se distinguir por suas
caracteristicas sintetizadas na marca. Desse modo, advindo uma inovagéo, criava-se uma marca
para acompanha-la. Com a especializacdo de mercados e 0 nascimento de novos modelos de
negocios, as marcas passaram a explorar nichos da sociedade, associando valores sociais a sua
“personalidade™, com vistas ao reconhecimento de certo publico, ao serem representativos de
determinadas qualidades como esportividade, jovialidade, saide, entre outros (MARQUES,
2010). Comecou-se a se importar mais com a experiéncia do consumidor.

Ressalta-se que essa importancia em demasia que a sociedade confere aos signos visuais
ou as aparéncias em si € resultado de construcao histoérica e cultural, de modo que, em um
primeiro momento, pode causar estranheza a ideia de se registrar assinaturas sonoras.

Sobre as visoes e audi¢des de mundo, assim assinala CESPEDES:

Nosso uso indiscriminado do ver como sindnimo de qualquer forma de interacdo com
0 mundo é a consequéncia, na linguagem, do primado visual em nossa forma de
habitar o mundo. Da mesma forma, nossa ciéncia e filosofia reconhecem a visdo como
o sentido prioritario pelo qual procuramos entender e explicar o mundo. [...]

[-]

[...] Se hoje usamos [...] termos ligados a viséo para apreender o mundo, da mesma
forma com que damos grande importancia as aparéncias e ao visual, é preciso saber
que este estado das coisas ndo é natural, mas sim fruto de um processo historico e
cultural. (CESPEDES, 2017, 77-78)

Talvez a revolucédo cientifica possa ter dado a sensacdo de que o ser humano possa
dominar o0 mundo através do olhar, mas também existem sociedades em que o sentido
dominante é a audicdo, levando ao desenvolvimento ndo de visdes de mundo, porém, de
audi¢des de mundo, o que reforga “(...) a tese de que o mundo visual ndo é o mundo em si, mas
apenas um dos mundos possiveis” (CESPEDES, 2017, p. 80). Afinal, o “ser visual” é
complementado pelos demais sentidos, ndo podendo ser desprezado o ““ser sonoro”.

Destarte, a primazia da registrabilidade da marca visual-imagética é consequéncia da
historia da sociedade capitalista. Entretanto, como as relagdes sdo sempre dindmicas e mutaveis,
as demais marcas ndo tradicionais também podem ser objeto de prote¢do juridica, devendo a
legislagdo e as interpretagdes do campo do Direito seguirem o fluxo inovador das novas

realidades.



Feita a contextualizacdo da marca visual na sociedade, torna-se necessario enfocar, a

seguir, as inovacdes relacionadas a marca sonora.

2. A MARCA SONORA NO MARKETING E EM INOVACOES DIGITAIS

O conceito juridico de marca (marca registrada ou trademark) difere daquele utilizado
pelo marketing (brand), de acepcdo mais ampla. Nesse sentido:

Muitos confundem os conceitos de “marca registrada” e “marca”. O conceito de marca
tem uma acep¢do muito mais abrangente e se refere a imagem de propriedade visual,
emocional, racional e cultural que os clientes associam com uma empresa ou produto.
As marcas registradas s&o um elemento vital de uma marca, mas uma marca incluir,
geralmente, outros elementos, tais como o design, a imagem comercial, os slogans,
simbolos e sons, bem como o conceito, a imagem e a reputacdo que conectam o0s
consumidores com produtos em especifico. (WIPO, 2019, p. 8)

O marketing sensorial utiliza a experiéncia do usuario no processo de comunicacgédo da
marca e, o sound branding, em particular, € capaz de atribuir no consumidor um significado ao
som, associando a sua contraparte imageética, projetando sensagdes, ainda que o signo nado seja
visto (NASCIMENTO, 2013). A opcdo por determinada marca, para alguns, pode ser uma
expressao de pertencimento, exteriorizando crencas e concepgdes de vida.

A publicidade atual busca associar marca a uma identidade, a um estilo (lifestyle),
valorizando uma relacdo humanizada e sensivel com o consumidor. Afinal, consoante PIAZZI
e NOGUEIRA (2019, p. 102), as “(...) boas marcas percebem que é preciso gerar
reconhecimento e lembranca daquilo o que sdo, de forma que ndo sejam vistas apenas como
empresas que oferecem produtos ou servigos, mas sim organizac6es dotadas de personalidade
e valores”.

Assim, o sound branding e o music branding promovem a sonoriza¢do de uma marca
ou produto, auxiliando na construcdo de seu posicionamento no mercado, a partir dos atributos
do som, que deixa apenas de ser entretenimento (NASCIMENTO, 2013).

A personalidade marcaria, por seu turno, € construida ao se associar caracteristicas
humanas & propria marca, de forma a destacd-la da “multiddo”, a representar, entdo, uma
vantagem competitiva: “(...) a visdo atrelada a audi¢do € muito mais eficaz e memoravel do que
puramente sozinha” (PIAZZI e NOGUEIRA, 2019, p. 106). Logo, a assinatura sonora ajuda no
estabelecimento de lagos emocionais entre a marca e o consumidor, ao lado dos lagos também

racionais.



A comunicacdo auditiva de uma marca é bem versatil, podendo ser ouvida em locais
fisicos, em locais virtuais e em midias tradicionais de massa, sendo essencial que a logo sonora
seja memoravel, adaptavel, simpatica e protegida (NASCIMENTO, 2013).

Dentre as ferramentas utilizadas pelo music branding na obtencdo de uma identidade
sonora destacam-se: logo sonora; voz da marca (humaniza a marca); sound design nos produtos
da marca (banco de sons); jingles; paleta de musicas, remixes exclusivos; associagdes com
artistas; e trilhas sonoras e sonorizacao de locais em geral.

As logos sonoras, em especial, por serem a contraparte auditiva das logomarcas visuais
sdo protegidas em diversos paises, como sera demonstrado na se¢éo seguinte, sobretudo porque,
para serem eficazes, exigem certa permanéncia ao longo do tempo para alcangar resultados,
fixando-se na memdria coletiva, podendo até se firmar como icone cultural (NASCIMENTO,
2013).

S&o exemplos de logos sonoras, algumas protegidas no exterior: o grito do Tarzan; o
rugido do ledo da Metro Goldwyn Mayer; a melodia da Intel ao se ligar o computador; 0 “Plim-
Plim” da Rede Globo de televisdo; o som da Microsoft, no sistema operacional Windows; as
cinco notas musicais da Coca-Cola nas propagandas difundidas na época do Natal; os sons
caracteristicos dos anuncios da Caixa Econémica Federal (CEF) e do Banco Itau; o ronco do
motor das motocicletas Harley-Davidson (NASCIMENTO, 2013; PIAZZl e NOGUEIRA,
2019).

Por outro lado, a identidade sonora ndo é apenas importante para o marketing
contemporaneo.

Novos modelos de negécio, envolvendo o mundo digital, também estéo a explorar com
mais profundidade as qualidades do som.

Um deles é o podcast, definido “(...) como sendo a disseminacdo de arquivos digitais de
audio através da web com periodicidade e utilizando tecnologias de indexacdo RSS (Rich Site
Summary)” (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 37-38). Em outras palavras, “(...) 0 podcast é um
conteddo, normalmente em &udio, produzido e indexado sobre os mais diversos temas e
disponibilizado na rede mundial de computadores” (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 38).

Essa ferramenta de agregacao de conteidos

[...] surgiu da necessidade dos usuarios acompanharem noticias de diversas fontes sem
ter a necessidade de navegarem em cada um dos sites na busca por informacées. De
uma forma simples, pode-se afirmar que esses programas funcionam como robds cuja
funcdo é buscar as atualizagBes dos arquivos subscritos (assinados) pelo usuario,
promovendo a identificagdo e o download dos conteiidos automaticamente. Para tanto,
0s autores necessitam indexar esses arquivos dentro de um padrdo que possibilite a
identificagcdo. (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 38)



Os podcasts, conjuntamente com as redes sociais, provocaram a ruptura da hegemonia
dos meios tradicionais de comunicacdo de massa, oferecendo uma alternativa de consumo de
conteidos sonoros, muitas vezes produzidos de maneira colaborativa, inclusive podendo ser
customizados (BUFARAH JUNIOR, 2020).

Ademais, os produtos em audio consumidos a partir da internet atrairam anunciantes
“(...) que pagam para ter a visibilidade de suas marcas, produtos e servicos” (BUFARAH
JUNIOR, 2020, p. 39), indo ao encontro do Marketing 3.0: Era dos consumidores altamente
conscientes, que resultou na Era do marketing centrado no ser humano.

Nesse cenario de podcasts, midias sociais e radios online, ganha destaque, portanto, a
marca sonora, que ajudara na personalizacao de empresas e de produtos e servi¢os anunciados,
impulsionando o desenvolvimento dessas inovagdes digitais.

Por outro lado, a revolucgdo digital ndo s6 intensificou o papel do som como parte
integrante das rotinas das pessoas, mas também alavancou a sonoridade dos jogos de
videogames.

De fato, as empresas do ramo também buscam uma identidade sonora para 0s games e
suas sequéncias, buscando “(...) estabelecer um sistema de relacbes de diferenciagcéo e de
semelhanca entre 0s eventos sonoros do jogo e dentre o conjunto de jogos existentes”
(MENEGUETTE e BASBAUM, 2016, p. 654).

Um exemplo de sonoridade memoravel no campo dos videogames é o jogo Mario Bros.,

que acabou por mesclar a masica a marca:

[...] os temas musicais de alguns jogos sao tdo marcantes que acabam por representar
amarca do jogo mesmo na auséncia de quaisquer outras referéncias visuais ou textuais
- seja 0 caso do tema de Mario Bros., por exemplo, que é reconhecido mesmo por néo-
jogadores. (MENEGUETTE e BASBAUM, 2016, p. 656)

Além disso, os efeitos sonoros ambientes de um jogo adicionam sentimentos de
realismo e de tempo, refor¢ando a percepcdo do jogador sobre a qualidade dos gréaficos, aliada
ao mascaramento dos sons do mundo real, o que possibilita, dessa forma, melhor imersédo do
jogador, “(...) e, por este motivo, sdo 0s responsaveis por dar ‘vida’ ao mundo virtual”
(ANGELONI et al., 2017, p. 899).

Noutros termos, nos jogos, o conjunto imagem € complementado pela dimenséo
acusmatica (esta atuando mais inconscientemente no jogador):

Como seres humanos, somos bons em interpretar SONs que nos cercam. Quando

escutamos algo, podemos fazer julgamentos bem proximos do real a respeito do
objeto envolvido na geracdo do som como seu peso, material, 0 que ocasionou 0



evento sua distancia e direcdo. Sem escutar, € dificil saber o que esta acontecendo na
tela. Geralmente o que acontece fora do campo de visdo tem um grande impacto na
experiéncia e nas emog¢des de um jogador. (ANGELONI et al., 2017, p. 902)

Logo, uma identidade sonora distinta do game garante consisténcia e unidade aos seus

sons, podendo alguns ser

[...] tAo representativos da sonoridade da franquia que passam a ser metonimias de sua
identidade como um todo - e esse também é o caso dos "logos sonoros™ no ambito do
sound branding. Em jogos, no entanto, ainda que existam logos sonoros de franquias
e de empresas, outros sons se mantém na memoria do consumidor de forma téo ou
mais eficiente - é o caso de borddes como "Let the carnage begin!", do locutor Larry
Huffman no jogo Rock n' Roll Racing. Desse modo, qualquer som de carater Gnico
que produza distingdo pode ser considerado uma assinatura sonora. (MENEGUETTE
e BASBAUM, 2016, p. 661)

Como se extrai, se antes o som desempenhava um papel secundario no campo das
marcas, hoje ele € essencial, ndo havendo justificativa para a auséncia de sua protecdo como
marca registrada. Nesse sentido, faz-se necessario fazer algumas observacdes sobre a

registrabilidade da marca sonora no exterior.

&l O DIREITO COMPARADO: A REGISTRABILIDADE DA MARCA SONORA
NO EXTERIOR

As marcas ndo tradicionais, como a sonora, podem ser registradas em diversos paises.
Conforme a definicdo da World Intellectual Property Organization — WIPO — (ou

Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI),

Uma marca é um sinal capaz de distinguir os produtos ou servigos de uma empresa
dos de outras empresas. As marcas registradas sdo protegidas por direitos de
propriedade intelectual.

[-]
Uma palavra ou combinacdo de palavras, letras e nimeros pode perfeitamente
constituir uma marca registrada. Mas as marcas registradas também podem consistir
em desenhos, simbolos, caracteristicas tridimensionais, como forma e embalagem de
produtos, sinais ndo visiveis, como sons ou fragréncias, ou tonalidades de cores
usadas como caracteristicas distintivas - as possibilidades sdo quase ilimitadas.
(WIPO, 2021)
O registro de marcas sensoriais, que nao a visual, pode ser feito desde meados do século
XX, tendo sido registrada, nos Estados Unidos da América (EUA), por intermédio da United
States Patent and Trademark Office (USPTO), a primeira marca sonora (em 1950), a empresa
“(...) National Broadcasting Company, Inc, NBC para uma sequéncia de notas tocadas por
sinos” (OLIVEIRA, 2019, p. 39). De fato, o Trademark Act (Lanham Act) data de 1946, “(...)

expandiu enormemente o ambito dos tipos de sinais registraveis como marcas e, segundo 0



respeitado Juiz Learned Hand, colocou o direito marcario norte-americano em novo patamar”
(MARQUES, 2010, p. 86).

Além dos EUA, diversos paises da Europa (incluida a Russia), da Asia e, também, da
Ameérica do Sul ja adaptaram suas legislacbes com vistas a proteger as marcas “ndo

convencionais”, ainda que existam requisitos especiais para a consolidagéo do ato registral:

[...] é possivel o seu registro, a exemplo da “Franga, Portugal, Suécia, Benelux,
Uruguai, no Pacto Andino, Noruega, Argentina, Espanha, na Comunidade Europeia,
Costa Rica, Cuba, etc.” (SOARES, 2015, p. 55).

Ha diversos casos que demonstram que hd uma tendéncia internacional pela
admissibilidade do registro de sinais sonoros. Dentre tais casos, Barbas (2016) cita
alguns mais recentes:

e A China que, em 2013, reformou sua legislacdo para permitir o registro
marcas sonoras;

e O Canadéa que, desde 2012, admite o0s registros de marcas sonoras e em
movimento;

e O Japdo que reformou sua legislagdo em 2014 para aceitar o registro de
marcas sonoras;

e Nossos vizinhos sul-americanos: Chile, onde a Petrobras detém vérios
registros de marcas sonoras, Uruguai, 0s quatro paises integrantes da
Comunidade Andina (Bolivia, Colémbia, Equador e Peru) e Argentina,
onde inclusive admite-se ndo apenas as marcas sonoras, mas também
marcas tateis, olfativas, em movimento e de quaisquer outros tipos.
(OLIVEIRA, 2019, p. 51-52)

Ressalta-se que o0s signos, de qualquer natureza, para poderem ser registrados como
marca devem atender a, no minimo, trés requisitos: distintividade, veracidade e novidade
relativa (BARBOSA, 2010).

Entretanto, para a marca sonora, determinados paises instituiram outros requisitos,
como a comprovacdo da distintividade adquirida (secondary meaning — significacao
secundaria), ou seja, o reconhecimento potencial do sinal pelo publico da localidade, obtido
através da exploracdo comercial do som. Nesse sentido, a Rede Globo de televisdo nao logrou
éxito em registrar, na Unido Europeia, a assinatura sonora “Plim-Plim”, pois ndo houve
demonstracéo de distintividade adquirida no mercado europeu (OLIVEIRA, 2019).

Ademais, podem exigir que o sinal sonoro seja representado graficamente (partituras
musicais, grafismos de pentagramas, espectrogramas, sonogramas — ondas sonoras) ou descrito,
devendo juntar-se também uma midia sonora. Esse era o procedimento adotado pela Unido
Europeia até meados de 2017. No entanto, com a edi¢do do Regulamento/EU n°® 2015/2424 do
Parlamento Europeu, atualmente basta, para 0s paises integrantes daquela comunidade de
nacoes, a apresentacdo do pedido de registro com o formato digital do audio (OLIVEIRA,
2019).

Sobre o tema, a WIPO assim recomenda:



No que diz respeito a um pedido de registo de uma marca sonora, 0s Escritérios podem
exigir que a representacdo de tais marcas consista em uma notagdo musical em uma
pauta, ou uma descricdo do som que constitui a marca, ou uma gravacdo analdgica ou
digital desse som, ou qualquer combinacdo deles. Nos locais onde o arquivamento
eletronico estiver disponivel, um arquivo eletrénico pode ser enviado juntamente com
o requerimento. No entanto, para algumas jurisdi¢cdes, apenas uma notacdo musical
em uma pauta pode ser considerada como uma representacdo adequada da marca.
Nota
7.01 Arquivos eletronicos como MP3 ou .WAV (formato de dudio Wave) podem ser
arquivados em certos escritorios. No entanto, a legislacdo nacional ainda pode incluir
a possibilidade de apresentar gravag@es analogicas. (WIPO, 2009, p. 4 — traducédo
livre)?
Com relacdo a marca sonora, podem ainda ser estabelecidas limitacdes adicionais para
a sua registrabilidade, ndo se recomendando a protecao (i) de sons corriqueiros ou que guardem
ligacdo natural com a mercadoria ou servigo (como 0 som da agua no comercio que envolva
agua — a exemplo de filtros); (ii) de sons emitidos no curso de utilizacdo do produto, mas que
ndo lhe sdo proprios, visto que possuem funcgdes benéficas ao consumidor, como a indicacdo
de erro no uso de um computador; (iii) de sons funcionais, intrinsecos aos produtos, pois se
poderia criar reserva de mercado ou monopolio vitalicio ao seu produtor (o periodo de protecdo
marcéaria pode ser renovado ilimitadamente); e (iv) de representacdes graficas de onomatopeias
(que variam segundo o idioma e a cultura regional, apresentando alto grau de subjetivismo)
(OLIVEIRA, 2019).
Apos essas breves consideracdes sobre a registrabilidade da marca sonora ho mundo,

deve ser explorado o caso brasileiro.

4. A REGISTRABILIDADE DA MARCA SONORA NO BRASIL

A Constituicdo Federal de 1988, no titulo dedicado aos direitos e garantias
fundamentais, assegurou protecdo “(...) a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e

econémico do Pais” (art. 5°, XXIX, CF), a ser densificada em lei.

2 Do original: “With regard to an application for the registration of a sound mark, Offices may require that the
representation of such marks consist of a musical notation on a stave, or a description of the sound constituting the
mark, or of an analog or digital recording of that sound, or of any combination thereof. Where electronic filing is
available, an electronic file may be submitted with the application. However, for some jurisdictions, only a musical
notation on a stave may be considered as adequately representing the mark.

Note

7.01 Electronic files such as MP3 or WAV (Wave form audio format) may be filed with certain Offices. However,
national legislation may still include the possibility to submit analog recordings.”



Outrossim, em 1995, entrou em vigor, em ambito interno, o Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — TRIPS — (Decreto n°
1.355/1994), que complementou a Convencao da Unido de Paris de 1967 (CUP) e suas revisoes
posteriores, também em vigéncia interna.

Sobre as marcas, o art. 15.1 do Acordo TRIPS dispde que:

Qualquer sinal, ou combinagéo de sinais, capaz de distinguir bens e servigos de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca.
Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes préprios, letras, numerais,
elementos figurativos e combinacao de cores, bem como qualquer combinagéo desses
sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e servicos pertinentes, 0s Membros poderéo condicionar
a possibilidade do registro ao caréater distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.
Os Membros poderdo exigir, como condicdo para registro, que 0s sinais sejam
visualmente perceptiveis.

Facultou-se, assim, que 0s paises-membros pudessem exigir, como condicdo para
registro de uma marca, que os sinais fossem visualmente perceptiveis.

Por sua vez, o art. 122 da Lei n®9.279/1996 estabeleceu que “sdo suscetiveis de registro
como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibices
legais.”

O INPI, portanto, ao fazer uma interpretacdo literal do art. 122 da LPI admite como
registraveis no Brasil apenas 0s sinais visuais, isto é, perceptiveis pela visdo.

Em contrapartida, uma parcela da doutrina defende que tal exegese ndo condiz com 0s
tempos atuais, devendo haver a revisdo de entendimento (MARQUES, 2008).

MARQUES (2010), ao interpretar o referido texto normativo, utilizando-se das técnicas
de hermenéutica ldgica, historica, sistematica e teleoldgica, chega a conclusdo que as marcas
sonoras sao passiveis de registro nacionalmente, uma vez que ndo ha prejuizo ao principio da
publicidade e na publicacdo em informes e periddicos.

Em outro estudo, MARQUES e MAGALHAES (2009) se fundamentam na Filosofia do
Direito para admitirem o registro marcario do som, sobretudo com amparo nos ensinamentos
de Jirgen Habermas.

Ja para CORREA (2004, p. 19), a intepretacdo teleologica e sistematica do dispositivo
legal conduziria a possibilidade de registro do sinal sonoro transliterado graficamente, ao se
“(...) tomar a expressao ‘perceptibilidade visual’ na acepgéo de ‘possibilidade de representagéo
visual”, até porque “(...) a exigéncia de perceptibilidade visual so pode ter como finalidade

permitir a fixacdo da marca, de modo a documenta-la”.



Contrapondo-se a registrabilidade da marca sonora no pais, h4 doutrinadores que
questionam a sua necessidade, porquanto a protecdo poderia advir da vedagdo a concorréncia
desleal, bem como seria custoso ao INPI reestruturar os procedimentos administrativos
marcarios (OLIVEIRA, 2019).

Entretanto, a possibilidade de uso de sinal sonoro sem o carater de exclusividade impede
0 desenvolvimento econdmico e inibe o surgimento de certas inovagées, indo na contraméo do
fluxo internacional. Além disso, a infracdo a direitos marcarios pode se dar mesmo na auséncia
da concorréncia desleal (OLIVEIRA, 2019).

Ressalta-se que, em ambito internacional, os EUA geralmente exigem, em acordos de

livre comércio, a registrabilidade de marcas néo tradicionais:

[...] o instituto das marcas néo tradicionais é muito rico e com potencial e destaque
cada vez maior nos sistemas marcarios mundiais, de modo que os Estados Unidos,
geralmente estabelecem como obrigacdo para a assinatura de acordos de livre
comércio (com outros paises) que o referido pais ndo tenha como condicdo de
registrabilidade a percepg¢do visual das marcas [...] (OLIVEIRA, 2019, p. 58).

Assim, o art. 122 da Lei n®9.279/1996 deve se harmonizar com a Constituicdo Federal,
de modo a permitir a garantia de propriedade da marca, acompanhada do interesse social e do
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais. Nesse contexto, considerando a mutacéo da
realidade, tal dispositivo deve sofrer controle de constitucionalidade, aplicando-se ao termo
“sinais distintivos visualmente perceptiveis” a técnica da intepretacdo conforme a Constituicéo,
a qual é utilizada nos casos em que uma norma admite mais de uma interpretacdo (normas
polissémicas ou plurissignificativas), uma com violacdo ao texto constitucional e outra ndo.

Conforme SARLET et al.:

Pergunta-se, porém, se a alteracdo dos fatos pode tornar inconstitucional norma que,
em principio, apresentava-se como constitucional. A mutacdo da realidade, ao se
projetar sobre o texto normativo, pode lhe dar outra fisionomia, impondo nova
interpretacdo e, por consequéncia, a desarmonia de determinadas normas
infraconstitucionais  diante da  Constituicdo. Ha, neste sentido, uma
inconstitucionalizacdo da lei derivada de um processo de mutagéo da realidade.

[.-]

A interpretacdo conforme a Constituicdo ndo constitui método de interpretacdo, mas
técnica de controle de constitucionalidade. Constitui técnica que impede a declaracédo
de inconstitucionalidade da norma mediante a afirmacgéo de que esta tem um sentido
— ou uma intepretacéo — conforme a Constituicdo. (SARLET, 2021, p. 1.091-1.092 e
1.109-1.110)

Portanto, o sentido que preserva a constitucionalidade do art. 122 da Lei n°® 9.279/1996
¢ aquele que admite o registro de sinais distintivos ndo visuais, desde que possam ser

representados visualmente.



Deveras, um sinal sonoro marcante transposto graficamente ou figurativamente é
também um sinal distintivo visualmente perceptivel.

Ressalta-se que a falta de atualizacdo legislativa das marcas ndo representa barreira a
interpretacdes condizentes com a realidade social e o Direito Constitucional.

Demais disso, o Brasil, desde 2019, aderiu ao Protocolo de Madri sobre o Registro
Internacional de Marcas (Decreto n° 10.033/2019), de modo que deve conformar seu modelo
protetivo ao Sistema Internacional Marcario, o qual, por seu turno, admite o registro de marcas

sonoras:

O Protocolo de Madri é um tratado internacional que permite o deposito e registro de
marcas em mais de 120 paises. O tratado, que é administrado pela Organizagdo
Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, foi adotado em 27 de junho de 1989.

[]

[...] a partir de 2 de outubro de 2019, o Brasil podera atuar como Administracdo de
origem e como Parte Contratante designada, enviando e recebendo pedidos
internacionais no &mbito do Protocolo. (INPI, 2021, p. 317)

Cumpre ainda frisar que as marcas sonoras exercem funcdo social adicional na
assisténcia ao mercado de consumidores portadores de deficiéncia visual, sendo instrumentos
importantes para a identificacdo de produtos e servicos para esse publico com limitacGes visuais
(Oliveira, 2019).

Enfim, o conceito de marca sofreu evolugdes e adequacdes as realidades de cada época,
“(...) tanto sob a Otica das empresas, por como posicionam suas estratégicas de marketing,
guanto na percepcao do consumidor, que vem se habituando a reconhecer bens e servicos ndo
somente por logotipos e palavras” (OLIVEIRA, 2019, p. 50), destacando-se, assim, ao lado do

“ser visual”, 0 antes esquecido “ser sonoro”.

CONCLUSAO

A tendéncia mundial quanto as marcas € trata-las como sendo qualquer sinal distintivo
capaz de identificar um produto ou servigo, sem se limitar a sinais visiveis.

As marcas ndo tradicionais surgiram e sdo objeto de protecdo em diversos paises,
inclusive estdo ao abrigo da OMPI (WIPO).

A entdo prevaléncia de assinaturas visuais sobre os sinais ndo visuais resulta de
construgéo historica e cultural, mas, com a evolugéo da sociedade e da economia de mercado,

somada ao surgimento de tecnologias inovadoras, houve o impulsionamento da exploragéo,



pelo comércio, dos cinco sentidos do consumidor, transmitindo-lhe experiéncias unicas,
capazes de tornar mais memoraveis marcas, a partir da emocao.

A marca sonora, em especial, complementa a marca visual, dando-lhe “personalidade”
e, associada a valores humanos, pode representar estilos de vida. O “ser sonoro” reforca o “ser
visual”.

E por isso que os efeitos sonoros sdo altamente utilizados no Marketing 3.0 (sound e
music branding), em podcasts, em videogames e em midias sociais.

A ndo admissdo do registro marcario de sinais sonoros pode diminuir o potencial
distintivo da prépria marca, bem como seu valor patrimonial, causando desestimulo a geracéo
de novos modelos de negdcio, o que iria de encontro aos objetivos do Estado de garantir a
protecdo da propriedade das marcas, quais sejam, o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais.

Desse modo, foi demonstrada a ocorréncia da mutagéo da realidade, apta a impactar a
constitucionalidade do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, que, sob a incidéncia da técnica
da interpretacdo conforme a Constituicdo, possibilitara o registro, no Brasil, da marca sonora,
desde que haja a representacdo visual do sinal distintivo.

Somente assim o Protocolo de Madri podera ser aplicado completamente em ambito
interno, conformando-se 0 modelo marcério brasileiro ao Sistema Internacional de Marcas, e

posicionando o Brasil ao lado das demais nagdes integrantes do tratado.
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