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A marca inscreve-se na infinita teia de sinais que estabelecem conex&o entre o
individuo e o mundo exterior. Integra um sistema de comunicagdo que permite ao
homem navegar pelo mundo comercial, tomando-se , aqui, a palavra "comércio" no

Franquias seu sentido primigeno, de troca de bens (co — merx ).Da mesma forma como o idioma
Marcas habilita o individuo a externar, para o seu préximo, sentimentos e julgamentos que se
Moemes de Dominio processam em seu interior, 0 sistema semiolégico em que se situa a marca permite ao
Patentes homem a aquisicdo dos bens e servigos que pretende, 0 que seria impossivel se néo

Cicabata & Pirsisia pudesse identifica-los.

Tamas; Lamlsts Ferramenta essencial para a formacdo da clientela, pois é o sinal que leva o

Legislagdo consumidor até os produtos e servicos, a marca tem tutela prépria nas diversas
legislagdes, inclusive no Brasil, que contempla um sistema de registro, de carater
predominantemente atributivo, temperado por mecanismos destinados a evitar fraudes

Pigina Imicial , com situagdes de confusédo, por assimdizer, "congénita”, em que o detentor ilegitimo
da propriedade € que , pelo préprio ato de registrar ilegitimamente, ja instala confuséo
guanto a origem.

Links Uteis

O regime de tutela as marcas , no direito brasileiro, acolhe , no artigo 122, todos os
sinais "distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais".

Ao qualificar a natureza dos sinais distintivos aptos ao registro, exigindo
perceptibilidade visual, o legislador ,a primeira vista , adota a postura de que somente
as marcas diretamente percebidas pela visdo podem ser objeto de amparo mediante
titulo expedido pelo érgdo competente.

A interpretacdo de que o legislador optou por privilegiar apenas um dos canais
sensoriais humanos , se prevalecente, estaria longe de ser feliz, porque insensivel a
dindmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovacées
tecnoldgicas que tém repercussdo direta sobre o comportamento dos industriais,
comerciantes e prestadores de servigco. Ao dotar o Pais de uma lei de inspiragédo
moderna, como € a Lei 9279/96, o legislador teria deixado & margem da evolug&o as
marcas nao tradicionais, captadas por outros sentidos humanos, o que causaria
estranheza.

Apesar da aparente opgcdo pelos sinais destinados a vista humana, a lei ,
obliquamente, dispde de mecanismos que abrem uma janela para os demais sentidos
do homem, como se vera no decorrer deste trabalho, e uma exegese sistematica e
teleoldgica do diploma legal em foco mostra que , na realidade, o direito brasileiro tem
amplo espaco para os sinais plurissensoriais.

Os sinais, quando ndo genéricos ou descritivos e, portanto, sem aptiddo para
servirem de marca de produto ou servico, sdo o que, dentro da categorizagao
semiolégica trindria de Peirce [l]se convencionou denominar “simbolos", que,
diversamente do que se passa com os ‘“icones", s&do ontologicamente
neutros,independentes do contelido seméantico a que se ligam, dai serem "distintivos",
no sentido classico (=a comunidade ndo emprega o significante para expressar o
significado convencionado pelo idioma). Os sinais se expressam de varias formas e
sao traduziveis aos sentidos. Assim, uma palavra, antes de fixar-se na forma escrita ,
tornando-se visivel aos olhos de quem a |, se exterioriza através de uma emisséo
sonora. Essa emissdo sonora tem alturas, "tons", dai falar-se em "entonagao”, que é a
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verdadeira alma de cada idioma. Em certos idiomas - como o chinés - a altura dos
varios sons que compdem as palavras e as frases chega a ser determinante para a
sua acepg¢dao (=correspondéncia entre a forma e o contelido semantico). Mesmo em
idiomas que ndo se fundamentam em tons para a distingdo semantica, ha, presente,
uma consideravel importancia da entonagdo para a expressdo de nuances do
pensamento (conotacfes). J. R. Firth menciona que uma simples frase neutra,
reduzida a escrita, como "You know w hat | mean" , serve para representar milhdes de
frases possiveis faladas por todas as espécies de pessoas no mundo inteiro ao
mesmo tempo, além cobrir centenas e centenas de anos. Assim, como diz aquele
lingliista, "os meros simbolos ortograficos daquela frase estendem-se a mihdes de
exemplos possiveis". E que a fixagdo do some do ritmo de uma frase em determinado
sistema de escrita ndo consegue apanhar a multiplicidade de modos de emitir o
som,com as implicagdes semiolégicas correspondentes [2]

Em portugués, ha, também, uma acentuada distingdo conotativa entre as seguintes
orac@es, emfuncao da entonagao:

a) Foivocé quemfez?
(tom de confirmagé&o do autor do ato)

b) Foi vocé quemfez?
(tom de confirmagé&o do ato em si, ligado ao seu autor)

c) Foivocé quemfez?
(tom de confirmacé&o da realizacdo do ato puro, independentemente do
autor)

O exemplo seguinte também é eloqiiente:

a) Compramos este imoével ontem
(ou seja, foi ontem, e ndo em outro dia)

b) Compramos este imével ontem
(ou seja, foi este, e ndo outro).

c) Compramos este imovel ontem
(ou seja, compramos, nao alugamos)

Em cada um desses exemplos, a freqiiéncia mais alta do tom acentua o contetido do
elemento da oragdo, alterando o sentido logico e agregando , por implicitude,
comentarios em diversos planos (psicolégico, psicossocial, juridico etc.)

O citado lingliista britanico faz referéncia a idiomas que, muito mais do que as linguas
ocidentais, fazem amplo uso da entonagdo como mecanismo de distingdo semantica

(3]

Logo, a palavra tem uma dimens&o primacialmente sonora: primeiro, cria-se o som, que
exterioriza sentimentos e que, no decorrer da evolugdo histérica de um povo, se
refina para expressar conceitos abstratos e ndo apenas nomes concretos, que
traduzem a idéia de seres presentes na natureza. Tanto assim é que as primeiras
palavras criadas nas diversas linguas sdo onomatopaicas, ou seja, imitativas de sons
da natureza e os vocabulos mais primitivos sé@o justamente aqueles relacionados com
experiéncias sensoriais do homem, dai porque os verbos essenciais em qualquer
idioma s&o sempre irregulares, pois as regras gramaticais surgem em um segundo
momento. Exemplo disso é a complexidade dos verbos mais antigos do grego classico,
os chamados verbos em "-mi", como "eimi" (ir), "femi" (dizer"), "kathemai" (sentar) e
outros, sobre os quais F. Kinchin Smith e T.W.Melluish tecem consideracbes de
grande alcance, aplicaveis aos varios idiomas do planeta:

"Em geral, é verdade que, em qualquer idioma, quanto mais simples é o
significado de um verbo, mais irregulares séo suas formas, pois eles
vagaram por muito mais tempo até se acomodarem dentro do sistema."[4]

Néo é diferente em portugués, uma das linguas que se desdobraram do latim e
tomaram configuragdo propria, emque 0s verbos mais elementares , sem os quais é
impossivel a expressao , sdo justamente os mais irregulares, como "ser", "estar", "ir",
dentre outros. Fendmeno analogo se passa na fisica: as nogdes mais elementares
nédo se reduzem a delimitagdes légicas, como, por exemplo, o tempo e 0 espago, que
podem ser apreendidos, descritos ou conceituados, mas jamais "definidos" no plano
l6gico.

Toda marca consistente em palavra parte, portanto, e necessariamente, de uma
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emissdo sonora que, na realidade, constitui seu segmento principal: 0 aspecto visual
é secundéario, porque o som precede a representagdo grafica, na histéria de qualquer
povo[5]. E, como vimos das consideracbes de Firth, o grau de estabilidade
documental da escrita ndo é tdo alto como, ingenuamente, se pensa, ndo servindo de
fundamento para se arredarem outros sistemas de notacdo grafica, que é o
argumento habitualmente aduzido por quem resiste a tutela juridica de marcas nao
apreendidas preferencialmente pelo sentido da visao.

Registrar marca consistente em palavra significa, entdo, registrar um sinal que, na
origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema grafico de sinais (o
alfabeto, no caso das linguas assim estruturadas, como é o caso do portugués e das
linguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das linguas silabicas).
Assim, a exigéncia de perceptibilidade visual s6 pode ter como finalidade permitir a
fixacdo da marca, de modo a documenta-la , pois o Direito ndo teria como tutelar a
pura transdiccdo Logo, s6 faz sentido , em uma interpretacdo teleoldgica e
sistemdtica da norma, tomar a expressao "perceptibilidade visual' na acepgao de
"possibilidade de representacdo visual'. E 0 mesmo que se passa com as obras
tuteladas pelo direito de autor, e , neste vértice, convergem direito de autor e direito de
marca: o Direito as protege na medida em que manifestadas no mundo e fixadas em
suporte visivel. Marcas e obras artisticas sdo, em maior ou menor grau, concepgdes
intelectuais, e o Direito ampara a sua matriz (=a concepg¢ao em si, ou, dentro da teoria
platdnica, exposta no Didlogo Phaidros, o "tipo"), exteriorizada e fixada fisicamente.
Nem a representacgéo grafica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artistica, é
a "obra" em si, mas uma manifestacdo dela, de outro modo, bastaria destruir uma
placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peca
musical. O que existe é o fendmeno semiolégico da replicabilidade, em que a
ocorréncia traz as caracteristicas essenciais do tipo, mas é dele independente [6]. Se
€ verdade que a doutrina vé, na maioria dos casos, o direito & marca como um direito
de ocupacao, verdade € , também, que, independentemente das hip6teses de pura
criacdo intelectual (marcas inventadas pelo titular [7] ) a propria ocupagdo de sinal
disponivel para a designagdo de determinados bens ou servigos ja constitui uma
inovacdo semioldgica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo
conteudo, diverso daquele convencionado, até entdo, pela cultura.

Na medida em que a marca consiste em algo que estad no mundo — que se nos perdoe
o truismo, cujo objetivo é servir de premissa do raciocinio em seguida desenvolvido —
a questao diz respeito, fundamentalmente, a prépria percepgao da realidade, que nos
vem através de nossos sensores, todos mutuamente traduziveis:o que se fala pode
ser fixado por escrito e apreendido pela vista; o que se canta, igualmente, através de
um sistema de notacdo musical, apreendido pela vista; o que se tange pode ser
traduzido por sistemas de escrita especial ("braille”, por exemplo); o que é apreendido
pelo olfato se traduz em palavras e influencia o gosto ; o que se gosta é descritivel,
também em palavras e é sentido pelo olfato.

Por que somente a visdo poderia apreender marcas? O ouvido também pode; assim,
também, o tato; o paladar; o olfato.

A realidade objetiva é uma coisa s0, vista através de diversas escotilhas. Nao € por
outra razdo que o grande Goethe dizia que o céu ndo deixa de ser azul pelo fato de
alguém ndo poder vé-lo.

Pode-se concluir, entdo, que a marca € potencialmente plurissensorial e que a
percepc¢do visual é apenas um canal comum, por assimdizer, objetivo, que represente
0 tipo (=matriz intelectual da marca, seu molde ideal), permitindo a tutela do Direito.
Assim , a) a mlsica se condensa, visualmente, um uma partitura, e se manifesta
sonoramente ao ser executada;; b) a "masica" do idioma (=as palavras, sintaticamente
ligadas ou isoladas), se traduz, visualmente, emum sistema de escrita que, no caso
da maior parte das linguas ocidentais, é alfabético, e pode ser empregada como marca
("palavra-marca"); c¢) a misica empregada como sinal distintivo, ou seja, marca
("masica-marca"),que se manifesta sonoramente, por alturas (=frequiéncias de onda)
mais elevadas do que a mulsica-palavra, se traduz visualmente, em um sistema
particular de escrita (notagdo musical). E o reverso também é verdadeiro: a partitura ,
gue é visual, leva ao seu contetido (vide Umberco Eco, na obra citada), que é sonoro
e, assim, conduz, também, & misica-marca. Isso, da mesma forma como o vocabulo
escrito, que é visual, remete naturalmente ao vocabulo-som, que é sonoro, e a
palavra-marca. Nao é nada diverso do que se passa no mundo fisico: a dgua se
condensa emgelo , que se comuta em &gua que, por sua vez, se transforma em gas
que,por seu turno, se condensa e volta ao estado aquoso e assim por diante. Partitura
€ mlsica condensada em escrita; misica é partitura traduzida em som; a escrita de
uma palavra € som apresentado a visdo; a palavra é a escrita traduzida em som. A
marca é, portanto, um contetdo arbitrario, ndo genérico em relagdo a produtos ou
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servigos que deve denotar, no mundo empresarial, apresentado sob diversos canais
sensoriais e fixados em suportes fisicos, visuais, traduzido sob diversos sistemas de
apreensdo visual. Portanto, marca é mulsica e partitura; misica é partitura e marca,
marca € palavra, sendo som e escrita. Em Ultima andlise, o que se ampara é o
conceito, expresso em sistemas inteligiveis a sociedade (idioma, quer silabico, quer
alfabético, notagdo musical, graficos etc).

Nao fosse autorizada esta interpretagcéo, e ndo haveria sentido em a propria Lei de
Propriedade Industrial , emseu artigo 124, inciso VI, proibir o registro ndo s6 da cor
isolada, mas de sua denominacdo: o que se veda é o conteldo, expresso quer
linguisticamente, quer plasticamente[8]. A mesma lei, em seu artigo 124, inciso XV,
proibe ndo s6 o registro ndo autorizado de obra protegida por direito autoral, como,
também, o seu titulo, ou seja, a expressao linglistica que remete ao conteddo[9]. A
doutrina brasileira, tradicionalmente abragada pelo INPI nas préprias diretrizes que
orientam a analise de colidéncia, reconhece, além disso, 0 que se convencionou
denominar "colidéncia ideoldgica", corroborando que o objeto da prote¢éo é o "tipo"
semiotico, ndo a representacgéo.

A matéria foi tratada com maestria por Clovis Costa Rodrigues, que evoca exemplos
classicos de colidéncia pela correspondéncia entre o vocabulo e sua representagéo
visual [10] O préprio INPIvem, serenamente, admitindo que a marca se reveste de um
contetido que vai além de seu esqueleto lingliistico ou pictérico [11] .

A questdo remete a pungente reflexé@o de Julieta, na peca "Romeu e Julieta”". O célebre
personagem de Shakespeare pensava que a inimizade entre a sua famiia e Romeu se
esgotasse no nome de seu amado. Exclamava ela:

"Tu és tu mesmo, ainda que Montague. O que € Montague? N&o é méo,
ndo é pé, ndo é braco, ndo é rosto, nem nada que pertenca a um
homem. E um nome? Mas, o que ha em um nome? O que se chama de
rosa por um outro nome, ndo deixa de ter o aroma doce de uma
rosa"[12].

Essa é justamente a questdo ontoldgica da marca: ela € uma forma com uma
substancia que se reapresenta sob outras modalidades. A sua esséncia ndo se
exaure na sua apresentacao ou representagdo. A contrafacao, alids, nada mais é do
qgue umfendmeno consistente em se derramar em uma forma um contetdo que o sinal
contrafeito (=réplica, sinal replicante), na realidade, ndo tem. O fendmeno nao
interessa a semiologia, mas, sim, ao Direito, que o repele.

O que provoca alguma inquietacdo quanto ao amparo de marcas enderecadas a
outros sentidos que ndo a visdo € que nem todos os sistemas de escrita sédo
reconheciveis pelo grande publico, mas este, em nosso sentr, ndo deve ser
considerado um fator concludente.

De fato, a Corte Européia de Justica (ECJ), julgando o caso Ralf Sieckmann v.
Deutsches Patent-und Markenamt, entendeu que a representacdo grafica de um sinal
perceptivel por outros sentidos que ndo a visdo deve ser clara, precisa, completa,
duradoura, objetiva e facilmente acessivel.[13] Se é verdade que a notagcdo musical
ndo é inteligivel a todos, por outro lado, como aponta o Advogado Geral Colomer, do
Benelux, chamado a opinar sobre o referido litigio, "ndo é essencial que a percepcéo
da marca seja imediata. Uma vez que a partitura musical seja “traduzida’para o leigo
por alguém habiltado na arte de ler mdsica, o leigo tera capacidade de entender a
marca semrisco de confuséo" [14]

Talvez aqui resida um dos nodulos da questdo: como ja visto, o legislador exige que a
apreensao do fendmeno semiolégico , inscrito no mundo mercantil (um odor, um som,
uma sensagdo tactil que constitua marca, assinalando a presenga de um produtor,
comerciante ou prestador de servigo) tenha estabilidade documental, somente
garantida , pelos padrdes do nosso sistema juridico, por um sistema que permita
visualizagédo. A eventual dificuldade do 6rgdo do registro em estabelecer parametros
de fixagdo em suporte fisico e diretrizes de andlise ndo autoriza, porém, a pura e
simples negagédo de amparo a sinais ditos ndo convencionais [15] A problematica ndo
deveria, portanto, ser de natureza conceitual, ou seja, o que se ha de perguntar ndo
é: "sdo protegiveis sinais outros que ndo visuais?", mas "como proteger esses sinais
na préatica"?

As marcas sonoras vém sendo registradas nos Estados Unidos desde a década de
1950. Em interessante artigo publicado no INTA Bulletin Archive [16], Candida J. Hinton
observa que as marcas sonoras "vém sendo utilizadas desde o momento em que o
primeiro sinal de tambor soou de vilarejo para vilarejo" e que , em 1950, a NBC
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(National Broadcasting Company, obteve o registro 0523616 para marca consistente
em trés badaladas de sino ("3 chime like notes") para identificar servicos de
radiodifusdo. Com a expiragdo do titulo em 1971, a NBC obteve o registro 0916552.
Dentre os diversos sinais posteriormente registrados naquele pais, a autora cita o
grito de Tarzan [17] o "som de um dedo golpeando um prato juntamente a emisséo da
palavra "boing" [18]

Vé-se, portanto, que, nos Estados Unidos, as autoridades deram uma solugao prética
e cOmoda a questdo, permitindo a descricdo do som objetivo. O mesmo, alias,
passa-se comoutras marcas ditas ndo convencionais[19]

Na Europa, a OHIM vem, desde 1996,registrando marcas sonoras, tendo criado uma
secdo a parte nos formularios de pedido de registro e referéncia especffica na
orientacdo de exame. A metodologia empregada nos Estados Unidos, porém,vem
sendo vista com reserva na Unido Européia, cujos paises integrantes tém visfes
distintas sobre a operacionalizag&o do registro dessa espécie de marca mas, de modo
geral, ndo consideram suficientes as descri¢des linglisticas de sons, mesmo emse
tratando de onomatopaicos [20],ja que a forma linglistica de apreensdo dos sons da
natureza , incluindo os da fauna, € extremamente variavel de cultura para cultura,
como exemplificado no conhecido caso da marca consistente no canto de um galo,
representado, na Holanda, pelo onomatopaico correspondente no respectivo idioma,
ou seja, "kukelekuuuuu”, julgado inapto como forma de representagdo por parte da
Corte Européia de Justica.[21]

A referida Corte manifestou-se de forma inteiramente diversa quanto ao registro,
como marca sonora, do tema principal da peca "Fir Hise", de Beethoven, pleiteado
pelo mesmo depositante, Shield Mark e representado em notagdo musical. De fato, a
referida depositante obteve registros, no Benelux, para o tema principal da conhecida
"bagatelle" de Ludwig van Beethoven "Fir Hise" ("Para Hise"), sob n.o BX 517166,
535083, 551848, 552296, e instruiu seu pleito, l& concedido, com a respectiva
partitura[22]:

Como observado anteriormente, a Corte Européia de Justica, chamada a dizer sobre a
interpretagdo correta da referida diretiva da Unido Européia, entendeu que a notacao
musical satisfaz os requisitos fixados para a instrumentalizacdo do registro de marca
ndo diretamente visual. A circunstancia de a notacdo musical ser inteligivel apenas a
mUsicos em nada afeta sua qualificagdo do meio.

Outra questdo relaciona-se com a emisséo de ruidos que ndo constituam propriamente
"sons" . De fato, os sons constituem ondas com freqiiéncias regulares e estaveis,
com determinada altura, sendo produto de uma seqiiéncia rapida entre impulsdes e
repousos e quedas ciclicas desses impulsos, seguidos de sua reiteracdo [23],
enguanto o ruido é uma oscilagdo desordenada, ndo organizada. Esses sinais podem
ser representados através de um sonograma, como, e.g, marca consistente no rugir
de um ledo, apresentado a registro perante a OHIM através de sse método[24]e
recusado por aquele 6rgao. A matéria € objeto de recurso pendente, em que a
depositante invoca registro americano obtido mediante a descrigdo linglistica do som
"marca consistente emrugido de ledo ", sob n.o US 73553567[25].

Com apoio nessas reflexdes, cabe concluir que as marcas sonoras — como as demais
marcas criadas para captacao imediata por outros sentidos do homem — se acham
devidamente resguardadas pelo Direito Brasileiro, podendo ser registradas em formas
gue lhe tornem claro o contelido. Especificamente, na hipétese de sinais sonoros, a
forma mais segura é a notagdo musical, como no caso de "Fir Hise" evocado acima e
0 sonograma, em se tratando de ruidos.

Na medida em que a partitura expressa, visualmente, um conteddo sonoro, esse
contetdo se acha plenamente amparado por registro que |he tenha por objeto. Assim,
a execucdo da peca musical representada em uma partitura constitui violagdo dos
direitos decorrentes de registro efetuado perante o INPI para figura consistente nessa
notagdo musical. O registro da partitura, a titulo de marca, confere ,pois, ao titular, o
direito de exclusividade sobre a execugdo da pega como elemento distinguidor dos
produtos ou servicos objetivados. Pela mesma ordem de raciocinio, a execucgéo da
partitura pelo préprio titular constitui uso suficiente da marca, evitando a caducidade
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do registro eventualmente requerida por terceiro.

Entrecruzam-se, neste terreno, direito de autor e direito de marca. Ambas as figuras
juridicas convergem em torno do mesmo objeto, mas com fungBes diversas. Essa
circunstancia ndo deveria gerar qualquer inquietagdo, pois os dois institutos juridicos
se acumulam em outras situagdes, como, por exemplo, naquela em que a
representacdo de uma obra artistica é utilizada e registrada como marca, tendo
disciplina especifica no inciso XVIl do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial [26]

Como observado anteriormente, a forma de operacionalizagao do registro de marcas
dessa natureza — como, e.g., modo de apresentacao da marca, forma de inser¢ao do
banco de dados do 6rgdo responsavel pelo registro, critérios de apuragdo de
colidéncia etc. - é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer
prejuizo do estatuto juridico desses sinais. Emnosso sentir, inspirando-se, em parte,
na orientagéo fixada pela Corte Européia de Justica e, em parte, no tratamento da
matéria nos Estados Unidos, o INPI deveria aceitar, como forma de fixagdo do sinal
sonoro registrando, qualquer representagdo grafica que seja suficientemente clara,
completa, duradoura, objetiva e faciimente acessivel, incluindo — como nos Estados
Unidos — a descricdo de sons que sejam inequivocos. Nessa categoria entrariam
todos os sons conhecidos na natureza e aqueles consagrados na cultura, como, e.g.,
o rugido de animais, tais como o balido de ovelhas, o mio de um gato ,0 acéo de um
céo; o ruido produzido por umjato d"agua , o ruido de folhagens acoitadas pelo vento;
um trovejo; o ruido das ondas; risos de criangas, som produzido por determinado
veiculo[27],etc. Em se tratando de composi¢cdes musicais, a forma mais adequada
seria a partitura, com os elementos completos que permitam sua execucdo: a clave, a
tonalidade[28], o compasso (4/4, 2/2, ¥, 3/8, etc), a seqiiéncia das notas, o
andamento[29].

Quanto aos critérios de exame de colidéncia, a maior dificuldade que se poderia
enfrentar seria na avaliacdo de similaridade entre marcas consistentes em pecas
musicais, ainda que singelas, que demandaria o trabalho de um "expert".

Em sintese, ndo vemos obstaculo conceitual , nem procedimental, a tutela juridica das
marcas sonoras. Em um mundo em réapida mutacdo, sacudido por inovagdes
tecnoldgicas incessantes que redesenham nossos habitos a todo instante, fechar as
portas a marcas chamadas "ndo tradicionais”, incluindo aquelas consistentes em
sons, seria um grave erro, suscetivel de travar ou, pelo menos, dificultar a verve
criativa do homem.

[1] Peirce, C.S., 1931, "Collected Papers", Cambridge, Harvard University Press

[2] In "Tongues of Men and Speech" ,R. Firth, Oxford University Press, edicédo de 1966,
pp.34 e seguintes. O autor cita as diversas conotag¢des para a frase selecionada, em
fungéo do acento (elevagao tonal) de um dos termos integrantes:

You KNOW w hat | mean;
YOU know w hat | mean;

YOU know w hat | mean?
YOU know w hat | MEAN,;
You KNOW w hat | mean;
Y OU KNOW w hat | mean.

[3] " The Chinese, the Tibetans, the Burmese, and the Negro peoples from the West
Coast of Africa to Somaliland, all make such an extensive use of the tone difference
that their languges are called tone-languages " (op. cit., pp. 36 e 37).

[4] In "Greek" , edicdo de 1968 , The English Universities Press, pag . 149. Diz emali
0s autores, a respeito da evolugéo dos verbos em—M:

"BABY says, 'Me want some'. He does so because he has reached a
definite stage in the development of his grow ing consciousness. First of
all, when he was quite helpless, he was interested in action only in
terms of its effect on "me". (...) The same is roughly true of the infancy
of the Greek language. In the prehistoric stage of the language’s
development there was probably only one voice and onte tense. This
consisted of the stem, indicating generally the nature of the verb’s
action, and endings, consisting of personal pronous affected by external
causes".
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[5] Emprego o termo "segmento" no contexto de uma metafora, de inspiracdo
gestaltiana, que compara a realidade a diversos planos superpostos,, cada um
apreendido por determinado canal sensorial , todos sendo intercambiaveis.

[6] Vide Umberto Eco, in "La Production des Signes", pag. 21 (Librairie Générale
Francaise, 1992, pour I"édition frangaise).

[7] Como OSHKOSH B"GOSH e KOKAII.

[8] Art. 124 — N&o s&o registraveis como marca:

VIl - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de
modo peculiar e distintivo.

[9] Art. 124 — N&o sé&o registraveis como marca:

()

XVIl — obra literéria, artistica ou cientffica, assim como os titulos que
estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar
confusdo ou associag¢ao, salvo com consentimento do autor ou titular.

[10] Clovis Costa Rodrigues, in "Concorréncia Desleal", edicdo de 1945 da Editorial
Peixoto, S.A, pp. 174 e 175. Diz ali o saudoso tratadista:

"Por vézes, apresentam-se-nos marcas verbais, cujo significado
corresponde a representacdo grafica de uma idéia ja protegida por
terceiros. Claro estd que, nesse caso — a figura se confunde com a
palavra que lhe exprime a significacgao (...)"

O doutrinador, a falar de "idéia ja protegida" , alicerga nossa tese de que o direito
sobre as marcas alcanca o contetdo por detras da forma de expresséo.

[11] Interessantes, neste tocante, as decisdes do Orgdo nos casos SAFEDERM e
SENTIR-SE BEM.

Na primeira hipotese, o INPI, julgando recurso de Safeskin Corporation, deu pela
colidéncia entre as marcas SAFESKIN, da recorrente, e SAFEDERM, da depositante,
ponderando, dentre outros motivos aduzidos, que os elementos de composi¢do SKIN e
DERM, presentes emuma e outra marca, sao sindnimos, de modo que o contelido das
marcas é o mesmo.( Deciséo publicada na RPI 1308, de 26.12.1995, nos autos do
processo 817 109 218, para a marca SAFEDERM na classe 25)

Na segunda hipétese, aquela Autarquia, em grau de recurso, indeferiu pedido de
registro para marca SENTIR-SE BEM, na classe 25, que entendeu colidente com BEM
ESTAR, no mesmo ramo,ponderando que "o signo em questdo SENTIR-SE BEM colide
ideologicamente com a amrca BEM ESTAR (...)." (Deciséo publicada na RPI 1427, de
28.04.1998, nos autos do processo 818 312 114 para a marca SENTIR-SE BEM nca
classe 25.)

[12] "Romeo and Juliet", Ato II, cena lll.

[13] Decisao proferida em Luxemburgo em 2 de novembro de 2003, tendo por objeto
um pedido dirigido a Corte por parte da Suprema Corte da Holanda, no ambito de um
litigio entre Shield Mark e Joost Kist h.o.d.n. A corte rejeita qualquer forma de fixagao
da marca, para fins de registro, que ndo constitua uma representagéo clara, precisa,
completa, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva. Diz o aresto, na parte
final, que " [S] agissant d"un signe sonore, il n"est pas satisfait a ces exigences
lorsque le signe est représenté graphiqguement au moyen d une description recourant
au langage écrit telle que I'indication qu’il est le cri d"'un animal, ou au moyen d"une
simple onompatopée sans autre précision, ou au moyen d"une sucession de notes de
musique sans autre précision. En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque
le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle
figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme
indique la valeur relative e, le cas échéant, des altérations".

(Vide:
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79968872C190010283&doc=)

[14] Citado pelo boletim Legal500.com, de UK Intellectual Property Law articles in
association w ith Taylor Wessing.

(Vide:
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http://w w w .legal500.com/devs/uk/ip/ukip_078.htm)

[15] Uso esse termo, aqui, por simples catacrese, pois a expressao "sinal nao
convencional" ja contém, por implicitude, um preconceito contra a ado¢do de marcas
captadas, preferencialmente, por outros sentidos que ndo a visdo, preconceito
inadmissivel em um mundo em permanente mutagao.

[16] INTA BULLETIN ARCHVE APRIL 2002 - Artigo intitulado "In your ear!
Trademarking a sound mark requires more than a good ear for music", de Candia J.
Hinton, Kay & Boose, New York City, EE.UU.

[17] Referido como "The Tarzan Yell"
[18] "The sound of a finger swiping a dish and the spoken w ord "boing"...

[19] Como, e.g., 0 aroma de grama recém aparada, para bolas de ténis, citado por
Katrine Levin, Field Fisher Waterhouse, London, em artigo publicado no World
Intellectual Property Report, vol. 17, pagina 22 e sgtes ("the smell for fresh-cut grass".
A mesma autora cita, dentre marcas sonoras, a rugir de umledo da MGM ("the roar of
a lion").

[20] O Reino Unido e a Comissdo das Comunidades Européias entendem que, se a
descricao for clara e isenta de ambiglidade, as onomatopéias sao registraveis (vide a
decisao da Corte Européia de Justica no caso C-283/01, entre Shield Mark BV e Joost
Kist h.o.d.n. Memex, sobre a interpretagdo do artigo 2 da primeira diretiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21.12.1988, proferida em Luxemburgo em 27 de novembro de 2003).

[21] Sobre o caso KUKELEKU, vide, e.g., artigo publicado no boletim Legal500.com,
de 19.01.2004 (vide http://ww w .legal500.convdevs/uk/ip/ukip_078.htm). Ponderou-se
gue um cidaddo espanhol, portugués, italiano ou britnico ndo entenderia KUKELEKU
como sendo a imitagcdo do somdo canto de um galo.

[22] Vide artigo intitulado "Touch me , Feel Me, Smell Me, Protect Me — Protecting
Unconventional Trade marks" , de autoria de B as A. Kist, da Shield Mark BV, extraido
de palestra proferida na 125.a reuni@o anual da INTA.

[23] Vide, por exemplo, José Miguel Wisni,, em"O Som eo Sentido", 2.a edi¢ao, pag.17.
[24] Reproduzido no artigo citado na nota de n.o 20.

[25] Uma partitura ndo poderia representar sons dessa natureza exatamente pela
indefinigdo de altura. Mesmo fendmenos naturais como a produgédo da série harmdnica
ndo séo suscetiveis de serem apanhados pela notagdo musical convencional em vista
do sistema de temperamento dos instrumentos.

[26] Art. 124 - N&o s&o registraveis como marca:

()

XVIl — obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que
estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar
confus&o ou associagdo, salvo com consentimento do autor ou titular.

[27] Ha ruidos que, por si s6, ja servem para identificar um produto inequivocamente.
Quem nao lembra do ruido de um DKW , tdo familiar nas décadas de 1960 e 19707?
Outro exemplo classico é o ruido provocado por motocicletas Harley-Davidson.

[28] Evidentemente, em se tratando de pecas musicais que utilizem o sistema tonal. Se
forem modais, havera que indicar o modo (modos gregorianos, ciganos ou outros).
ldem, se seriais, e ndo é impensavel o emprego, a titulo de marca, de extratos de
composicdes seriais, talvez para marcar determinado efeito de um produto ou servigo.
Os desenhos animados fazem amplo uso de pegas incidentais atonais para pontuar
situagOes tragicOmicas, e o mesmo ocorre na publicidade, de modo a ilustrar o
ambiente desagradavel que existia, segundo o anunciante, antes do uso do produto
que apregoa.

[29] O andamento ndo causa modifica¢c6es estruturais em uma peca. Bach, por
exemplo, ndo indicou o andamento do primeiro movimento do Concerto em La Menor,
para violino e orquestra de cordas, mas a tradicdo manda executi-lo em Allegro
Moderato em razdo da natureza da escrita e da forma do concerto barroco de
inspiracdo italiana, usada pelo grande mestre alemdo. Todavia, entendo que ,para
correta caracterizagdo da marca, o andamento deveria ser indicado, pela atmosfera
diversa que pode provocar no consumidor (imagine-se o célebre tema sol-sol-sol-mi
bemol, que inicia a Quinta Sinfonia de Beethoven tocado em andamento adagio.
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