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O Emergir das Marcas Sensoriais Inovadoras: as marcas olfativas em especial

Resumo

O constante desenvolvimento do direito de marcas tem vindo a potenciar o surgimento de sinais
nao tradicionais e o registo de marcas sensoriais inovadoras. Contudo, estas ultimas, nem sempre obtém
por parte das legislacdes, da jurisprudéncia e dos Institutos o mesmo nivel de confianca no que diz
respeito a sua concessdo, como sucede com as marcas olfativas.

Com a presente dissertacao pretende-se, em primeiro lugar, tecer algumas consideracdes gerais
sobre o direito de marcas, mediante uma incursao pela evolucao historica dos instrumentos de
regulamentacdo existentes, a nivel supranacional e nacional. Serdo também apresentadas e
desenvolvidas as funcdes da marca, a luz da dicotomia econdmica e juridica.

Seguidamente, serdo analisadas as condicdes de admissibilidade dos sinais e o procedimento
de controlo e registo dos pedidos de marca no ordenamento juridico portugués. Na senda da
admissibilidade dos sinais serao expostas, em especial, duas proibicées absolutas ao registo de marca,
legalmente previstas, e que se entendem ser as duas maiores barreiras ao registo de sinais olfativos: a
marca composta por sinal nao possivel e a marca desprovida de capacidade distintiva.

Em terceiro lugar, serdo abordadas algumas generalidades das marcas nao tradicionais,
nomeadamente o preenchimento dos requisitos da representacao e da capacidade distintiva e, ainda, a
contribuicdo da supressdo do requisito de representacéo grafica na progressdo destes sinais.

Posteriormente, serdo analisadas e dissecadas as marcas olfativas, a nivel internacional, europeu
e nacional, a sua evolucdo, enquadramento e estado da arte e apresentados estudos sobre a influéncia
destas no individuo e, bem assim, o seu impacto no mercado, com recurso a um enquadramento
economico e juridico. Sera também realizada uma ponderacdo de direito comparado entre os diferentes
ordenamentos juridicos, com o fito de compreender os motivos que estdo na base da aceitacdo e
concessao (ou nao) de marcas olfativas.

Apds, com o intuito de se tracar uma perspetiva do que se pode esperar para o futuro destas
marcas, sera realizada uma exposicao de diversas decisdes, proferidas pelos Tribunais e Institutos, e um
exame das mesmas em funcédo dos desenvolvimentos tecnologicos existentes a data respetiva. Por fim,
serao dados alguns tépicos que, neste entender, se afiguram essenciais para restabelecer a confianca

nas marcas olfativas e permitir assim um maior dinamismo nos mercados da Unido Europeia e nacional.

Palavras chave: sinais nao tradicionais; marcas olfativas; representacéao;



The Emergence of Innovative Sensory Trademarks: the olfactory trademark in particular

Abstract

The constant development of trademark law has been enhancing the emergence of non-traditional
signs and the registration of innovative sensory trademarks. Nevertheless, these do not always obtain
from the legislation jurisprudence and the Institutes the same level of confidence with regard to their
granting, as happens, for example, with olfactory marks.

Thus, first, in this dissertation some general considerations about trademark law will be made
through an historic snapshot of the regulatory instruments existing in the supranational and national
panorama, so that the evolution of trademark law is understood. A brief study of the functions of
trademarks will also be presented and developed, pursuant the economic and the legal dichotomy.

Then the conditions of admissibility of the signs and the procedure for the control and registration
of trademark applications in the Portuguese legal system will be analysed. Regarding the admissibility of
the signs will be presented, in particular, two absolute grounds for refusal to the registration of a
trademark, legally provided for, and which are understood to be the two greatest barriers to the
registration of olfactory signs: the trademark composed of a sign that does not meet the legally provided
requirements and the trademark devoid of distinctive character.

In third place, some generalities of non-traditional trademarks will be assessed, namely the
fulfilment of the requirements of the representation and distinctive character, and also the contribution of
the elimination of the graphical representation requirement in the progression of these signs.

Subsequently, an analysis of olfactory trademarks will be made at international, European and
national levels and their evolution, framework and current state of the art. Studies on the influence of
olfactory trademarks on the individual as a human being on one hand, and as a consumer on the other
hand, as well as their impact on the market, using an economic and legal framework will be presented.
Also, a reflection on comparative law between the different legal systems will be carried out, in order to
understand the reasons that underlie the acceptance and granting (or not) of olfactory trademarks.

Afterwards, in order to draw a perspective of what can be expected for the future of these
trademarks, a presentation of various decisions will be held, both by the Courts and by the Institutes, and
an examination of them in light of the existing technological developments in the respective date will be
driven. Finally, some topics understood as essential to re-establish trust in olfactory trademarks and hence

to allow greater dynamism in the European and national markets will be given.

Key words: non-traditional signs; olfactory trademarks; representation
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Introducao

O exponencial crescimento do comércio internacional, em grande medida fruto da globalizacao,
esta na base da inovacédo a que se tém proposto os agentes econémicos que, por forma a estabelecer a
sua posicao de diferenciacdo no mercado global, engendram diversas e apelativas formas de
“comunicacao” com os consumidores — e com o publico em geral, numa versao atrativa das suas
estratégias — levando a que progressivamente se notem novos desenvolvimentos no campo dos direitos
de propriedade industrial.

Num estudo sobre a percecédo, consciéncia e comportamento dos cidadaos europeus
relativamente aos direitos de propriedade intelectual, realizado em 2020 pelo IPIUE!, e que contou com
a entrevista a 25.636 individuos dos varios Estados Membros da Unido Europeia apurou-se,
relativamente ao papel da propriedade intelectual na estabilidade econémica, que 73% dos intervenientes
considera que se deixasse de existir protecdo dos direitos de propriedade intelectual, haveria caos
economico.

Em virtude da importancia destes direitos, também aos Estados onde se encontram sediados os
agentes econdémicos e onde sao exercidas praticas de comércio, incumbe 0 exercicio de mobilizar e
concentrar esforcos no sentido de apoiar e promover o crescimento dos direitos de propriedade industrial,
facultando certeza e seguranca juridicas, por meio, entre outros, da elaboracédo de disposicdes legais,
permitindo que os agentes conhecam, exercam e defendam tais direitos.

No que toca ao crescimento dos direitos de propriedade industrial, no caso especial das marcas,
em 20192, a apresentacdo de pedidos de marca da Unido Europeia de origem portuguesa aumentou
face a 2018, de 1878 pedidos para 1900 pedidos; contrariamente, segundo dados da OMPI:, os pedidos
de registo de marca internacional, por requerentes residentes em Portugal decresceu 20,3% face a 2018,
seguindo a tendéncia do ano anterior.

Por seu turno, segundo as estatisticas do INPI+, em 2019 foram apresentados um total de 21.556
pedidos de registo de marca e de outros sinais distintivos do comércio nacionais, menos 1.300 em

comparacao com o ano de 2018; por sua vez, em 2019 foi concedido registo a 19.212 pedidos de marca

UPIUE, «Full report», European Citizens, and Intellectual Property: Perception, Awareness, and Behaviour [em linha], 2020. [Consult. 19.01.2021]. Disponivel
em: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/observatory/ip-perception-2020, p. 23.

2 Far-se-a a analise com base no ano de 2019 por se considerar que o ano de 2020 pode n&o refletir, de forma estatisticamente correta os dados em causa,
em virtude da pandemia por COVID-19 e pela consequente instituicdo de medidas de controlo pandémico que suspenderam muitas das atividades
econdmicas.

3INPI, «Relatorio de Atividades e Contas - 2019», [em linha], 2019. [Consult. 19.01.2021]. Disponivel em: https://inpi.justica.gov.pt/Instrumentos-de-
Gestao/Relatorio-de-Atividades-e-Contas, pp. 12 e 13.

4INPI, «Relatorio Estatistico 2019», [em linha], 2019. [Consult. 19.01.2021]. Disponivel em: https://inpi.justica.gov.pt/ Documentos/Observatorio-da-
Pl/Estatisticas-de-propriedade-industrial, pp. 31 e 32.



e outros sinais distintivos do comércio nacionais, demonstrando-se um aumento de 2.483 concessoes,
0 que podera indiciar um maior conhecimento das “regras” a que devem obedecer os sinais e uma maior
consciéncia, por parte dos requerentes, aquando da decisdo de submissao de um pedido de registo dos
mesmos como marca.

No que toca a tipologia dos pedidos de registo de marca e outros sinais distintivos do comércio
nacionais as mesmas estatisticas do INPI: demonstram que o ano de 2019 ficou marcado pela aposta
no tipo misto, correspondendo este tipo de sinais a 54,3% dos pedidos apresentados, reservando-se
44.8% para o tipo verbal e 0,8% para pedidos de marcas e outros sinais distintivos do comércio nacionais
do tipo figurativo, notando-se, deste modo, alguma relutancia no pedido de registo de marcas nao
tradicionais. Conclusdo semelhante se extrai se forem analisadas as estatisticas do IPIUE¢ que
relativamente ao ano de 2019 demonstram que 99,53% dos pedidos de registo de marca apresentados
foram-no para marcas tradicionais (nominativas e figurativas).

Apesar deste panorama, a existéncia de pedidos de registo de marcas nao tradicionais na Unido
Europeia nao surgiu apenas nos tempos hodiernos; de facto, sdo diversos os casos de apresentacéo de
pedidos de marcas de cor, som, aroma, entre outras, nos anos 80 e 90. No entanto, as normas que
regiam o direito de marcas na altura, nao excluindo expressamente os sinais nao tradicionais da
possibilidade do registo, tornavam a sua concessao algo muito complexo, essencialmente em virtude da
necessidade do preenchimento dos requisitos impostos pelo sistema: a capacidade distintiva e a
suscetibilidade de representacdo grafica do sinal. Ora, muitos dos sinais ndo tradicionais, para cujo
registo era apresentado pedido, cediam perante o requisito da representacao grafica.

Posto isto, a atual aposta maioritaria — e mais conservadora — pelo pedido de registo de marcas
tradicionais, em detrimento das marcas nao tradicionais, pode talvez ser explicada pela dificuldade destes
ultimos em fazer face as (pretéritas) exigéncias de representacéo, legalmente previstas, e a consequente
panoplia de decisdes desfavoraveis que a histdria do direito de marcas veio tracando.

De todo 0 modo, as mutacoes que o direito de marcas tem vindo a sofrer sdo inegaveis. Em
unido com os avancos tecnolégicos e no seguimento das apreciacdes da doutrina e dos principios
estabelecidos em jurisprudéncia, foi aos poucos sendo possivel representar algumas marcas nao
tradicionais e, inclusivamente, prever tal hipotese de uma forma expressa no rol exemplificativo provido
pelas legislacbes da Unido Europeia e nacional, como sucedeu primeiramente com a marca sonora e

mais recentemente com a marca de cor’.

5 ldem, ibidem, p. 36.
8 IPIUE, «EUIPO Statistics for European Union Trade Marks», 2, 2.2, [em linha], 2021. [Consult. 05.11.2021]. Disponivel em: https://bit.ly/ 3HBLWXF.
7 A introducéo da previsao expressa de registo de sinais sonoros surge com o CPI de 1995 e de cor com o atual CPI.



Por outro lado, embora se demonstre tolerancia para com alguns dos sinais nao tradicionais,
como acabou de se exemplificar, a verdade é que esta realidade ndo abarca todos os sinais nédo
tradicionais; traz-se aqui a colacdo, em especial, dos sinais sensoriais inovadores: gustativos, tateis e
olfativos, que continuam a causar muito celeuma e cujo caminho para a aceitacdo nao se tem revelado
tao facil.

A crescente utilizacdo dos sinais olfativos por parte dos agentes econdmicos tem vindo a notar-
se, principalmente com o objetivo de atrair o publico para determinados produtos e/ou servicos, sendo
que determinadas empresas tém inclusivamente apostado na criacdo de uma “imagem olfativa”, que
permite que o consumidor a reconheca, através do odor, e proceda a associacdo odor-empresa.

Acontece que a admissibilidade das marcas olfativas ja fez correr bastante tinta, sobretudo com
as emblematicas decisdes do pedido de registo do “odor a relva acabada de cortar” aplicado a bolas de
ténise, concedido em 1999 e, com um final diametralmente oposto, o pedido de registo do odor
“balsamico-frutado com ligeiras notas de canela”, que nao foi concedido em virtude da sua inadequada
representacdo, e que deu origem ao Ac. SIECKMANN.

Com a mudanca do paradigma instituida pela supressdo do requisito de representacao grafica
introduzida pela DM e pelo RMUE, os sinais sensoriais inovadores, nos quais se incluem os sinais
olfativos, para serem registados terdo de, a par da capacidade distintiva, ser representados “[...] de forma
clara, precisa, auténoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva. [...] utilizando uma
tecnologia geralmente disponivel [...]"°. Significa isto que os agentes econdmicos que pretendam
apresentar pedidos de registo destes sinais nao terdo necessariamente de os representar graficamente,
alteracao que se afigura mais do que pertinente e que, diga-se, peca por tardia.

Simultaneamente, surge a problematica ndo tdo recorrentemente abordada sobre o carater
distintivo das marcas olfativas que podera ser avaliado a dois niveis: em relacao ao produto ou servico a
marcar e em relacdo a percecado do publico pertinente.

Indissociavel do carater distintivo, incumbe também averiguar a suscetibilidade de um sinal
olfativo inicialmente desprovido deste carater poder adquirir o mesmo através do instituto do secondary
meaning e se sim, em que casos.

Com efeito, para além da analise dos impactos da supressao do requisito da representacao
grafica e dos aspetos praticos da mesma no surgimento de marcas sensoriais inovadoras, em particular

de marcas olfativas, urge investigar a problematica da capacidade distintiva que pode afetar as mesmas,

8 Pedido de registo de marca n.° 428870.
9 Cfr. neste sentido, o considerando 13 da DM.



bem como o seu futuro proximo, com base na sua evolucao e nas decisdes marcantes, proferidas pelos
Tribunais e pelos Institutos.

Pela importancia que se reconhece aos sinais olfativos, em termos econdmicos e juridicos,
importa também fazer uma exposicdo sobre o seu beneficio para os agentes econémicos e para 0s
Estados onde os mesmos estao sediados e, depois de ponderadas todas as problematicas inerentes a
esses sinais, apresentar algumas solucdes para que se possa aferir da viabilidade da sua existéncia,

enquanto sinal registavel como marca, com o intento de restabelecer a confianca nas mesmas.



Capitulo I: A Marca — Consideracoes Gerais

1. Breve Resenha Historica

A utilizacao de sinais distintivos reporta-se aos primordios do comércio, e ao inicio da circulacao
de produtos e bens. Cré-se que os primeiros sinais distintivos surgiram no antigo Egipto, onde simbolos
eram apostos em certos produtos, servindo quer para designar o seu local de proveniéncia, quer para
identificar o seu criador. Este fendmeno de associacdo de um produto a um determinado local de
proveniéncia ou a um determinado produtor deu-se de forma totalmente social, ou seja, ausente de
qualquer designio legal que considerasse obrigatdria a sua utilizacao®.

Com o surgimento das corporacées medievais, que agrupavam trabalhadores das mesmas artes,
0 uso dos sinais distintivos comecou a ganhar a verdadeira conotacao de “marca” que atualmente lhe é
conhecida, ainda que relevando, naquela altura, um grande cariz coletivo. Como destaca Luis CouTto
GONCALVES 2 assumiam-se, nessa época, trés tipos fundamentais de marcas: as marcas coletivas
obrigatorias, as marcas individuais obrigatérias e as marcas individuais facultativas: o primeiro e o
segundo tipos estreitamente ligados ao interesse da corporacdo, € o terceiro com um carater
eminentemente individual e pessoal.

Contudo, a evolucdo tecnologica e 0s novos processos de manufatura que originaram a
Revolucdo Industrial, incrementaram a producdo em massa e transformaram totalmente o mercado
economico que, agora, se via alicercado no principio da livre concorréncia. Com um “bombardeamento”
de oferta e a mudanca da mentalidade, urgia a necessidade de os produtores se destacarem e
solidificarem as suas posicdes no mercado, 0 que contribuiu para que a marca ganhasse uma
importancia acrescida, com um carater tendencialmente “[...] individual, facultativo e concorrencial em

detrimento do caracter coletivo, obrigatorio e certificativo de qualidade, como até entdo”. Desenvolveu-
se, assim, a perspetiva da marca aliada a concorréncia, aos interesses econémicos do comerciante e a
dinamizacdo do mercado, permitindo aos consumidores, enquanto tal, fazer escolhas conscientes,
repetindo as experiéncias agradaveis e evitando as negativas.

0 continuo e gradual desenvolvimento da sociedade digital, mais comum dos tempos hodiernos,
leva a que 0s agentes econdmicos modernizem as suas estruturas e se dotem de novas estratégias de

marketing que, pelo seu impacto, sejam suscetiveis de atrair a atencéo e curiosidade dos consumidores

e do publico em geral, levando-os a, num primeiro momento, consumir e escolher os seus produtos ou

10 CAPART, Jean, apud BRAUN, Antoine, Précis des Marques, 3.° ed., Maison Larcier, 1995, p. 4.

11 TROLLER, Alois, apud BRAUN, Antoine, Précis des Marques, op. cit, p. 3.

12 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorréncia desleal, 8.% ed., Almedina, 2019.
3 Jdem, ibidem, p. 173.



a contratar os seus servicos em detrimento de outros e, posteriormente, a repetir a experiéncia. Uma
das estratégias utilizadas passa, entdao, pelo emprego de novos sinais distintivos: as marcas nao
tradicionais e, dentro destas, as marcas sensoriais inovadoras, que visam captar os consumidores ao
proporcionar-lhes uma verdadeira ligagdo emocional com a marca. Cada vez mais deixa de ser suficiente
o tradicional anuncio apenas com um nome ou uma imagem apelativos e passa a ser necessario seduzir
0 publico através da aposta no despertar dos outros sentidos, seja de forma expressa e assumida, seja
de forma subtil.

Posto isto, serd necessario fazer uma analise distintiva relativamente ao enquadramento dos
diferentes sinais na qualificacdo como marca tradicional ou como marca nao tradicional, ainda que,
quanto as primeiras de forma muito breve, por uma questao de limitacao espacial e conceptual.

Considera-se que cabem no conceito de marcas tradicionais os sinais verbais, constituidos por
letras, numeros ou outros caracteres tipograficos, dando origem as marcas nominativas; os sinais
graficos, constituidos por elementos graficos como imagens ou desenhos dando origem as marcas
figurativas; e os sinais mistos: constituidos pelos dois anteriores, em regime de coexisténcia, sem relacdo
de principalidade entre qualquer um deles®, dando origem as marcas mistas.

Por seu turno, no que toca as marcas nao tradicionais, partindo desde ja do atual estado da arte
e relegando para depois 0 exame do desenvolvimento dos processos sociais e legislativos que permitiram
alcancar este patamar pode dizer-se, na senda do entendimento de PEDRO SOUSA E SILVA®s que existem,
entao, dois grandes tipos de sinais suscetiveis de constituir marcas nao tradicionais: os sinais visiveis
em si mesmos e 0s sinais ndo visiveis em si mesmos, ainda que a preferéncia por esta divisdo ndo seja
feita com base na argumentacdo dada pelo autor naquela obra, ou seja, ndo se prefere esta divisdo
porque “[...] este ultimo grupo suscita dificuldades especiais no preenchimento do requisito da
representacdo grafica [...]", mas sim porque se afigura a divisdo que melhor se adequa ao atual estado
do direito de marcas, bem como a que melhor acautela o enquadramento de novos tipos de sinais em
funcao dos desenvolvimentos tecnolégicos de um (expectavel) futuro préximo, através da facilidade de
qualificacdo dos mesmos.

Foram, entao, muitos os avancos que ao longo do tempo se verificaram na esfera do direito de

marcas e serdo muitos os que ainda estao para vir. Porém, a solidificacdo dos principios e das normas

14 Para mais desenvolvimentos, va. GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «Objecto. Sinais Protegiveis. Modalidades», in: Direito Industrial, (coord. José de Oliveira
Ascenséo), vol. VI, APDI/Almedina, 2009, pp. 278 e ss.

15 Neste sentido, /dem, ibidem, p. 279. Seguindo o entendimento do autor citando Fernandez-Névoa, também aqui se entende que, apesar da inexisténcia
de relacao de primazia entre o elemento verbal e o elemento grafico, o primeiro sera, em regra, predominante, o que se justifica, entre outros, por motivos
de apreensao e comunicacdo do consumidor. Assim, vd., entre outros o Ac. SELENIUM-ACE, de 14.07.2005, proc. n.° T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, §37.
16 SILVA, Pedro Sousa e [et. al.], «Sinal e marca. As marcas nao tradicionais», in: Direito Industrial, (coord. José de Oliveira Ascensao), vol. VIII,
APDI/Almedina, 2012, p. 368 e ss.



que regem este direito, bem como dos procedimentos a serem respeitados e executados foram alvo de

diversas e graduais mutacdes a nivel internacional, europeu e nacional.

a. 0O Paradigma Supranacional

0 inicio da discussao e do planeamento de criacdo de um regime supranacional de direitos de
propriedade industrial ocorreu no Congresso diplomatico de Paris, em 1880, cujo resultado dos
trabalhos ¥ se materializou na Convencdo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial,
comummente designada por Convencdo da Unido de Paris (CUP)®, que entrou em vigor em 1883.

Para a sua redacao, vislumbravam-se duas possibilidades: estipular um regime unitario de
direitos de propriedade industrial que substituisse os regimes nacionais, uniformizando-se o regime
destes direitos ou, pelo contrario, manter os regimes nacionais dos direitos industriais, criando-se
simultaneamente “[...] regras uniformes definidoras dos direitos dos estrangeiros noutros territorios —
optou-se pela segunda”®. Estava, entdo, dado o primeiro passo para a aproximacado das legislacoes
nacionais em matéria de direitos de propriedade industrial.

A CUP regula os preceitos relativos as marcas nos art.= 6.° e seguintes. Da analise dos referidos
preceitos, maxime, do art.® 6.° quinguies, retira-se que para que o titular de determinada marca pudesse
obter a protecao supranacional desse seu direito, seria necessario que apresentasse o pedido de registo
em cada um dos paises da Unido. Desde cedo se percebeu, entdo, que enquanto primeiro instrumento
de suporte para a instituicdo de normas harmonizadas de direitos industriais, a CUP carecia de
aperfeicoamento e de complemento. Nessa sequéncia, nascem os Acordos (de ambito territorial mais
restrito ou mais alargado), ao abrigo do art.® 19.° da CUP, estatuindo normas de protecdo mais
especializadas, designadamente o Acordo de Madrid, de 1891, que visou estabelecer o principio do
registo internacional de marcas, mas cuja génese impossibilitou o cumprimento desse objetivo,
nomeadamente por falta de solucdes no panorama transnacional e por falta de adesdo de paises
importantes?.

Com vista a assegurar uma maior adesao ao Acordo, fora 0 mesmo completado, em 1989, pelo
Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que estabeleceu regras mais simples e céleres para os pedidos

de registo internacional?, formando juntos (Acordo e Protocolo) o Sistema de Madridz.

17 Sobre 0 caminho percorrido até a elaboracdo da CUP, vd. BRAUN, Antoine, Précis des Marques, op. cit., p. 561.

18 Texto disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf.

19 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, Aimedina, 2008, p. 21.

20 /dem, ibidemn, p. 27.

21 Sobre a apresentacdo de pedidos de registo de marca internacional, va. GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., pp. 357 a 360.
22 Texto do Acordo de Madrid e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/treaties/en/.



Foi, ainda, criado o Tratado sobre o Direito de Marcas, de 1994, que define, essencialmente,
regras procedimentais para os pedidos de registo de marcas. Neste Tratado, destaca-se o seu art.® 2.°,
que esclarece a natureza e o tipo de marcas a que o mesmo se aplica. Assim, o Tratado sobre o Direito
de Marcas aplica-se a marcas individuais relacionadas com produtos, servicos ou ambos que sejam
constituidas por sinais visiveis, deixando de fora as marcas coletivas, de certificacdo ou garantia;
ademais, o Tratado exclui expressamente as marcas de holograma e as marcas nao visiveis, em
particular marcas sonoras e olfativas, tendo colocado, desta forma, um entrave ao registo de sinais nao
tradicionais.

Posteriormente, o Tratado de Singapuraz, apesar de manter a restricdo da sua aplicacdo a
marcas coletivas, de certificacdo ou garantia, tratou de eliminar a exclusdo das marcas nao visiveis,
passando a prever no art.® 2.° a sua aplicacdo qualquer sinal passivel de constituir uma marca de acordo
com a lei nacional dos Estados assinantesz.

A par destes avancos, surgiu também o TRIPS#Z, um tratado internacional que regula e protege
os direitos de propriedade intelectual no comércio. Quanto as marcas, o TRIPS revela-se de extrema
importancia, uma vez que, como sublinha Rul SOLNADO DA CRuzz, foi “[...] o primeiro instrumento
internacional a avancar uma nocdo de marca [...]", prevendo na primeira parte don.® 1 do seu art.® 15.°
que todo o sinal, ou toda a combinacao de sinais, capaz de distinguir produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas deve ser capaz de constituir uma marca®. Ora, a definicdo dada pelo
TRIPS em muito se assemelha a nocdo de marca que atualmente vigora na maior parte dos
ordenamentos juridicos, podendo mesmo dizer-se que este preceito constituiu a trave-mestra do conceito
de marca, destacando-se também que o referido preceito, fornece uma série de exemplos de tipos de
sinais suscetiveis de constituirem uma marca, como palavras, incluindo nomes, letras, numeros,
elementos figurativos e combinacdes de cores, e qualquer combinacdo desses sinais.

Ainda quanto ao preceito em analise, importa atentar a redacéo da parte final do mesmo:
permite-se que qualquer Estado possa requerer, como condicdo de registo, que 0s sinais sejam

percetiveis visualmente®, o que significa, por maioria de razao, que podem ser admitidos como marca,

23 Texto disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/.

24 “This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs [...]. This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs,
in particular, sound marks and olfactory marks”.

25 Texto disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/treaties/en/.

26 “Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law”.

27 Texto disponivel para consulta em: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/agreement/ pdf/trips.pdf.

28 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 32.

29 “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be
capable of constituting a trademark”.

30 “Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.



sinais nao percetiveis visualmente, o que demonstra uma extraordinaria abertura e preocupacdo com a
admissibilidade de registo como marca de sinais menos comuns.

Quanto ao panorama europeu, a necessidade de criacdo de um direito de marcas, na altura,
comunitario, mostrou-se mais evidente com a aplicacao das respetivas legislacdes nacionais sobre
marcas, que foram sucessivamente colocando em causa as bases da Comunidade Europeia, como a
livre concorréncia, o mercado unico e o principio da liberdade de circulacdo de mercadorias®=. Foi, entao,
criado um grupo de trabalho para se debrucar sobre criacao de um direito comunitario de marcas, tendo
dai resultado o “memorandum sobre a criacdo de marca comunitaria”#, adotado pela Comissdo em
1976, que definiu os principios em que deveria assentar este direito comunitario de marcas.

Apds este passo, foi entdo aprovada a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988 que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, bem
como aprovada a marca comunitaria pelo Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993. Depois de terem sofrido algumas alteracdes, ambos os diplomas acabaram por ser codificados
na Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008 e no
Regulamento (CE) 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2008.

Ambos os diplomas dispunham que, para serem suscetiveis de constituir uma marca, 0s sinais
tinham de preencher dois requisitos essenciais®: serem suscetiveis de representacao grafica e possuir
carater distintivo, distinguindo, deste modo, os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas.

Com o objetivo de “[...] instituir sistemas de registo de marcas, em toda a Unido Europeia, mais
acessiveis, simples e eficientes [...]”, como salienta MARIA MIGUEL CARVALHO®*, foram revogados 0S
diplomas anteriormente mencionados e substituidos pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislacées dos Estados-Membros
em matéria de marcas (DM) e pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro de 2015, posteriormente codificado no Regulamento (UE) 2017/1001 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 sobre a marca da Unido Europeia (RMUE).

31 GONCALVES, Luis Couto; TRABUCO, Claudia; CARVALHO, Maria Miguel, «Propriedade Intelectual» in: Direito da Unido Europeia — Elementos de Direito e
Politicas da Unido (coord. Alessandra Silveira; Mariana Canotilho; Pedro Madeira Froufe), Aimedina, 2016, pp. 688 e 689.

32 Também o TJ se pronunciou acerca dos desvios que a aplicacdo das legislacdes nacionais podem causar no ambito dos pilares da Unido, designadamente
no Ac. HAG, de 03.07.1974, proc. n.° C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72, §12 e §13 e no Ac. SIRENA/EDA, de 18.02.1971, proc. n.° C-40/70,
ECLI:EU:C:1971:18, §7.

33 “Mémorandum sur la création d'une marque communautaire”, Bulletin des Communautés Européennes, supplément 8/76.

34 GONCALVES, Luis Couto; TRABUCO, Claudia; CARVALHO, Maria Miguel, «Propriedade Intelectual» in: Direito da Unido Europeia, op. cit., p. 691.

35 Neste sentido, cfr. 0 art.® 2.° da referida Directiva e o0 art.° 4.° do mencionado Regulamento.

36 CARVALHO, Maria Miguel, «Breves notas sobre a transposicao para a ordem juridica portuguesa da nova diretiva europeia sobre marcas» in: Nuevas
Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial I/ (directores Anxo Tato Plaza; Julio Costas Comesafia; Pablo Fernandez Carballo-
Calero; Francisco José Torres Pérez), Comares, 2019, pp. 300 e 301.



Com o surgimento da DM e do RMUE foram assegurados os principios da unidade, autonomia
e coexisténcia da marca da Unido Europeia, bem como foram instituidas grandes reformas no direito
de marcas em vigor até entdo, devendo destacar-se em particular, porque essencial para o presente
tema, a supressdo (desnecessidade) do requisito da suscetibilidade de representacéo grafica dos sinais,
tendo esta sido, provavelmente, a alteracdo mais audaz dos instrumentos e que abriram portas para a
possibilidade de representacdo do sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia
geralmente disponivel, conforme estipula o considerando 13 da DM.

Posto isto, a DM prevé no seu art.® 3.° que podem constituir marcas todos os sinais que “sirvam
para distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas” e desde que “possam
ser representados no registo de uma forma que permita as autoridades competentes e ao publico

determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da protecdo conferida ao seu titular”=.

b. O Paradigma Nacional

No que diz respeito a vertente nacional de protecéo de direitos de propriedade industrial, destaca-
se a importancia® do CPIl de 1940+ que introduziu varias alteracdes no regime da propriedade industrial
até entdo em vigor. No que concerne as marcas, destaca-se a redacado dada ao art.® 79.° que estabelece
que “a marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou
emblematicos que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu involucro, o facam distinguir
de outros idénticos ou semelhantes”. Foi, ainda, conferida prioridade de registo ao proprietario de marca
livre ou ndo registada, nos termos do seu art.® 85.°, durante um periodo de seis meses (de uso e de
prioridade). Por seu turno, o art.® 125.° estabeleceu a validade do registo da marca pelo periodo de 10
anos, periodo esse que poderia ser sucessiva e indefinidamente renovavel.

Entretanto, o CPI de 1940 foi revogado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de janeiro®, que
aprovou o CPI de 1995. Como se pode ler no preambulo deste diploma, a aprovacdo do mesmo resulta,
entre outros aspetos, da “[...] adesdo de Portugal & Comunidade Europeia e ao alargamento desta a
paises que com ela formavam o espaco econémico europeu, e face ao acentuado desenvolvimento

tecnoldgico e ao crescimento das actividades mercantis que se tem vindo a verificar [...]”, sendo

37 Num panorama mais detalhado sobre as solucées de harmonizacao instituidas pela DM, vd. SILVA, Ana Maria Pereira da, «A nova diretiva europeia sobre
marcas e a sua transposicdo para Portugal» — £D/, n.° 1 (2018), Aimedina, pp. 80 e ss.

38 CARVALHO, Maria Miguel, «O novo regime juridico da marca da Unido Europeia» - £D/, n.° 1 (2017), Almedina, pp. 154 e 155.

39 No mesmo sentido, cfr., ainda, o art.® 4.° do RMUE.

40 Sem prejuizo de textos anteriores sobre o assunto, designadamente a Lei de Propriedade Industrial de 1896, regulada pela Lei de 21 de maio do mesmo
ano. Neste sentido, v@. GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «O Sistema Nacional de Protecdo» in: Cddljgo da Propriedade Industrial Anotado (coord. Luis Couto
Gongalves), Almedina, 2021, pp. 49 e ss.

41 Decreto n.° 30679, de 24 de Agosto de 1940, publicado no Diario da Republica n.° 197/1940, Série |, disponivel para consulta em: https://dre.pt/.

42 Publicado no Diario da Republica n.° 20/1995, Série |, disponivel para consulta em: https://dre.pt/.



inclusivamente necessaria por “[...] forma a satisfazer as directrizes comunitarias e as regras de
harmonizacao internacional e compatibilizar a legislacao portuguesa com os principios da livre circulacao
de mercadorias e com o nivel de proteccédo da propriedade industrial alcancado na Comunidade”.

Assim, em virtude da necessidade de transposicdo da Directiva 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988 foi redefinido o conceito de marca, passando esta a ser, nos termos do art.® 165.°
do CPI de 1995 “[...] constituida por um sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacao grafica,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, a forma do
produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas”. Este diploma introduziu também o secondary meaning antes do
registo, ou seja, a possibilidade de aquisicao de capacidade distintiva de produtos ou servicos, através
do uso e de modificacdes simbdlicas ou semanticas, por parte de um sinal que inicialmente ndo possuia
esta capacidade®.

Por seu turno, o CPI de 2003, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 05 de marco para
“[...] clarificar, corrigir, simplificar e aperfeicoar [...]"# o diploma anterior, tendo estabelecido diversas
alteracdes no que concerne as marcas, designadamente a admissibilidade de registo de marca
confundivel com uma marca anterior. Neste campo, o CPI de 1995 previa no n.° 2 do seu art.® 189.°,
que a concessdo de registo de marca confundivel com outra anteriormente registada, que ndo induza o
publico em erro sobre a qualidade do produto ou servico, dependia de autorizacao do titular do registo
da marca anterior. A redacao do art.® 243.° do CPI de 2003 vem alterar substancialmente esse regime,
eliminando a necessidade de nao inducdo do publico em erro prevendo apenas a exigéncia de
consentimento dos titulares, solucdo que se afigura criticavel e que neste entender, constituiu um
retrocesso no regime, uma vez que a desvalorizacdo da inducao do publico em erro contraria um dos
principios base do direito de marcas: o uso nao enganoso da marca®.

Uma outra alteracao de relevo que o CPI de 2003 introduziu foi a possibilidade de o titular de
uma marca registada evitar a declaracdo de nulidade da sua marca, com fundamento na falta de
capacidade distintiva, invocando e provando a aquisicao de tal capacidade por via do secondary meaning,
ou seja, alargou o instituto do secondary meaning para apds o registo.

Recentemente, com a necessidade de transposicdo da DM e da Diretiva (UE) 2016/943 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa a protecao do Anow-how e de

43 GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «O Sistema Nacional de Protecdo» in: Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, op. cit, p. 60.

44 Cfr. preambulo do diploma.

45 Contudo, importa referir que o legislador previu a cominagao de caducidade para a marca que induz o publico em erro, nos termos da al. b) do n.° 2 do
art.° 269.° do CPI de 2003.

46 Neste sentido, cfr. o n.° 2 do art.° 265.° e o n.° 3 do art.° 238.° do CPI de 2003.



informacdes confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisicao, utilizacdo e divulgacao ilegais,
foi aprovado o CPI de 2018.

De entre as alteracoes mais relevantes” destaca-se, particularmente, o atual conceito de marca,
previsto no art.® 208.° do CPI, que dispde que “a marca pode ser constituida por um sinal ou conjunto
de sinais suscetiveis de representacao grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, nimeros, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal
ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e
preciso, o objeto da protecdo conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas”.

De facto, conforme ja referido, o preceito 3.° da DM eliminou a necessidade do requisito da
representacdo grafica dos sinais suscetiveis de constituir uma marca, mas faz depender tal constituicao
na representacao clara e precisa desses sinais. Posto isto, na esteira do entendimento de MARIA MIGUEL
CARVALHO*, “[...] 0 art. 208° estabelece, criticavelmente [...] uma previsao disjuntiva no que respeita a
representacdo, parecendo exigir-se a susceptibilidade de representacao grafica para um sinal ou conjunto
de sinais que poderdo ser, de acordo com o elenco exemplificativo ai referido, «marcas» nominativas,
figurativas, de cor ou de forma e, para os restantes sinais (sinal ou conjunto de sinais), a possibilidade
de representacdo de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objecto da proteccéo
conferida ao seu titular.”

Com efeito, atendendo as alteracdes introduzidas pela DM, afigura-se infeliz a redacdo da
supracitada norma dada pelo legislador portugués porquanto, uma leitura menos atenta, podera induzir
em erro sobre a necessidade de representacdo grafica dos sinais exemplificativamente apontados,
qguando, na realidade, o que se pretende transmitir € que “a marca pode ser constituida por um sinal ou
conjunto de sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, niimeros,
sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que possam ser representados de
forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da protecao conferida ao seu titular, e
sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas”. Propde-
se, entdo, que seja ponderada uma alteracao na redacdo da norma numa futura reforma ou mera revisao

legislativa.

47 Para uma abordagem relativamente a outras alteracées introduzias na disciplina das marcas pelo CPI, vd. GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «O Sistema
Nacional de Protecéo» in: Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, op. cit, pp. 74 a 80.

48 CARVALHO, Maria Miguel, <A transposicao da Directiva sobre Marcas no projecto do Codigo de Propriedade Industrial» — £D/ n.° 2 (2018), Aimedina, p.
131.



2. As Funcoes da Marca

Na esteira do entendimento de FERNANDEZ-NOVOA®, a marca, enquanto bem imaterial, “[...] ndo
tem uma existéncia sensivel [...]", precisando de se “[...] materializar em coisas sensiveis [...]",
designadamente no produto ou servico a que respeita, sendo por isso, passivel de ser apreendida pelos
sentidos humanos.

O progresso da marca relativamente a sua importancia, utilizacao e aplicacao, bem como a
elaboracao de normativos legais que regem e acautelam a sua protecdo, originou a modernizacao e o
repensamento das funcdes que a mesma desempenha, designadamente no panorama juridico. E é com
base nessa perspetiva que se analisarao as funcodes juridicas da marca, em comunhao com a posicao
de Luis CouTo GONCALVES®, que defende que mais do que uma analise puramente econémica, importa
que seja feita uma avaliacao de “[...] quais as funcdes econdmico-sociais juridicamente tuteladas”.

Neste sentido, a doutrina e a jurisprudéncia maioritarias reconhecem a marca, essencialmente,
trés funcdess: a funcao distintiva, a funcado de qualidade e a funcao publicitaria, que se analisarao,

sumariamente, de seguida, a luz das marcas individuais.

a. Distintiva

A funcao distintiva deve ser entendida como a funcao primordial da marca, tendo também sido
a que ao longo do tempo mais divisdes de opinides suscitou, quer no seio da doutrina, quer no seio da
jurisprudéncia. Sobre os passos dados para que fosse alcancada a atual definicdo da funcao distintiva
da marca importa trazer a colacéo, ainda que de forma breve®, a raiz do problema: “[...] a marca

distingue os produtos ou servicos /17 se ou distingue-os por referéncia a sua origem?”s,

49 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, «La Marca — Nociones Bésicas», in: FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel,
Manual de la Propriedad Industrial, 3.° ed., Marcial Pons, 2017, pp. 487 e 488, defende que “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene
una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles [...]".

50 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 174. Naquela exposicao, o autor refere que esta divisdo comeca a ser posta em causa,
aludindo as teses de Karl-Heinz Fezer, que assume que as funcées juridicas da marca serao, também, as suas funcées econdmicas. Ainda que se concorde
que as funcdes juridicas e as funcdes econdémicas da marca possam andar “de maos dadas”, a verdade é que se entende que uma e outra deverdo ser
distinguidas, sob pena de se generalizar e até mesmo olvidar aspetos fundamentais e imperativos das fungées juridicas, cuja analise deve necessariamente
ser feita a luz dos principios e das normas legais.

Assim, defende-se que deve ser necessariamente feita a distingdo entre a marca juridica (#ade mark) e a marca economica (brand). Neste sentido, cfr.
DRESCHER, Thomas apud SILVA, Nuno Sousa e, «Sinais distintivos: uma introducdo» — AOC [em linha] (2020), [Consult. 02.02.2021]. disponivel em
www.revistadedireitocomercial.com.

Também em sentido favoravel a distincdo das funcdes economicas e das funcdes juridicas, cfr. SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial: nogdes fundamentais,
2.7 ed., Almedina, 2019, p. 239.

51 Sobre as diferentes perspetivas doutrinais relativamente as funcées da marca, vd. CARVALHO, Américo da Silva, Direito de Marcas, Coimbra Editora,
2004, p. 105 e ss.

52 Para mais desenvolvimentos sobre a evolucao da funco distintiva da marca, va. GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit,, pp.174 e
ss.

53 CARVALHO, Maria Miguel, «As funcdes da marca e a jurisprudéncia do TJUE» — D/, n.° 1 (2014), Aimedina, p. 253.



Como expde MARIA MIGUEL CARVALHO **, para Vanzetti existiam duas hipéteses, tedricas,
relativamente a funcao distintiva da marca: distincdo pela qualidade, caso em que a marca “[...] distingue
indicando que os produtos ou servicos marcados apresentam sempre a mesma qualidade [...]", ou,
distincdo pela proveniéncia, caso em que a marca “[...] distingue indicando que os produtos ou servicos
assinalados com a mesma marca sdo provenientes (tém origem) de uma mesma empresa [...]". Vanzetti
defendia a distincao pela proveniéncia, evitando, assim, que fossem violados os interesses do empresario
e 0s principios que servem de base ao direito de marcas; todavia, tal perspetiva foi colocada em crise
com o surgimento, designadamente, das figuras da transmissdo da marca e da licenca de marca, pelo
que houve necessidade de redefinir a funcao distintiva, abrindo portas, entdo, para a indicacdo de que
0s produtos ou servicos provinham da mesma empresa, ou de outra, desde que com elementos de
continuidade com a de origem ou com ligacdes de natureza contratual ou econdmica com aquelas. Ainda
assim, a funcao distintiva continuou a ser entendida como a ligacdo do produto ou servico a sua origem,
direta ou indireta, de modo a permitir que o consumidor distinga, sem confusao, aquele produto ou
servico de outros com origem diferente, obviando assim a praticas de concorréncia desleal®.

Independentemente dos diferentes enquadramentos pelos quais teve de passar a funcdo em
analise, seguindo de perto o entendimento de Luis Couto GONCALVES®, conclui-se que a funcao distintiva
significa, atualmente, que a marca “[...] para além de indicar, em grande parte dos casos, que 0s
produtos ou servicos provém sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha
elementos consideraveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissao desvinculada) ou ainda
gue mantenha com ela relacdes atuais de natureza contratual e econdmica (nas hipoteses da licenca de
marca registada usada ou da marca de grupo, respetivamente), também indica, sempre, que os produtos
ou servicos se reportam a um sujeito que assume em relacdo aos mesmos 0 6nus pelo seu uso nao

enganoso”.

b. Qualidade

A funcao de qualidade da marca esta intimamente ligada a confianca do consumidor, mas néo

no sentido de lhe criar a “expectativa” de que determinado produto ou servico mantera sempre a mesma

54 ldem, ibidem, p. 253 e 254.

55 Cfr. GONCALVES, Luis Couto, Funcdo Distintiva da Marca, Almedina, 1999, pp. 28 e 29. O autor destaca que a adogao da hipotese da distingao pela
qualidade “[...] seria fazer ruir toda a base em que assentaria o direito de marcas [...]", uma vez que “[...] quem produzisse produtos da mesma qualidade
pudesse adoptar a mesma marca [...]".

56 CARVALHO, Maria Miguel, «As funcdes da marca e a jurisprudéncia do TJUE», ap. cit, pp. 254 e 255.

57 Neste sentido, cfr. Ac. PHILIPS, de 18.06.2002, proc. n.° C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, §30.
58 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 179.



qualidade, sendo esta boa ou ma. Diga-se a este respeito que, pelo menos no que toca as marcas
individuais®, ndo € ao direito de marcas que compete a averiguacdo da manutencdo da qualidade e a
acao ou sancionamento em caso de eventual defraudamento de expectativas®.

Deste modo, ainda que ndo se possa ignorar que a marca fomenta no agente econémico a
vontade de assegurar a (boa) qualidade dos seus produtos e servicos, por forma a destacar-se no
mercado e garantir a confianca do consumidor, levando-o a adquirir, a verdade é que esta circunstancia
nao se deve entender como sendo a base da funcdo de qualidades, nem se deve considerar fazer parte
da mesma. Alias, cré-se que uma visdo que considere que a funcdo de qualidade da marca importa a
garantia de qualidade (boa ou ma) dos produtos ou servicos marcados se inserira, em ultima analise, no
campo das funcdes economicas da marca e nunca no paradigma das suas funcdes juridicas: em primeiro
lugar porgue, como se disse, ndo cabe ao direito de marcas fiscalizar a manutencdo da qualidade dos
produtos ou servicos marcados e sancionar a sua eventual desvirtuacao - tal cabera, por exemplo, ao
direito do consumo; em segundo lugar porque nao parece existir norma que preveja a necessidade de
as marcas (individuais) manterem a constante qualidade dos produtos ou servicos marcados.

Assim, considera-se que a funcao de qualidade da marca ¢ uma funcao “[...] derivada da funcéo
distintiva [...]"®, que visa assegurar ao consumidor a garantia de “[...] qualidade dos produtos ou servicos

por referéncia a uma origem nao enganosa.”s.

c. Publicitaria

A funcao publicitaria também gerou bastante celeuma em torno do seu enquadramento: devera
ser qualificada apenas como fun¢do econdmica, ou sera suscetivel de ser considerada como funcéo
juridica, e, consequentemente de ser protegida como tal?

A este proposito, MARIA MIGUEL CARVALHO® escreve que “a funcao publicitaria da marca pode
ocorrer como consequéncia de outras funcées da marca ou autonomamente”. E, de facto, parece que

sera assim.

59 Contrariamente as marcas individuais, as marcas de certificacdo ou garantia estdo sujeitas as regras da manutencao do padrao de qualidade, nos termos
previstos no art.® 215.° do CPI.

60 Neste sentido, cfr. CARVALHO, Maria Miguel, «As funcdes da marca e a jurisprudéncia do TJUE», op. cit,, p. 257 e SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial,
op. cit, pp. 243 e 244,

61 Para uma perspetiva de defesa da existéncia de uma funcéo de garantia de qualidade, va. CATALDO, Vincenzo di, / Segni Distintivi, seconda edizione,
Giuffre Editore, 1993, pp. 22 e 23.

62 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 180.

Em sentido diverso, va. CARVALHO, Américo da Silva, Direito de Marcas, op. cit., pp. 134 e ss. Este autor refere que: “Porém, a funcéo publicitaria, tem
uma funcdo auténoma, mas também tem a fungéo de garantia, funcdo de garantia, no sentido que o publico ndo pode ser induzido em erro, quanto a
qualidade dos produtos ou servigos, ou origem dos mesmos”.

63 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 180.

64 CARVALHO, Maria Miguel, «As funcdes da marca e a jurisprudéncia do TJUE», ap. cit, p. 258.



Na verdade, a funcao publicitaria esta associada a atracdo que a marca exerce sobre 0
consumidor, mas nao enquanto meio de publicidade que esta é suscetivel de exercers. Vislumbra-se,
entdo, que uma consideracdo auténoma da funcao publicitaria é possivel, mas apenas no campo de
analise das funcdes econdmicas da marca, e, por isso, quando utilizada pelos agentes econémicos para
diferenciar os seus produtos ou servicos no mercado®, mas ja assim nao sera no campo de protecédo
juridica desta, sem prejuizo por exemplo, das marcas prestigio, nos termos do art.° 235.° do CPI e da
al. ¢c) don.° 2 doart.®° 9.° do RMUE #.

Pelo que, enquanto funcao juridicamente tutelada, a funcdo publicitaria deve considerar-se em
relacdo de complementaridade com a funcao distintiva, significando isto que a primeira ndo impede o

funcionamento da segunda, antes se expressa quando esta é cumpridac.

65 GONCALVES, Luis Couto, Fungao Distintiva da Marca, op. cit,, p. 115.

6 AREAN Lalin, Manuel apud CARVALHO, Maria Miguel, «As funcdes da marca e a jurisprudéncia do TJUE», op. cit, p. 259.

57 Neste sentido, vd. SILVA, Pedro Sousa em Direifo Industrial, op. cit, p. 245 e OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 40, referindo
este autor que “[...] a proteccdo do poder sugestivo da marca ha-de ser encontrada no ambito das normas que disciplinam a leal concorréncia entre
comerciantes, ndo constituindo, portanto, especifica funcéo desse sinal distintivo.”.

68 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., p. 186.



CAPITULO II: O Registo da Marca

1. Admissibilidade dos Sinais

O registo é o elemento-chave do direito de marcas, uma vez que possui natureza constitutiva,
afigurando-se como sendo a forma que transmite maior seguranca e certeza juridicas, em funcao do seu
carater publico, sem prejuizo da protecdo que ¢ dada a marca livre, nos termos do n.° 1 do art.® 213.°
do CPI, no qual se individualiza o direito de prioridade para efetuar o registo, pelo periodo de seis meses,
a quem usa marca nao registada durante esse periodo®, o que se podera considerar um desvio a essa
natureza.

Contudo, nem todos os sinais sdo passiveis de serem registados como marca por ndo reunirem
as caracteristicas legalmente impostas para que o registo seja possivel.

Assim, a Directiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008 e o Regulamento CE 207/2009, de
26 de Fevereiro de 2009 previam a necessidade de, para constituir marcas, os sinais serem suscetiveis
de representacao grafica e terem capacidade distintiva. Na perspetiva de MARIA MIGUEL CARVALHO™, a
exigéncia do requisito de suscetibilidade de representacao grafica devia-se, em particular, a duas razoes:
uma razao de ordem técnica e uma razao de seguranca juridica. No que respeita a primeira, a autora
defende que a representacdo grafica “[...] facilita a apreciacdo do pedido de registo como marca pela
entidade competente e a sua publicacao [...]", sendo que a segunda permite a determinacéo precisa do
alcance de protecao da marca.

Como ja referido, o requisito da suscetibilidade de representacdo grafica foi suprimido,
“bastando” que para ser suscetivel de constituir uma marca, o sinal seja (igualmente) capaz de distinguir
0s produtos ou servicos de uma empresa dos de outras e possa ser representado de modo a permitir as
autoridades competentes e ao publico determinar, de forma clara e precisa, o objeto da protecéo
conferida ao respetivo titular.

Nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA!, deu-se 0 “[...] abandono da exigéncia da susceptibilidade
de representacao grafica, substituida pelo requisito da identificabilidade ou determinabilidade]...]”. Nesta
sequéncia, considera-se que o termo “determinabilidade”, sugerido pelo autor, é o que melhor se adequa

as atuais exigéncias impostas a representacao dos sinais, podendo, por isso, dizer-se que a capacidade

%9 Todavia, entende-se que deve também ser considerada uma excecao, a protecdo provisoria consagrada no art.° 5.° do CPI, dado que permite que o titular
de uma marca possa peticionar uma indemnizacéo pelo uso indevido do sinal a partir da data da publicacdo do pedido no BPI ou, mesmo antes da publicacéo
do pedido, a quem tenha sido notificado da sua apresentacéo.

70 CARVALHO, Maria Miguel, «O novo regime juridico da marca da Uni&o Europeia», op. cit,, pp. 155 e 156.

7L SILVA, Pedro Sousa e, Direifo Industrial, op. cit, pp. 214 e 215.



distintiva e a determinabilidade constituem, hoje, os requisitos essenciais para que um sinal possa
constituir uma marca.

Numa breve analise destes requisitos salienta-se, relativamente a capacidade distintiva, que a
sua exigéncia se motiva no nucleo central do significado de marca, dado que com ela se impde a
necessidade de o sinal ser apto a individualizar produtos e servicos, mas nao so. Entende-se, também,
que a capacidade distintiva deve, ainda, abranger o carater distintivo do produto ou servico especifico
gue a marca pretende proteger.

Por seu turno, no que toca a representacao do sinal, importa referir que a solucdo adotada tratou
de materializar o que ja vinha sendo definido na doutrina e decidido pelo TJ: a representacao de sinais
destina-se a determinar o “[...] objecto exacto da proteccdo conferida pela marca registada ao seu
titular"”, pelo que devera ser feita de modo a que “[...] seja clara, precisa, completa por si propria,
facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva”’#, e ndo necessariamente através do uso de meios
graficos.

Cumpridos os requisitos da determinabilidade e da capacidade distintiva, e ndo integrando
nenhuma das als. do n.° 1 do art.® 209.° do CPI, sem prejuizo do disposto na parte final do n.° 2 do
referido preceito, o sinal esta, entdo, apto a constituir uma marca. Contudo, o procedimento de registo
¢ mais do que avaliar a existéncia destes dois requisitos, passando por um escrutinio em duas frentes:

a analise do INPI e a analise dos interessados.

2. 0 Procedimento de Registo da Marca e o Sistema de Controlo Portugués

0 sistema de registo de marcas portugués nao € puro’, ou seja, ndo se baseia em apenas uma
forma de aquisicdo do direito de marca, ainda que exista a primazia para a aquisicdo por via do registo,
0 que se justifica por motivos de transparéncia e seguranca juridica. Para que o registo de uma marca
seja concedido, a marca registanda tera de passar por diversas etapas que sumariamente se analisarao.

0 procedimento de registo de uma marca encontra-se previsto nos art.= 222.° a 238.° do CPl e

inicia-se com a apresentacao diante do INPI, pelo titular da marca registanda ou seu representante, de

72 Como salientou o IPIUE, «Guidelines for Examination in the Office», Part B Examination, Section 4, Chapter 2, 1.2, [em linha], 2021. [Consult. 16.02.2021].
disponivel em: https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1786763/trade-mark-guidelines/ 1-2-distinguishing-character, o conceito de capacidade
diistintiva previsto na al. a) do art.® 4.° do RMUE e o conceito expresso de cardcter distintivo previsto na al. b) do n.° 1 do art.® 7.° do mesmo Regulamento
néo se referem com a mesma amplitude & mesma caracteristica. Assim, enquanto a al. b) do n.° 1 do art.’ 7.°) do RMUE diz respeito a falta de capacidade
distintiva da marca em relacédo aos produtos ou servicos marcados, a al. a) do seu art.® 4.° refere-se ao modo, em abstrato, como determinado sinal é capaz
de ser um identificativo de origem, independentemente dos produtos ou servigos a que diz respeito.

73 Cfr. Ac. HEIDELBERGER, de 24.06.2004, proc. n.° C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384, §27.

74 Conforme se pronunciou o TJ no Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002, proc. n.° C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, §55, instituindo os “critérios Sieckmann”,
que se explorarao de forma mais detalhada adiante.

No mesmo sentido, cfr. Ac. SHIELD MARK, de 27.11.2003, proc. n.° C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641, §62 e §64.

7> Neste sentido, GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit.,, p. 189.



requerimento de pedido de registo instruido nos termos do art.® 222.° do CPI. Apés a apresentacdo do
pedido, a marca registanda é publicada no BPI, com vista a apresentacao de reclamacdes por quem se
sinta prejudicado com a eventual concessao da marca e/ou com vista a apresentacdo de observacdes
de terceiros, dispondo os interessados em ambos os casos, do prazo de dois meses, conforme dispde o
n.°1doart.°226.°eon.°1doart.®° 17.° do CPI, e sem embargo da suscetibilidade de prorrogacao do
mesmo, a ser concedida pelo INPI, nos termos do n.° 4 do art.° 17.° do CPI. Abre-se entdo a primeira
fase de controlo: a oposicdo dos interessados.

Importa sublinhar que a figura da reclamacdo serve para a invocacao dos fundamentos de
oposicdo previstos nos art.= 232.° a 235.° do CPI, reservando-se o mecanismo de observacdes de
terceiros para os fundamentos do art.° 231.°, onde se elencam as chamadas proibicdes absolutas?.
Sendo apresentada reclamacao ou observacdes de terceiros, o requerente do pedido de registo tera dois
meses para responder. Apos, o INPI procedera a analise dos argumentos e das provas que os sustentam,
apresentados por cada uma das partes, proferindo decisdo por despacho”. Procedendo a reclamacéo
ou as observacoes de terceiros, o registo sera recusado, nos termos do n.° 3 do art.® 229.° do CPI.

Em caso de improcedéncia ou inexistindo reclamacao ou observacdes de terceiros nos termos
supra explicitados, a marca registanda tera sempre de passar pela segunda fase de controlo levada a
cabo, desta vez, pelo INPI: o exame prévio.

O exame prévio destina-se ao apuramento da existéncia de proibicdes absolutas ou proibicoes
relativas consagradas, respetivamente, nos n.= 1 a 5 do art.® 231.°, e n.° 1 do art.® 232.°, Padecendo
a marca registanda de um fundamento de recusa, o INPI profere despacho de recusa provisoria,
notificando o requerente de que dispde do prazo de um més” para responder, aduzindo argumentos que
contrariem a posicao do INPI ou alterando o pedido com vista a sanacao das irregularidades.

Apds esta fase de “audicdo” do requerente, o INPI procedera despacho definitivo a conceder ou
a nao conceder o registo da marca, sendo a decisao final publicada no BPI e notificada aos interessados,
nos termos do n.° 9 do art.* 229.° e do n. 1 do art.® 16.° do CPI.

Cumpre ainda referir que da decisao final do INPI cabe recurso jurisdicional, para o Tribunal da
Propriedade Intelectual®, no prazo de dois meses contados da publicacdo da decisdo, ao abrigo do

disposto nos art.= 38.° e 41.° do CPL.

76 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direifo Industrial, op. cit., pp. 192 e 193 e vd. a anotago ao art.° 226.° do CPI de SILVA, Ana Maria Pereira da [et.
al.], Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, op. cit, p. 897.

77 Cfr. art.® 21.° do CPI.

78 Sem prejuizo dos fundamentos gerais de recusa previstos no art.® 23.° do CPI, relacionados com questdes procedimentais.

7% Com possibilidade de prorrogacao, a pedido do requerente, que podera ser concedida por igual periodo e uma unica vez, de acordo com a parte final do
n.° 5 do art.® 229.° do CPI.

80 Cfr. al. ) don.° 1 doart.° 111.° da Lei n.° 62/2013, de 26 de agosto, na redacdo que Ihe foi dada pela Lei n.° 107/2019, de 09 de setembro.



No que toca a dualidade de sistemas de controlo, Luis COuTO GONCALVES®! evidencia que na maior
parte das legislacées nacionais, a analise das proibicoes absolutas esta sob a alcada da entidade de
registo, porquanto se destinam a proteger o interesse publico em sentido estrito, ficando as proibicdes
relativas sob o controlo dos particulares, dado que se destinam a proteger interesses particulares e
individuais. Aponta-se, apenas em jeito de curiosidade, a opcdo do legislador portugués em delegar
também na alcada do INPI a analise das proibicdes relativas elencadas no n.° 1 do art.® 232.° do CPI, o
que se podera justificar atendendo aos principios inerentes as marcas, designadamente de exclusividade,
e, nos termos da al. h) do referido preceito, em virtude da necessidade de protecao que é preciso dar

aos direitos industriais em face do regime de concorréncia desleals.

3. Proibicoes Absolutas ao Registo de Marca: sinal nao possivel e da marca desprovida

de capacidade distintiva

Relativamente as proibicdes absolutas, que se encontram previstas no art.° 231.° do CPI, importa
fazer uma observacdo, porque relevante para o estudo da presente dissertacdo, quanto a recusa do
registo de uma marca quando a mesma seja constituida por sinal nao passivel de representacao de
forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da protecdo conferida ao seu titular
(marca composta por sinal ndo possivel) e de marca desprovida de capacidade distintiva, adiantando-se,
desde ja, que tanto uma como outra estdo diretamente ligadas ao conceito de marca e aos sinais
suscetiveis de constituir marca nos termos do art.® 208.° do CPI. Importa ainda referir que tanto num
caso como no outro, concedido o registo da marca, 0 mesmo sera nulo ao abrigo do n.° 1 do art.® 259.°

do CPL.

a. Marca composta por sinal ndo possivel

A proibicao do registo de marca composta por sinal ndo possivel vem elencada na al. a) do n.°
1 do art.° 231.° do CPI que dispde que: “para além do que se dispde no artigo 23.°, o registo de uma
marca € recusado quando esta: a) seja constituida por sinais que nao possam ser representados
graficamente ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da protecao

conferida ao seu titular”.

81 GONGALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., pp. 191 e 192.

82 Nas palavras de SILVA, Nuno Sousa e, Concorréncia Desleal e Propriedade Intelectual: os atos de aproveitamento, Colecao Monografias n.° 4, Instituto do
Conhecimento e Abreu Advogados/Almedina, 2020, p. 89 concorréncia desleal é definida como “[...] o instituto que, visando limitar os excessos dos
concorrentes, reprime os comportamentos considerados contrarios as normas e usos honestos do ramo da atividade econémica em causa”.



Atenta a redacdo dada pelo legislador a referida al., mais uma vez se frisa a desnecessidade e,
diga-se mesmo, a imprecisao da utilizacao do advérbio “graficamente”. Nem de modo diverso se podera
defender uma vez que, em virtude das inovacdes introduzidas pelo RMUE e pela DM ja aqui abordadas,
nao faria sentido, por um lado, excluir a necessidade de representacao grafica no que toca a constituicao
da marca, mas, por outro lado, sujeita-la a representacao grafica sob pena de recusa do pedido de registo
ou nulidade do registo®.

Assim, conforme ja defendido relativamente a redacédo do art.° 208.° do CPI, até (eventual)
alteracao da norma, a al. a) do n.° 1 do art.° 231.° do CPI deve ser interpretada e, inclusivamente, ler-
se, da seguinte forma:

“Para além do que se dispde no artigo 23.°, o registo de uma marca é recusado quando
esta:”
a) Seja constituida por sinals que ndo possam ser representados de forma que permita

determinar, de modo claro e preciso, o objeto da protecdo conferida ao seu titular;

Sem prejuizo do que se acaba de dizer, a supressao do requisito de representacdo grafica e a
introducado do requisito da determinabilidade veio admitir expressamente a possibilidade de registo de
sinais nao tradicionais, cuja representacdo € possivel, mas ndo de modo grafico; para tanto, sera
necessario que 0s sinais sejam suscetiveis de representacdo clara e precisa, por forma a determinar o
objeto concreto de protecao da marca®, assegurando, desse modo, os interesses publicos e privados.
Mas sera que esta abertura permite, sem mais, o registo de todos os sinais nao convencionais? E,
especialmente, dentro dos sinais nao convencionais, sera possivel considerar estarem providenciados os
meios para o registo e crescimento das marcas sensoriais? Afigura-se dificil responder afirmativamente
as estas questdes atendendo ao estado da arte dos direitos industriais e da tecnologia atualmente
disponivel.

Destarte, se por um lado o registo de marcas de som, de holograma ou de movimento deixou de
suscitar tantos problemas, por outro lado, avista-se um longo caminho a ser percorrido para que 0 mesmo

possa suceder com as marcas olfativas e gustativas e tateise.

83 Neste Ultimo caso, nos termos do n.° 1 do art.° 259.° e dos art.= 34.° e 35.°, todos do CPI.

8 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit, p. 52.

85 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., pp. 199 e 200 e ainda, CARVALHO, Maria Miguel, <O novo Codigo da Propriedade Industrial:
o regime das marcas» — KD/, n.° 2 (2019), Aimedina, pp. 147 e 148.



b. Marca desprovida de capacidade distintiva

Dado que a capacidade de distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas é um requisito que os sinais devem preencher para serem admitidos como marcas e sendo a
funcao distintiva a sua funcdo primordial, a falta de tal capacidade constitui uma proibicdo absoluta ao
registo de marca. Esta proibicdo encontra-se prevista nas als. b) e ¢) don.® 1 do art.® 231.° do CPI. Deste
modo, a capacidade distintiva do sinal deve, entdo, ser avaliada sob duas perspetivas: em abstrato, ou
seja, se o0 sinal, em si mesmo, possui capacidade distintiva; e em concreto, ou seja, se o sinal possui
capacidade distintiva em relacdo aos produtos ou servicos especificos que se pretendem marcare.

Porque elemento fundamental do conceito de marca, o CPl também fornece um elenco
exemplificativo nas als. a), ¢) e d) do n.° 1 do art.® 209.° dos sinais que apresentam falta de capacidade
distintiva. Deste modo, atendendo ao rol fornecido no referido preceito, pode dizer-se que, em suma, sdo
proibidos para o registo de marcas os sinais genéricos, 0s sinais descritivos e 0s sinais usuais¥.

Com efeito, a utilizacdo de sinais genéricos consiste, por um lado na reproducdo do nome ou
género do produto ou servico que o sinal pretende distinguir (se nominativo) ou na reproducao do produto
(se figurativo) e, por outro lado, na utilizacao de sinais fracos, como sendo “[...] as letras e algarismos
isolados, os simples sinais de pontuacao e linhas geométricas sem qualquer particularidade que os torne
aptos a cumprirem a funcao distintiva da marca'=. Existem dois fundamentos que servem de base a esta
proibicao: em primeiro lugar, a necessidade de manter no dominio publico determinados conceitos e,
em segundo lugar, a necessidade de assegurar que o sinal consegue eficaz e efetivamente distinguir os
produtos ou servicos marcados e a sua origem.

Quanto a primeira situacdo, como defende MARCO RICOLFI®, a marca “[...] confere 0 monopdlio
do uso do sinal correspondente em relacao a certas classes de bens [...]", pelo que a admissao do registo
de expressdes ou conceitos que designam uma categoria de produtos vedaria a utilizacdo aos
concorrentes e colocaria os mesmos em desvantagem na comunicacao com o publico, que, por sua vez
nao faria de forma tao direta e eficaz a associacdo da marca ao produto e a sua origem.

Posto isto, o autor fornece um exemplo bastante elucidativo: “se uma palavra que na linguagem

merceoldgica designa mercadoria (por exemplo: “mel”) pudesse ser apropriada como uma marca e

8 CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], Cddijgo da Propriedade Industrial Anotado, op. cit,, p. 826.

87 Neste sentido, cfr. GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit,, pp. 210 a 219 e SILVA, Pedro Sousa em Direito Industrial, op. cit.,, pp.
254 e 255.

88 CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], Cddigo da Propriedade Industrial Anotado, op. cit,, p. 826 (italico no original).

8 RICOLFI, Marco, «l fatti costitutivi del diritto al marchio. | soggetti» in: AUTERI, Paolo; FLORIDIA, Giorgio; MANGINI, Vito Maria; [et. al.], Diritto industriale:
Proprieta intellettuale e concorrenza, terza edizione, G. Giappichelli Editore, 2009, p. 77 “Si & visto che la registrazione come marchio conferisce il monopolio
dell’uso del segno corrispondente in relazione a certe classi di beni [...]".



registada por um Unico operador, todos os sujeitos, exceto o proprietario da marca, seriam forcados a
recorrer a circunloquios, provavelmente desajeitados (“comida doce produzida por abelhas”?), para
descrever o bem que oferecem”,

Por seu turno, no que diz respeito a segunda situacao, atente-se o entendimento consagrado no
Ac. CAIN CELLARS®, de 12.09.2007, proc. n.° T-304/05, ECLI:EU:T:2007:271, que considerou que a
representacao de um pentagono para uma marca de vinho nao teria capacidade distintiva uma vez que
tal representacdo “[...] sé pode cumprir uma funcdo de identificacdo se incluir elementos capazes de
individualiza-la em relacdo a outras representacées de pentagonos e de prender a atencdao do
consumidor. No entanto, a marca pedida nado contém tais elementos. Consiste apenas numa
representacdo convencional de um pentagono, ou seja, uma figura geomeétrica plana com cinco angulos
e cinco lados, sem qualquer variacdo da forma padrdo em que 0s pentdgonos costumam ser
representados. O sinal em causa funde-se assim com a propria figura geométrica do pentagono e,
portanto, carece de qualquer elemento que indique ao consumidor a origem comercial do produto que
designa”.

Por seu turno, a utilizacao de sinais descritivos esta ligada a expressdo das caracteristicas do
produto ou do servico, como a qualidade, a quantidade, a espécie, o valor, a proveniéncia geografica,
entre outros. Para além do fundamento de falta de capacidade distintiva de que pode padecer, esta
proibicao assegura a manutencao do sistema de concorréncia®. Alias, tal vem sendo repetidamente
vincado pelo TJ, constituindo ja jurisprudéncia uniforme do TJs.

Por fim, os sinais usuais podem ser entendidos como os que sdo constituidos exclusivamente
por indicacdes que se tenham tornado comuns na linguagem corrente ou dos habitos comerciais.
Relativamente a este tipo de sinais, a sua proibicdo nao se relaciona com o carater descritivo, mas sim
com a sua utilizacao na linguagem corrente do comércio ou a sua utilizacao de acordo com as politicas

de lealdade deste®.

% Jdem ibidem, p. 77, “Se una parola che nel linguaggio merceologico designa una categoria merceologica (ad es.: "miele") potesse essere appropriata
come marchio da un solo operatore, tutti i soggetti diversi dal titolare del marchio sarebbero costretti a ricorrere a circonlocuzioni, probabilmente goffe
("alimento dolce prodotto dalle api'?), per descrivere il bene da essi offerto”.

%1 Em outubro de 2003, a requerente apresentou um pedido de registo de uma marca para vinho, representada pelo desenho de um pentagono, tendo o
registo da mesma sido recusado por carecer de capacidade distintiva. A requerente apresentou, entdo, recurso daquela decisao, tendo o0 mesmo sido julgado
pela 1.% Camara de Recurso do IHMI que considerou que o sinal nao era apreendido pelo publico como indicativo de determinada empresa, negando, assim,
provimento ao recurso, por decisdo datada de 2005. Desta decisdo, a recorrente interpds recurso para o, na altura, Tribunal de Primeira Instancia, que
proferiu 0 Ac. em analise que indeferiu a sua pretensao.

92 Cfr. §23 a §25 do referido Ac..

93 Numa acecao sobre o uso descritivo da marca, va. CARVALHO, Maria Miguel, «A utilizacdo descritiva da marca» — £D/, n.° 2 (2014), Almedina, pp. 83 e
84.

94 Cfr., a titulo de exemplo, o Ac. WRIGLEY, de 23.10.2003, proc. n.° C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, §30 e §31 €, ainda, Ac. TECHNOPOL, de 10.03.2011,
proc. n.° C-51/10, ECLI:EU:C:2011:139, §49, §50, §55 e §56.

95 De acordo com o IPIUE, «Guidelines for Examination in the Office», Part B Examination, Section 4, Chapter 5, 1, [em linha], 2021. [Consult. 23.04.2021].
disponivel em: https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1788466/trade-mark-guidelines/ 1-general-remarks.



Todavia, nem todos os sinais privados de capacidade distintiva estao “eternamente condenados”
a insusceptibilidade de constituirem marcas; de facto, casos ha em que por via do “significado
secundario” (secondary meaning) o sinal inicialmente desprovido de capacidade distintiva adquira tal
capacidade, por via do uso ou de alteracdes semanticas ou simbdlicas®. Tal aquisicao pode ocorrer antes
do registo ou depois dele, ao abrigo, respetivamente, don.° 2 do art.° 231.° e n.° 2 do art.® 259.°, ambos
do CPI.

0 secondary meaningaplica-se, entao, aos sinais desprovidos de capacidade distintiva, aos sinais
descritivos e aos usuais, podendo, em certas situacdes, aplicar-se também aos sinais fracos. Todavia,
este principio ndo se aplica, em principio, aos sinais genéricos”, pela ja referida questdo de se sobrepor

no dominio publico este tipo de sinais.

%6 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit, p. 224.
97 Como também nao se aplica aos sinais constituidos exclusivamente pela forma ou por outra caracteristica imposta pela propria natureza do produto,
excluidos na al. b) do n.° 1 do art.® 209.° do CPI, cabendo apenas a sua referéncia, porquanto nao foi tal excecado abordada.



CAPITULO Ill - Marcas nio Tradicionais

1. Consideracdes Gerais

O direito de marcas tem vindo a desenvolver-se de forma tao significativa que permite, em alianca
com o desenvolvimento tecnoldgico, que seja cada vez mais possivel aos agentes econémicos marcarem
a sua solida posicao e se afirmarem distintivamente no mercado global. Nas palavras de GONGALO
SAMPAIO®, “por um lado, sdo as invencdes ou o design inovador que permitem a uma entidade
empresarial sobressair no meio da multidao dos agentes econémicos. Por outro, séo 0s sinais distintivos
- nomeadamente a marca — que permitem a diferenciacao de produtos e de servicos. Qualquer que seja
a perspetiva, resulta evidente que para as empresas tao importante é inovar quanto &, literalmente,
marcar a diferenca!”.

Assim, como ja exposto supra, as marcas nao tradicionais podem ser divididas em dois grandes
grupos de sinais: os sinais visiveis em si mesmos, e 0s sinais nao visiveis em si mesmos®. E exemplo do
primeiro grupo de sinais as marcas tridimensionais, de cor, de holograma, de posicao e de movimento.
Quanto a este grupo de sinais, cumpre apenas referir que a admissibilidade de registo dos sinais
tridimensionais, desde cedo suscitou bastantes questdes quer a nivel nacional, quer a nivel da Unido
Europeia» e, apesar de a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 admitir
expressamente, no seu art.® 2.°, que a forma do produto ou da respetiva embalagem pudessem constituir
uma marca, a al. €) do n.° 1 do art.® 3.° do mesmo diploma previa a recusa do registo/nulidade dos
sinais constituidos exclusivamente pela forma imposta pela propria natureza do produto, pela forma do
produto necessaria a obtencdo de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial
ao produto. Pese embora as referidas proibicdes, a doutrina e a jurisprudéncia europeias foram abrindo
portas para a correta interpretacdo dos preceitos referidos, permitindo a correta apresentacao a registo
destes sinais e um maior indice de concessao dos mesmos'e,

Por seu turno, integram a categoria de sinais nao visiveis em si mesmos as marcas Sensoriais
inovadoras, ou seja, as que podem ser apreendidas por qualguer um dos sentidos que nao a visao:

sonoras, gustativas, tateis e olfativas que, em virtude da sua génese, da sua novidade e das imposicdes

% SAMPAIO, Gongalo, «A revisdo do Codigo da Propriedade Industrial» - ADC [em linha] (2019), [Consult. 30.04.2021]. disponivel em
www.revistadedireitocomercial.com.

99 SILVA, Pedro Sousa e [et. al.], «Sinal e marca. As marcas nao tradicionais», op. cit, pp. 368 e ss.

100 Por uma questdo de limitacao espacial e conceptual ndo se abrangerdo os contornos das dificuldades do registo do referido tipo de sinal remetendo-se,
para maiores desenvolvimentos para GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit., pp. 201 e ss.

101 |Importa sublinhar que a DM introduziu nesta ultima proibicao a expressdo “outra caracteristica”, e, consequentemente também o CPI procedeu a essa
insercdo — cfr. art.° 4.°, n.° 1, al. ), iii) da DM e art.° 209.°, n.° 1, al. b) do CPI.

102 GONZALEZ LOPEZ, Inmaculada, «La proteccion como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso “lego” [Comentario a la Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de noviembre de 2008, asunto T-270/06]» — AD/, Tomo XXIX, (2008-
2009), Marcial Pons, pp. 892 e ss.



inerentes ao sistema de registo, mormente no que respeita a sua representacdo, sao ainda pouco usuais
no territorio da Unidos, em especial, as ultimas trés referidas, uma vez que o registo de sinais sonoros
¢ ja pacificamente aceite.

Atendendo ao tema da presente dissertacdo, importa fazer uma breve incursdo sobre a
admissibilidade das marcas sensoriais noutros ordenamentos juridicos. Destarte, na Australia, o registo
de alguns sinais nao visiveis em si mesmos é permitido, pelo menos desde 01 de janeiro de 1996, data
em que entrou em vigor o 7rade Marks Act 1995, a regulamentacéo australiana em termos de marcas
que dispde, em suma, sobre o registo de marcas e protecdo dos direitos por este sinal conferidos. De
acordo com a parte 3, seccdo 17, uma marca é um sinal usado, ou destinado a ser usado, para distinguir
bens ou servicos utilizados ou providenciados no contexto da atividade comercial de uma pessoa, dos
bens ou servicos utilizados ou prestados por outra pessoas, Por sua vez, a definicdo de sinal surge na
parte 2, seccao 6 dispondo que este pode ser constituido por qualquer letra, palavra, nome, assinatura,
numero, dispositivo, marca, titulo, etiqueta, bilhete, aspeto da embalagem, forma, cor, som ou aroma,
ou qualquer combinacao dos mesmos' s, Considera-se a admissibilidade (que podera ser entendida como
precoce) de sinais como formas, sons e aromas possa ter derivado da auséncia, até entao, de normas
de protecdo de marcas ndo tradicionais, o que colocava a Austrdlia num patamar diferente de
ordenamentos juridicos com quem mantinha estreitas ligacdes comerciais, como os Estados Unidos da
América'. Ainda assim, independentemente dos motivos que levaram a consagracao de tal permissao
resulta, de forma clara, que o ordenamento juridico australiano permite expressamente o registo de
marcas sensoriais inovadoras.

Também o Canada dispde de previsdes que permitem o registo de sinais sensoriais. Um desses
normativos encontra-se na seccado 2 do 7rademarks Act, onde se pode ler que um sinal inclui uma
palavra, um nome, um desenho, uma letra, um nimero, uma cor, um elemento figurativo, uma forma
tridimensional, um holograma, uma imagem de movimento, um modo de embalar produtos, um som,
um aroma, um sabor, uma textura e a posicao do sinal. Ademais, para efeitos do mesmo diploma, o

conceito de marca surge como sendo esta um sinal ou um conjunto de sinais usado ou proposto para

103 COSTEIRA, Maria Jos¢, «Marcas nao convencionais» — Jujgar, n.° 35 (2018), Aimedina, pp. 30 e 31.

104 Texto disponivel para consulta em: https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00103.

105 “A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from
goods or services so dealt with or provided by any other person” (negrito no original).

106 “ sjgppincludes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket,
aspect of packaging, shape, colour, sound or scent” (negrito no original).

107 SCARDAMAGLIA, Amanda e ADAMS, Mitchell, «Registering non-traditional signs as trade marks in Australia: A retrospective» — Australian Intellectual
Property Journal 149 [em linha], vol 26, issue 3, (2016). [Consult. 29.06.2021]. Disponivel em:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2779449.

108 Texto disponivel para consulta em: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/.

109 “sigp includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving
image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign;” (negrito no original).



ser usado, por uma pessoa, com o proposito de distinguir os seus bens ou servicos dos bens ou servicos
dos restantest.

Observa-se, entao, a existéncia de uma dualidade quanto a admissibilidade de sinais sensoriais
nos diferentes ordenamentos juridicos: enquanto que uns sdo mais flexiveis e permissivos na sua
aceitacdo, como é o caso dos exemplos suprarreferidos, outros, nomeadamente no contexto da Uniéo
Europeia, ainda se revelam cautelosos na sua adocao.

Nas palavras de MARTIN LINDSTROM!!, “0s seres humanos tém pelo menos cinco pistas de
gravacao — imagem, som, cheiro, paladar e tato. Estas pistas contém mais dados do que podemos
imaginar e tém um impacto direto e imediato na nossa vida emocional. Podem avancar ou recuar quando
quiserem e até demorar-se num determinado ponto”. Este autor destaca'?, ainda, algumas marcas e
servicos que, aquando da introducao de elementos sensoriais, ganharam uma vida nova ou aumentaram
significativamente as suas vendas: é o caso da Aellogg’s, que associou a textura dos seus cereais de
pequeno almogo ao som que se ouve quando sao mastigados, e da cadeia Bloomingdale’s que dissemina
o cheiro de po de talco nos departamentos ligados ao vestuario e utensilios para bebés e criancas;
também a norte americana Ahgregg, que se dedica a comercializacao de eletrodomésticos, lancou mao
destes elementos tendo o seu fundador, aguando da reformulacao das suas lojas fisicas, decidido apostar
na propagacao no interior das mesmas de um aroma suave a tarte de maca e bolachas caseiras tendo
visto, apds essa introducdo, as vendas dos seus produtos aumentarem 33%::,

Neste sentido, as marcas sensoriais inovadoras, proporcionam ao consumidor uma verdadeira
experiéncia emocional sendo os seus efeitos na importancia do desenvolvimento e crescimento do
mercado e a sua influéncia na escolha de determinado produto, cada vez mais dissecados e estudados
pelo marketing sensorial.

E porque, de facto, se mostram eficazes na captacdo do publico, observa-se que os agentes
economicos apostam, cada vez mais, em inovar na forma como se apresentam e, acima de tudo, na
forma como mantém o contacto com os consumidores, o que se revela essencial a decisdo destes em
repetir a experiéncia. Ainda assim, esta inovacao e criatividade tém necessariamente de ser apoiadas

por disposicdes normativas, para que possam ter relevancia juridica. Tal desenvolvimento dos preceitos

110 trademark means (a) a sign or combination of signs that is used or proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to
distinguish their goods or services from those of others [...]" (negrito no original).

No texto legal a definicdo de marca comporta também uma al. b) que considera que as marcas de certificacdo fazem parte do conceito de marca.

111 | INDSTROM Martin, BrandSense: os segredos sensoriais que nos levam a comprar, GestaoPlus, 2013, pp. 20 e 21.

12 Jdem, ibidem, pp. 31 e 32.

113 TISCHLER, Linda, «Smells Like Brand Spirity — Fast Company, issue 97 [em linha] (2005), [Consult. 30.01.2021]. Disponivel em:
https://www.fastcompany.com/magazine/issue-97.



legais devera, na medida do possivel, acompanhar a evolucao tecnolodgica, dando ouvidos as solucdes

apresentadas pela doutrina e pela jurisprudéncia.

2. 0 Impacto da Supressao do Requisito da Representacao Grafica no Surgimento de

Novos Sinais

Antes da entrada em vigor das mais recentes alteracdes relativamente ao requisito da
representacdo dos sinais, introduzidas pela DM e pelo RMUE, ao longo de varios anos foram muitas as
vezes em que o TJ foi chamado para se pronunciar acerca da admissibilidade do registo de certos sinais
nao tradicionais: desde sinais tridimensionais, a cores, sons e, claro, aromas. Das decisbes mais
emblematicas, por constituirem fortes pilares interpretativos sobre a admissibilidade do registo de
marcas nado tradicionais salientam-se o Ac. LEGO ¢, de 14.09.2010, proc. n.° C-48/09,
ECLI:EU:C:2010:516, onde o TJ concluiu que o motivo absoluto de recusa previsto no art.° 7.°, n.° 1, al.
e), ponto ii) do Regulamento (CE) 40/94, ou seja, recusa de registo de sinais constituidos exclusivamente
pela forma do produto necessaria para obter um resultado técnico, é apenas aplicavel quando todas as
caracteristicas essenciais do sinal sdo funcionais's. A postura adotada pelo TJ ja vinha sendo exposta na
sua jurisprudéncia¢, indo no sentido de ndo dever ser recusado o registo de um sinal, “[...] se a forma
do produto em causa incorporar um elemento nao funcional principal, como um elemento ornamental
ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma":v.

Também no Ac. HEIDELBERGER:, de 24.06.2004, proc. n.° C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384, se

decidiu que “[...] as cores ou combinacdes de cores, designadas no pedido de registo de forma abstracta

14 Em abril de 1996 foi requerido o registo de marca comunitaria de um sinal tridimensional (peca lego), de cor vermelha para as classes 9 e 28 da
Classificacdo de Nice, tendo 0 mesmo sido concedido em outubro de 1999. Em virtude de um pedido de declaracdo de nulidade da marca, a Diviséo de
Anulacéo, em julho de 2004 declarou nulo o registo relativamente a “jogos de construcdo” (classe 28) por se considerar que a marca era composta
exclusivamente pela forma do produto necessaria a obtencéo de um resultado técnico. Nessa sequéncia, o requerente interpds recurso da decisao, tendo a
Grande Camara de Recurso negado provimento ao mesmo. A requerente apresentou ainda recurso no Tribunal de Primeira Instancia, peticionando pela
anulacao da deciséo, tendo 0 mesmo sido julgado improcedente.

115 Assim, para efeitos de interpretacéo da referida norma, considerou o TJ no considerando 51 do Ac. a que se faz referéncia que deve considerar-se
preenchido o motivo de recusa “[...] quando todas as caracteristicas essenciais da forma desempenham a funcéo técnica, ndo tendo relevancia, neste
contexto, a presenca de caracteristicas nao essenciais sem funcao técnica”, expressando ainda no considerando 52 que “[...] a presenca de um ou mais
elementos arbitrarios menores num sinal tridimensional cujos elementos essenciais sdo ditados, na sua totalidade, pela solucéo técnica a qual esse sinal da
expressao nao tem incidéncia na concluséo de que o referido sinal € composto exclusivamente pela forma do produto necessaria para obter um resultado
técnico”.

116 Cfr. Ac. PHILIPS, de 18.06.2002, proc. n.® C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, §79.

117 Cfr. §52 do referido Ac..

118 Em marco de 1995 a Heidelberger Bauchemie apresentou no Instituto de Patentes Alemao um pedido de registo das cores azul e amarela, como marca,
para determinados produtos de construgéo civil, acompanhado de um papel retangular preenchido a meio, na parte superior a azul e na parte inferior a
amarelo, bem como de uma descricéo e referéncia das cores, expressas da seguinte forma: “A marca apresentada é constituida pelas cores da empresa da
requerente, que sdo utilizadas sob todas as formas imaginaveis, em especial nas embalagens e etiquetas «RAL 5015/HKS 47 - azul» «RAL 1016/HKS 3 -
amarelo»”. O pedido de registo foi inicialmente rejeitado com os fundamentos de que o sinal ndo era apto a constituir uma marca, ndo era suscetivel de
representacéo grafica e carecia de capacidade distintiva. Todavia, a decisao foi revista, tendo em maio de 2000 sido considerado que as cores séo aptas a
constituir uma marca, mas mantendo-se a rejeicdo do pedido por falta de capacidade distintiva do sinal. Desta decisé@o foi interposto recurso para o
Bundespatentgericht, o Tribunal Federal de Patentes Alemé&o, que por ter duvidas relativamente a suscetibilidade de representacéo grafica de marcas de cor,
sem contornos e abstratas, reenviou prejudicialmente a questao ao TJ.



e sem contornos, cujas tonalidades sdo enunciadas por referéncia a uma amostra de cor e precisadas
segundo um sistema de classificacdo de cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma
marca [...]"*, desde que se demonstre que as mesmas se apresentam como um sinal e que a sua
associacdo seja feita de forma precisa, determinada e constante, em virtude do cumprimento dos
principios da seguranca e certeza juridicas, bem como da imperiosa necessidade em impedir a limitacao
da disponibilidade das cores aos restantes agentes economicos.

Por fim, e talvez a mais importante decisao, para efeitos da presente dissertacéo, relacionada
com a admissibilidade do registo de sinais ndo visiveis em si mesmos, concretamente, odores — o Ac.
SIECKMANN=, de 12.12.2002, proc. n.° C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748 - onde o TJ decidiu que “[...]
um sinal gue nao &, em si mesmo, susceptivel de ser visualmente perceptivel pode constituir uma marca,
desde que possa ser objecto de representacao grafica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou
de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura
e objectiva”,

Como vindo de demonstrar, apesar do vocabulo “novos” empregue no titulo do presente
subcapitulo, para designar de modo abrangente os sinais nao tradicionais, a verdade € que a supressao
do requisito de representacao grafica ndo se traduz no inicio do aparecimento e registo dos novos sinais.
Mas pode conscientemente afirmar-se que tém vindo a ser quebradas algumas barreiras no ambito do
direito da Unido e do direito nacionalz, que permitem uma maior facilidade na afirmacédo deste tipo de
sinais.

O passo mais recente e, talvez, mais “revolucionario” ao nivel do registo de marcas nao
tradicionais no ambito do direito da Unido Europeia foi dado com a entrada em vigor da DM e do RMUE:
se 0s diplomas anteriores exigiam que para serem registados, os sinais tivessem capacidade distintiva e
fossem suscetiveis de representacdo grafica, a DM e o RMUE preveem que, a par da capacidade

distintiva, os sinais devam ser representados de uma forma que permita as autoridades competentes e

119 Cfr. §42 do referido Acédrdao.

120 Em junho de 1957 Ralf Sieckmann apresentou um pedido para o registo de marca olfativa para a substancia cinamato de metilo, para as classes 35, 41
e 42 do Acordo de Nice, fornecendo uma descricdo e a representacdo quimica da referida substancia da seguinte forma: “A proteccdo da marca é pedida
para a marca olfactiva apresentada a registo no Deutsches Patent-und Markenamt para a substancia quimica pura cinamato de metilo (éster metilico de
4cido cindmico) cuja férmula quimica se reproduz seguidamente [...]: «C6H5-CH=CHCOOCH3»". Juntamente, foi apresentado uma amostra do odor do sinal
e a descricao usual do mesmo, como sendo “balsamico-frutado com ligeiras notas de canela”. O pedido de registo foi indeferido, entre outros, por duvidas
relativamente a sua suscetibilidade de representacéo grafica. Sieckmann interpds recurso da decisdo para o Bundespatentgericht, o tribunal federal de
patentes alemé&o, que por ter duvidas quanto a possibilidade de representacao grafica da marca e ao modo como esta deveria ser efetuada, decidiu reenviar
prejudicialmente a questao ao TJ.

121 Cfr. §55 do referido Acordao.

122 ADEKOLA, Tolulope Anthony, «Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EU’s
Footsteps?» — Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 24, maio - julho, (2019), pp. 62 e 63.



ao publico determinar, de forma clara e precisa, o objeto da protecao conferida ao seu titular, e ndo
necessariamente através de meios graficos.

Louva-se esta alteracao, ainda que se considere a mesma tardia, a luz dos escritos doutrinarios,
das decisdes jurisprudenciais e do desenvolvimento tecnoldgico e econémico, este ultimo proporcionado
pela atividade dos agentes economicos.

Chegando aqui, cabera examinar uma questdo que vem sendo discutida na doutrina nacional e
europeia que se prende com a necessidade de inclusao do requisito de representacao (ainda que néo
grafica) no conceito de marca. Tal ponderacao iniciou-se ja no tempo em que vigorava a anterior DM e,
bem assim, o CPI de 2003. Nos termos do n.° 1 do art.® 222.° deste ultimo diploma, lia-se que “a marca
pode ser constituida por um sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacdo grafica,
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, sons, a forma do
produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou servicos
de uma empresa dos de outras empresas”.

Em face deste conceito de marca, a doutrina criticava a inclusdo do requisito de representacéo
grafica como parte integrante do mesmo, quer porque se considerava que este revestia natureza formal
e funcional, e carater objetivo, destinando-se a facilitar a apreciacdo do sinal por parte das autoridades
competentes, quer porque fora estipulado quando ainda ndo existia tecnologia suficientemente
desenvolvida e que permitisse a representacao e, consequentemente, o registo de sinais nao
tradicionais. Sucede que, apesar de ter sido eliminada necessidade de a representacédo do sinal ser
feita através de meios graficos, este requisito continua a possuir natureza funcional e formal. Por este
motivo, alguns autores» continuam a defender a autonomizacdo do mesmo relativamente ao conceito
de marca.

Consideram-se validos e, por isso, apoiam-se o0s argumentos favoraveis & autonomizacdo do

requisito da representacao do conceito de marca, agora essencialmente de cariz funcional'». Assim, o

123 Cfr, art.® 3.°, al. b) da DM.

124 CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], «The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration», Law & Technology — E-Tec
Yearbook [em linha], (2018). [Consult. 29.06.2021]. Disponivel em: http://www.jusgov.uminho.pt/, p. 2. Nas palavras da autora, o requisito da
representacdo grafica “[...] has been criticised by the doctrine, essencially for considering that a requirement «of an objective, formal and functional nature»
should not incorporate the definition of a trade mark, and because it was established at a time when there were no technological means enabling the disclosure
of registered signs that were «different», «<new» or «non-traditional» - such as tactile, gustatory and olfactory signs [...]". Para além disso, a autora defende
também que a representacao deriva ndo do conceito de marca mas sim da natureza constitutiva do registo, cfr. CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], «“Novas”
marcas e marcas nao tradicionais: objecto», in: Direifo Industrial, (coord. José de Oliveira Ascens&o), vol. VI, APDI/Aimedina, 2009, p. 222.

125 De todos por todos, CARVALHO, Maria Miguel, «Breves notas sobre a transposicdo para a ordem juridica portuguesa da nova diretiva europeia sobre
marcas», op. cit, p. 305.

126 Sobre o sistema de registo de marcas, TORRUBIA CHALMETA, Blanca, «El requisito de la representacion grafica: un limite de acceso al registro para las
marcas no visuales» — AD/, Tomo XXXII, (2011-2012), Marcial Pons, p. 416, onde propde a protecdo das marcas por si so, propondo a separacdo dos
aspetos registrais dos técnico-legais. Nas palavras da autora, “[...] hace posible la proteccion per se de estas marcas merced a la separacion de los aspectos
registrales (inscripcién e publicidad de la marca), de los técnico-legales (capacidad distintiva y ausencia de funcionalidad), también porque evitaria las
disfunciones que la disparidad de criterios en la proteccion de las marcas no visuales puede volver a causar”.



procedimento de analise do pedido de registo de marca dividir-se-ia em dois momentos: um primeiro
momento, por forma a verificar se o sinal era distintivo, aplicando-se aqui um “conceito restritivo” de
marca, isto &, marca como “[...] um sinal ou conjunto de sinais [...] adequados a distinguir os produtos
ou servicos de uma empresa dos de outras empresas”'?”; concluindo-se pela aptidao distintiva do sinal,
um segundo momento, para aferir se este preenche o requisito da determinabilidade, ou seja, se é
suscetivel de representacao.

Importa atentar que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do
exclusivo da marca para os produtos e servicos a que esta se destinaz e em virtude dessa exclusividade,
torna-se impreterivel delimitar o direito para que tanto o detentor do mesmo como os agentes economicos
e publico em geral possam entender, de forma correta e completa, o seu sentido, conteudo e alcance.
Se a representacao grafica se exigia como “[...] uma condicdo necessaria a salvaguarda da seguranca
juridica que um sistema de registo constitutivo de direitos exige [...]", conforme defende Luis Couto
GONCALVES'z, também na perspetiva do autor, “o sinal, ainda que nado visualizavel em si mesmo, deve
ser identificavel, estavel e delimitado através de uma reproducao susceptivel de ser objectivamente lida
e interpretada, documentada e registada”, pelo que s assim sera possivel assegurar que as marcas nao
tradicionais e, em especial 0s sinais nao visiveis em si mesmos possam ser registados sem colocar em
causa as traves da certeza e seguranca juridicas e do comércio.

Para além do referido, o direito de marcas europeu prevé ainda que “[...] devera ser permitido
representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponivel, e,
portanto, ndo necessariamente por meios graficos, desde que a representacdo ofereca garantias
satisfatorias para esse efeito” 1.

Pelo exposto, tal significa que ainda que se possa constatar uma abertura de portas ao registo
de sinais nao tradicionais em face da supressdo do requisito de representacdo grafica, o caminho para
0 registo destes sinais ndo se revela igual*. Na verdade, se o registo de sinais visiveis em si mesmos,
nao suscita grandes dificuldades, o0 mesmo nao se pode dizer relativamente ao registo de sinais nao
visiveis em si mesmos, em virtude da “tecnologia geralmente disponivel” e apta a representar esse tipo
de sinais®, embora cada vez mais surjam solucdes que permitem fazer uma previsao de mudanca

favoravel no panorama.

127 Cfr. art.® 208.° CPI.

128 No mesmo sentido, CARVALHO, Maria Miguel, «A utilizacdo descritiva da marca», op. cit, p. 78, onde a autora salienta que o direito ao uso exclusivo da
marca confere “[...] ao seu titular o direito de a usar directa e indirectamente [...]".

129 GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «Objecto. Sinais Protegiveis. Modalidades», op. cit,, p. 276.

130 Cfr, considerando 13 da DM.

131 CARVALHO, Maria Miguel, «O novo Codigo da Propriedade Industrial: o regime das marcas», op. cit, p. 148.

132 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit, p. 199.



a. Desaparecimento verdadeiro ou artificioso do requisito de representacéo grafica?

O requisito de representacao grafica, anteriormente exigido para que o sinal fosse registado como
marca, sugeria a ideia, nas palavras de ANTONIO CASADO NAVARRO™:, de que o sinal fosse “materializado”
por meio de linhas ou figuras. Para o autor, a representacdo grafica cumpria-se através da representacao
do sinal e nao por via do objeto representado, devendo esta ser feita através do método escrito ou do
plano do sinal.

O TJ teve oportunidade de se pronunciar bastantes vezes acerca da interpretacdo do requisito
de representacado grafica das marcas, considerando que o sinal deveria ser percetivel visualmente, “[...]
nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres de modo que possa ser identificado com
exactidao [...]" ¢, deixando, contudo, bem claro na emblematica decisdo espelhada no AC.
SIECKMANN:#, que o art.® 2.° da Directiva 89/104/CEE, em vigor na altura do diferendo, ndo excluia,
por si, o registo de sinais nao visiveis em si mesmos®. Mas nesta decisao, o TJ nao se bastou com a
interpretacao de que sinais nao percetiveis visualmente pudessem constituir uma marca, tendo também
apresentado sete critérios orientadores para a representacao desses sinais: 0os chamados critérios
Sieckmann. Assim, no entender do TJ, “[...] um sinal que nao &, em si mesmo, susceptivel de ser
visualmente perceptivel pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representacao
grafica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa
por si propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva”:.

Sucede que, no panorama atual do direito de marcas o modo de representacdo dos sinais nao
deve ser aferido apenas pela expressao constante do art.® 3.° da DM, sendo também importante que se
analise, em simultaneo, o considerando 13 daquele diploma, que complementa o aludido preceito.

Examinando de perto o art.® 3.° da DM, este, depois de apresentar um rol exemplificativo dos

sinais que podem constituir uma marca, faz depender tal inclusdo conceitual em duas condicdes: que

133 CASADO NAVARRO, Antonio, «La modificacion del requisito de susceptibilidad de representacion grafica en la nueva directiva de marcas y su incidencia
en la regulacion del nombre comercial» in: Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial I/ (directores Anxo Tato Plaza;
Julio Costas Comesana; Pablo Fernandez Carballo-Calero; Francisco José Torres Pérez), Comares, 2019, pp. 234 a 236. O autor refere que “La expresion
«representacion grafica» sugiere la idea de «hacer presente» algo, en este caso un signo por medio de lineas o figuras. De esta forma, la exigencia de
representacion grafica de un signo requiere que pueda ser descrito e identificado segun las propriedades del plano o la escritura, de modo que sea tal
representacion y no el objeto representado, la que resulte reconducible a pardmetros graficos”.

134 Cfr. Ac. LIBERTEL, de 06.05.2003, proc. n.° C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, §28.

135 Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002, proc. n.° C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748.

136 Cfr. §44 e 45 do referido Ac..

137 Cfr. §55 do referido Ac..



0s sinais “a) sirvam para distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas; e
b) possam ser representados no registo de uma forma que permita as autoridades competentes e ao
publico determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da protecdo conferida ao seu
titular”. A forma como o sinal deve ser representado surge, entdo, no considerando 13 da DM, onde se
prevé que “[...] No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, a saber, garantir a
seguranca juridica e uma boa gestdo administrativa, € também essencial estabelecer que o sinal possa
ser representado de forma clara, precisa, auténoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e
objetiva. Devera ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma
tecnologia geralmente disponivel, e, portanto, ndo necessariamente por meios graficos, desde que a
representacdo ofereca garantias satisfatérias para esse efeito”.

Posto isto, da analise dos elementos supracitados retiram-se duas conclusdes: em primeiro lugar,
relativamente aos sinais tradicionais, e aos sinais nao tradicionais mas suscetiveis de representacao
grafica, nenhuma alteracdo vao sofrer, porquanto continuardo a ser representados graficamente como
até entado; em segundo lugar, quanto aos sinais nao tradicionais cuja representacao nao possa ser
efetuada através de meios graficos, aplicar-se-do os critérios Sieckmanri=, enumerados pela propria DM
no seu considerando 13.

No que a representacao dos sinais sensoriais diz respeito, atualmente constata-se a existéncia
de uma dualidade de tratamento, designadamente entre os sinais sonoros, por um lado, e 0s sinais
olfativos, gustativos e tateis por outro: ao passo que a representacdo dos sinais sonoros, ndo levantam
problemas de maior, visto que € comummente aceite que a mesma possa ser efetuada através do
recurso a “[...] um ficheiro dudio que reproduza o som ou por uma representacdo exata do som em
notacdo musical”', designadamente através de ficheiro JPEG ou MP3, a representacdo dos sinais
olfativos, gustativos e tateis, conforme se pronunciou o IPIUE*, ndo ¢, ainda, possivel, uma vez que “[...]
0 objeto da protecdo nao pode ser determinado com clareza e precisdo com tecnologia geralmente
disponivel”.

Ademais, o IPIUE justifica ainda a impossibilidade de representacao destes sinais sensoriais
com fundamento no art.° 3 (9) do Regulamento de Execucéo (UE) 2018/626 da Comissao, de 5 de

marco de 2018, que estabelece as regras de execucao de determinadas disposicdes do Regulamento

138 GOMES, Jodo Veiga, «As marcas nao-tradicionais e a nova Directiva» — AB /nstantia, Ano lll, n.° 5 (2015), Almedina, p. 170.

139 INPI - «Tipos de marcas e sua representacdo», [em linha], 2021. [Consult. 15.08.2021]. Disponivel em:
https://inpi.justica.gov.pt/ Documentos/Tabelas/ Tipos-de-marcas-e-sua-representacao.

140 |PIUE, «Trade mark guidelines», Part B Examination, Section 4, Chapter 2, 2, 2.9, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, [em linha], 2021. [Consult. 15.08.2021]. disponivel
em: https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789910/trade-mark-guidelines/2-9-other-marks, “[...] as the subject matter of protection cannot be
determined with clarity and precision with generally available technology”.

141 Jdem, ibidem, “[...] Article 3(9) EUTMIR specifically excludes the filing of samples [...]".



(UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da Uniado Europeia, porquanto o
mesmo prevé que o depdsito de uma amostra ou de um modelo nao constitui uma representacao
adequada de uma marca, ainda que tal modo de representacao possa oferecer garantias de que o sinal
¢ representado com clareza, precisao, autonomia, acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade e
objetividade, ou seja, em cumprimento dos critérios Sieckmann.

Quer isto dizer que os sinais sensoriais, a exclusdo dos sonoros, encontram trés grandes
obstaculos de representacao para que possam preencher as condicOes necessarias ao seu registo:
primeiramente, a necessidade de serem representadas de modo a preencherem todos e cada um dos
critérios Sieckmanm, em segundo lugar, que essa representacdo seja efetuada com tecnologia
geralmente disponivel; em terceiro lugar, que o modo de representacdo ndo seja feito (exclusivamente)
através do depdsito de uma amostra ou de um modelo,

Trazendo novamente a colacao o direito de marcas em vigor no Canada#, de onde ja se retirou
a admissibilidade expressa de registo de marcas sensoriais, cumpre agora destacar que o Canadian
Intellectual Property Office+ (CIPQ), faculta um guia explicativos sobre a forma como séo analisados na
pratica os pedidos de registo deste tipo de marcas e como devem estas ser descritas, para facilitar a sua
apresentacdo. Em jeito de comparacdo com o vindo de referir, ali, consigna-se que a marca (olfativa,
gustativa ou tatil) deve ser representada de forma clara, incluindo uma definicdo clara e concisa do
aroma, do sabor ou das qualidades tateis da marca, respetivamente.

Em virtude do teor do art.® 3 (9) do Regulamento de Execucao (UE) 2018/626 da Comissao, de
5 de marco de 2018 coloca-se, pois, a questdo de se saber se a representacdo da marca sensorial
podera ser conjunta, ou seja, se podera ser constituida por um combinado de elementos,
designadamente, o depdsito de uma amostra e, por exemplo, no caso das marcas olfativas, uma
descricao do aroma e dos componentes que o caracterizam, desde que tal permita as autoridades
competentes e ao publico determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da protecéo
conferida ao seu titular, em estrito cumprimento com a al. b) do art.° 3.° da DM. Parece que a resposta
nao podera deixar de ser positiva, ja que o referido preceito ndo proibe a apresentacdo de amostra ou
modelo para efeitos de representacdo de marca, considerando-a apenas nao adequada, ou seja, neste

entender, insuficiente, pelo que se defende ser possivel apresentar amostra ou modelo, desde que

142 Para além dos trés obstaculos referidos, importa atentar o restante teor do art.® 3.° do Regulamento de Execucao (UE) 2018/626 da Comissao, de 5 de
marco de 2018, que apresenta as formas de representacao tanto dos sinais tradicionais como dos sinais nao tradicionais.

143 Regime mencionado de forma sumaria no subcapitulo 1. do presente capitulo.

144 |nstituto de Propriedade Intelectual do Canada.

145 CIPO, «Non-raditional Trademarks», [em linha], 2019. [Consult. 15.08.2021]. Disponivel em: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/eng/wr04453.html.



acompanhados por outros modos de representacao, por forma a que esta seja efetuada de uma forma
completa. Alias, se a norma constante no art.’ 3 (9) do referido diploma fosse interpretada em sentido
contrario, isto &, como sendo uma norma totalmente proibitiva da apresentacao de amostras ou modelos,
culminando a eventual submissao da amostra ou do modelo, sem mais, na ndo apreciacao do pedido
de registo — impedindo os interessados de recorrer a esta forma de representacdo — estaria a “encapotar-
se” a representacdo grafica, pela imposicdo indireta deste modo de representacdo ou, até, a dificultar-
se mais ainda a representacao de sinais sensoriais, tornando despicienda a supressao do requisito da
representacdo grafica.

Conclui-se, pois, que a supressdo do requisito de representacdo grafica ndo configura uma
abertura tao favoravel ao registo de sinais sensoriais como se esperava, antes se defendendo que o atual
panorama do direito de marcas da Uniao Europeia necessita de melhorias e inovacao, designadamente

quanto a admissibilidade dos meios de representacao deste tipo de sinais.

3. A “Esquecida” Analise do Requisito da Capacidade Distintiva das Marcas Nao
Tradicionais

As marcas nao tradicionais nao enfrentam apenas o problema da determinabilidade. No dizer de
MARIA MIGUEL CARVALHO™¢, em anotacao ao art.’ 208.° do CPI, “[...] o problema que afeta muitos destes
sinais “nao tradicionais” prende-se com a in(aptidao) distintiva e este ndo é resolvido pela aceitacao de
formas de representacdo nao graficas, ainda que estas possam nao colocar em xeque a seguranca
juridica”.

A marca de cor foi a que até agora mais tinta fez correr em relacao ao preenchimento do requisito
da capacidade distintiva por parte de sinais nao tradicionais. A questao geralmente em discussao é a de
saber “[...] se a cor em si mesma permite a associacdo imediata a proveniéncia dos produtos ou
servicos” ¥, tendo o TJ decidido no sentido de que pode, de facto, tornar-se complicado para os
consumidores “[...] presumir a origem dos produtos com base na respectiva cor ou na da sua
embalagem, na auséncia de todo e qualquer elemento grafico ou textual, uma vez que uma cor por si
sd, NOS USOS comerciais actuais, ndo €, em principio, utilizada como meio de identificacéo [...]"*. Nesta
sequéncia, propde que a capacidade distintiva seja aferida, “[...] por um lado, relativamente aos produtos

OU Servicos para os quais o registo é pedido e, por outro, em relacao a percecao do publico pertinente,

146 CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], Cddijgo da Propriedade Industrial Anotado, op. cit.,, p. 824.

147 CARVALHO, Maria Miguel, «A protegao juridica da cor Uinica como marca no ambito da industria da moda - breves notas a propdsito dos casos da “sola
lacada a cor vermelha”» — AD/, Tomo XXXIV, (2013-2014), Marcial Pons, p. 144.

148 Cfr. Ac. LIBERTEL, de 06.05.2003, proc. n.° C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, §65.



constituido pelo consumidor médio desses produtos ou servicos, normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado [...]"'*, mas sempre caso a caso, tendo em conta “[...] o interesse geral
em nao restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores [...]” e, ainda,
por “[...] todas as circunstancias pertinentes do caso em apreco, incluindo, sendo caso disso, 0 uso que
foi feito desse sinal”:.

A referida problematica verificar-se-a também com as restantes marcas nao tradicionais e, em
especial, com as marcas sensoriais inovadoras.

Seguindo de perto o que o TJ tem vindo a consignar e que supra se explanou, considera-se que
a avaliacdo da capacidade distintiva destas marcas deve ser efetuada na mesma linha de andlise, so
assim se permitindo aferir de forma correta e completa a existéncia (ou nao) daquele requisito,
respeitando-se a igualdade dos sinais; e de outra forma nao se concebe, sob pena de, adotando-se uma
atitude distinta poder incorrer-se em comportamentos discriminatorios entre direitos iguais.

Aluz dos critérios jurisprudencialmente definidos e supra mencionados para a correta verificacao
do preenchimento da capacidade distintiva por parte das marcas sensoriais cabe dar nota do seguinte:
em relacao a perspetiva dos consumidores, entende-se que o desenvolvimento e a evolucdo dos sinais
distintivos do comércio e as constantes técnicas inovadoras de destaque no mercado que tém sido
adotadas pelos agentes econdmicos, tém vindo a transformar a percecao destes e do publico em geral,
abrindo-lhes horizontes para os novos estimulos, verificando-se que cada vez mais 0s mesmos se
encontram psicologicamente preparados para proceder a associacao do sinal nao tradicional e, dentro
deste, do sinal sensorial a sua proveniéncia. Da mesma forma que hoje em dia automaticamente se
associa a cadeia de restaurantes McDonald's o famoso som “badabababa I'm lovin’ if"=, ou a célebre
marca de sapatos de salto alto do designer Christian Louboutin a sola lacada a vermelho2, também os
outros sinais sensoriais terdo “espaco” para atrair o consumidor, que os identificara e os associara a
respetiva proveniéncia.

Por outro lado, afigura-se também que salvo raras excecdes (por poderem constituir sinais
descritivos), 0s sinais sensoriais serao aptos a distinguirem os produtos ou servicos a que se destinam,

bastando, para isso, que a marca seja “[...] minimamente arbitrdria ou imaginativa [...]"=.

149 Cfr. Ac. AKTIEBOLAGET, de 08.10.2020, proc. n.® C-456/19, ECLI:EU:C:2020:813, §32.

150 Cfr. Ac. HARTWALL, de 27.03.2019, proc. n.° C-578/17, ECLI:EU:C:2019:261, §31 e §26, respetivamente, e demais jurisprudéncia ai citada.

151 Marca da unido europeia registada sob o n.° 003661907.

152 Marca da unido europeia registada sob o n.® 008845539. Para uma analise aprofundada acerca das dificuldades e dos problemas que a referida marca
enfrentou, bem como processos contenciosos que se foram desenrolando ao longo dos tempos, cfr. CARVALHO, Maria Miguel, «A protecéo juridica da cor
Uinica como marca no ambito da industria da moda - breves notas a propdsito dos casos da “sola lacada a cor vermelha”», op. cit, pp. 137 a 152.

153 S|LVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial, op. cit,, p. 252 (italico no original)



Ainda quanto ao tema da capacidade distintiva das marcas nao tradicionais, incumbe abordar
outra possibilidade: sera que uma marca nao tradicional desprovida de capacidade distintiva podera
adquirir a mesma através do instituto do secondary meaning? Adianta-se, desde ja, que a resposta se
afigura positiva. Conforme ja foi abordado™*, a regra do secondary meaning nao se aplica aos sinais
constituidos, exclusivamente, pela forma ou por outra caracteristica do produto, ao abrigo do n.° 3 do
art.® 209.° do CPI, mas ja o é para marcas desprovidas de qualquer carater distintivo, sinais descritivos
e sinais usuais, na acecao das als. a), ¢) e d) do n.° 1 do art.® 209.° do mesmo diploma legal. Mas, para
que o instituto do secondary meaning possa ser aplicado deve ser feita prova da sua existéncia que,
segundo Luis Couto GONGALVES™s, “[...] ndo pode ser indiferente, pelo menos, ao tempo e modo do uso,
ao volume do negdcio efetuado e a percecao do publico consumidor”.

Pelo exposto, apesar dos diversos avancos que tém sido dados no sentido de “modernizar” o
direito de marcas, estes, ainda assim, ndo tém sido suficientes para, no seio da Unido Europeia e no
proprio contexto nacional, se possam abrir portas de um modo seguro, para o surgimento de sinais
sensoriais, em especial de sinais gustativos, tateis e olfativos. De seguida analisar-se-d0, entdo, as

dificuldades que as marcas olfativas tém vindo a enfrentar.

4. As Marcas Olfativas em especial

O olfato revela-se um sentido extraordinariamente importante e muitas vezes decisivo na tomada
de decisdes e na manutencao da seguranca dos seres humanos: pense-se por exemplo, no recurso ao
cheiro para distinguir os alimentos que estdo aptos para consumo ou nao consumiveis’®, ou ainda o
estado de alerta provocado pelo cheiro a gas, por mais suave que seja. E por possuirem tais
caracteristicas que os odores sdo ha ja muitos anos explorados pelas mais diversas areas: da psicologia,
passando pelas neurociéncias e pelo marketing, a curiosidade na forma como os aromas influenciam o
ser humano € transversal.

Cientificamente, os odores sdo captados pelos recetores olfativos (neurdnios), que projetam a
informacdo para os bulbos olfatérios, localizados na parte frontal do cérebro's’, sendo tal informacéo
posteriormente enviada diretamente para ser processada para o sistema limbico®s, e para as regides

cerebrais da amigdala e do hipotalamo, estas associadas @ memodria, as emocdes e a motivacdo. Assim,

154 Cfr. Capitulo I, subcapitulo 3, ponto b. da presente dissertacao.

155 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit, p. 228.

156 | INDSTROM Martin, BrandSense: os segredos sensoriais que nos levam a comprar, op. cit, p. 25.

157 CARLSON, Heather; LEITAO, Joana; DELPLANQUE, Sylvain [et. al.], «Sustained effects of pleasant and unpleasant smells on resting state brain activity»
- Cortex, vol. 132 [em linha] (2020), [Consult. 31.08.2021]. disponivel em: https://www.sciencedirect.com/journal/cortex/vol/132/suppl/C, p. 387.

158 WALSH, Colleen, «What the nose knows» - The Harvard Gazette [em linha] (2020), [Consult. 31.08.2021]. disponivel em:
https://news.harvard.edu/ gazette/story/2020/02/how-scent-emotion-and-memory-are-intertwined-and-exploited,/ .



diversos estudos tém provado que, quando em contacto com diferentes odores, os mesmos sdo
associados pelo cérebro humano, que tende a reagir em funcao do odor em questédo (por exemplo, se 0
mesmo for agradavel ou desagradavel).

A importancia do olfato para efeitos de percecdo e apreensdo do meio envolvente é de tal ordem,
que ¢é inclusivamente possivel provocar atividade cerebral apenas com a descricao verbal do odor. Isto
acontece porque “[...] o primeiro contacto com um estimulo é guardado como memaérias no nNosso
cérebro e, frequentemente, as experiéncias sensoriais também o sdo. Portanto, quando nos deparamos
com um estimulo previamente encontrado, 0 nosso cérebro também recupera a resposta sensorial
correspondente, como um meio de nos preparar para o estimulo”=, No campo das emoc¢oes, outros
estudos tém também tornado percetivel que as mesmas podem variar consoante o odor a que o individuo
for sujeito: ao passo que a lavanda provoca uma sensacdo calmante e tranquilizadora, o limao ¢
considerado um estimulante que favorece o desempenho de atividades e a concentracdo:.

Ja escrevia PATRICK SUSKINDs2 que “os odores tém um poder de persuasdo mais forte do que as
palavras, aparéncias, emocdes ou vontade”.

Inevitavelmente, os agentes economicos aproveitam também estes efeitos e aplicam-nos em
estratégias para a atracao do consumidor e na inducao do mesmo a determinados comportamentos de
compra. Mas, se por um lado se afigura facil a utilizacdo de odores nas estratégias comerciais, por outro
lado 0 panorama juridico de protecéo deste tipo de sinais distintivos ndo se mostra favoravel, em alguns
ordenamentos juridicos, pelo menos até a atualidade.

De uma pesquisa realizada na base de dados TMview's resultou a inexisténcia de qualquer
registo ativo (pedido de registo ou registo concedido) de marca olfativa no territério da Unido Europeiats:.
Contudo, a eliminacdo do campo de pesquisa referente ao “estado da marca” permite perceber que

foram apresentados dois pedidos de registo de marcas olfativas na Suécia, em 1998, por parte da

159 ENDRASKE, Kristen D., «‘Smells’ Producing Brain Activity: What Your Nose Really Knows» — Ewkaryon, vol. 2, article 6 [em linha] (2006), [Consult.
31.08.2021]. disponivel em: https://core.ac.uk/download/pdf/48614132.pdf, p. 8, ensina que “It seems that our initial encounters with a stimulus are
stored as memories in our brain, and often times the corresponding sensory experiences are as well (Gottfried et al., 2004). Therefore, when we are presented
with a previously encountered stimulus, our brain also retrieves the corresponding sensory responses as a means for preparing us for the stimulus”.

160 Para um estudo mais detalhado sobre a forma como o cérebro humano faz a associacao do nome do odor & percecao olfativa, 1. DJORDJEVIC, Jelena;
LUNDSTROM, Johan N.; CLEMENT, Francis [et. al.], «A rose by any other name: would it smell as sweet?» — Journal of Neurophysiology, vol. 99, issue 1 [em
linha] (2008), [Consult. 31.08.2021]. disponivel em: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00896.2007, pp. 386 a 393.

161 KIECOLT-GLASER, Janice K.; GRAHAM, Jennifer E.; MALARKEY, William B. [et. al.], «Olfactory Influences on Mood and Autonomic, Endocrine, and Immune
Function» - Psychoneuroendocrinology, —vol. 33, issue 3 [em linha] (2008), [Consult. 31.08.2021].  disponivel em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2278291/.

162 S(JSKIND, Patrick, Perfume: The Story of a Murderer, Penguin Books, 2010, p. 86 “Odours haver a power of persuasion stronger than that of words
appearances, emotions or will.”.

163 A base de dados TMview constitui uma ferramenta de pesquisa sobre pedidos de marcas e marcas registadas, contendo informagdo dos institutos
nacionais de propriedade industrial da Unido Europeia, bem como do IPIUE e de varios institutos fora do territorio da Unido Europeia e encontra-se disponivel
em: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview.

164 Neste sentido, foram preenchidos como dados de pesquisa avancada o campo referente aos “territorios”, sendo selecionado “Unido Europeia”, ao “estado
da marca”, sendo selecionado “activo”, e ao “tipo de marca”, sendo selecionado “olfativo” - cfr. https://tinyurl.com/9kskjc9v.



Lancoéme Parfums et Beauté & Cietendo, porém, ambos os pedidos sido recusados por aquele Institutoe.
Noutros territérios, designadamente naqueles onde o registo de marcas olfativas se encontra
expressamente previsto, o quadro afigura-se diferente, existindo uma maior apresentacdo de pedidos
deste tipo de marca e, também, mais registos concedidos.

Conclui-se, portanto, que as marcas olfativas podem, efetivamente, marcar a diferenca na
imagem de uma entidade num mercado com cada vez mais oferta e contribuir significativamente para a
demarcacao e para o sucesso da mesma junto dos consumidores; todavia, as extensas dificuldades que
estas marcas apresentam em termos de concretizacao juridica, nomeadamente por impossibilidade de
preenchimento dos pressupostos inerentes ao sistema de registo, origina a impossibilidade de os agentes
econémicos protegerem a utilizacao dos odores por via do mesmo, ainda que seja possivel associar o
odor a respetiva entidade e ao produto.

Para se compreender melhor o impacto que as marcas olfativas tém no mercado mostra-se

essencial fazer a andlise das mesmas na dimensao econémica e na dimensao juridica.

a. Dimenséao econdmica

A dimensao econdmica das marcas olfativas esta essencialmente ligada a forma como os odores
influenciam o consumidor e os efeitos/consequéncias provocados por essa influéncia.

Desta feita, os agentes econdmicos, cientes desta possibilidade, munem-se de estratégias que
empregam através do marketing sensorial, definido como sendo “o processo de servico de uma empresa
gue aposta em estratégias sensoriais e estimulos com o objetivo de criar uma experiéncia de marca
multissensorial, em apoiar a criacao da identidade do individuo com recurso a mente e aos cinco sentidos
para gerar valor do consumidor, experiéncias do consumidor, e a marca como imagem”' s, Para além
disso, ¢ ainda de destacar o reduzido valor em termos de preparacao, insercao e proliferacao no espaco
de um ou mais odores, que é também um ponto a favor desta estratégia, muito mais quando comparado
com técnicas de marketing mais opulentas ou exuberantes.

O ser humano pode ter contacto com os diversos odores, essencialmente por duas vias:

propositadamente ou acidentalmente: a primeira das situacbes ocorrera quando o individuo,

165 Os pedidos de registo foram apresentados no PRV (Swedish Patent and Registration Office), o Instituto de Propriedade Industrial Sueco, tendo-he sido
apostos os numeros de pedido 1998/00821 e 1998/00822, o primeiro para produtos de perfumaria e o segundo para sais para banhos de espuma - cfr.
https://tinyurl.com/59ba7amx.

166 SPENCE, Charles; PUCCINELLI, Nancy; GREWAL, Dhruv [et. al.] apud HULTEN, Bertil, «Branding by the five senses: A sensory branding framework» —
Journal of Brand Strategy, vol. 6, n.° 3 [em linha] (2017), [Consult. 01.09.2021]. disponivel em: https://hstalks.com/article/2537/branding-by-the-five-
senses-a-sensory-branding-fra/, p. 2, “a firm’s service process that focuses on sensory strategies and stimuli with the goal of creating a multi-sensory brand-
experience, in supporting the individual’s identity creation through the mind and the five senses to generate consumer value, consumer experiences, and the
brand as an image”.



conscientemente, se sujeita a inalar determinado odor ou acionar qualquer mecanismo que prolifere
certo odor; a segunda ocorrera quando o contacto com o odor é feito de forma inconsciente e ndo
deliberada, seja no decorrer da sua vida quotidiana, seja porque o contacto se deveu a um fator externo
ou causas que lhe sejam alheias — por exemplo, uma técnica de marketing. Posto isto, em termos de
exploracdo da dimensao econdmica das marcas olfativas exige-se, em primeiro lugar, que se faca uma
analise das formas como os consumidores sdo influenciados por estas, sendo certo que, os odores
podem atuar sobre os consumidores a diversos niveis: no estabelecimento e determinacao de estados
de espirito, na associacdo a memdrias e na formacao de juizos sobre produtos e sobre os espacos fisicos
onde estes sdo vendidos'’, em funcdo da percecao que é feita do estimulo, como ja referido.

Seguindo o entendimento de Rul SOLNADO DA CRuZ'®, “[...] face aos poderes e efeitos que resultam
da percepcao e memorizacao dos aromas, o0 operador econdémico pode usa-los para atrair o consumidor
(1), para criar conforto no seu espaco comercial (2) ou para criar a sua marca olfactiva (3);".

O primeiro dos critérios apontados pelo autor, esta relacionado com a criacdo de uma ligacdo
emocional entre o consumidor e a marca; esta ligacdo demonstra-se deveras importante para que o
consumidor sinta curiosidade em experimentar os produtos e contratar servicos, bem como em repetir
a experiéncia. Um estudo levado a cabo em 2003 para aferir a influéncia dos odores no consumidor
provou que a presenca de odores num ambiente de compra contribui significativamente para o aumento
da percecdo da atmosfera do local de compra e da qualidade do produto, o que consequentemente
aumenta o agrado e o prazer dos consumidores, influenciando a forma como os mesmos gastam.

O critério referente ao conforto do espaco, que esta também ele ligado ao primeiro critério baseia-
se na criacdo de uma atmosfera que, em virtude do escopo do local, suscite reacdes nos individuos: sim,
nos individuos em geral e ndo apenas nos consumidores. De facto, a estratégia ndo é apenas adotada
por agentes economicos nas suas lojas, para atrair os consumidores e leva-los a comprar 0s seus
produtos ou a contratar os seus servicos. Na sua obra, Rul SOLNADO DA CRUZ' aponta a disseminacao de

odores como estratégia das empresas para o0 aumento da atencédo de trabalhadores sujeitos a tarefas

167 BONE, Paula Fitzgerald; JANTRANIA, Swati, «Olfaction as a cue for product quality» — Marketing Letters, vol. 3, n.° 3 [em linha] (1992), [Consult.
02.09.2021]. disponivel em: https://www.jstor.org/stable/40216265, p. 289.

168 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 68 e ss.

169 CHEBAT, Jean-Charles; MICHON, Richard, «Impact of ambient odors on mall shoppers' emotions, cognition, and spending: A test of competitive causal
theories» -  Journal of Business Research, vol. 56, issue 7, [em linha] (2003), [Consult. 03.09.2021]. disponivel em:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296301002478, p. 529 e ss. O estudo foi realizado através da comparacéo de dois modelos
pré-existentes: o modelo emocao-cognicao, segundo o qual os odores presentes no ambiente geram prazer e vontade de compra e, em virtude de tal,
influencia comportamento de compra/afastamento; e a teoria cognitiva das emocdes, segundo a qual os odores presentes no ambiente influenciam a
percecao do local e da qualidade do produto, o que consequentemente origina prazer e vontade de compra e, em virtude de tal, influencia comportamento
de compra/afastamento, concluindo-se pela verificacao deste ultimo modelo.

170 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 69. O autor, baseando-se na obra de Daucé, faz referéncia as investigacdes da Shiseido relativas a
utilizacao de fragrancias de madeira e flores e no seu contributo para a atencao dos trabalhadores que desempenham tarefas repetitivas, destacando ainda
a utilizacdo do aroma de laranja e lavanda para a diminuicdo do stress e aumento de produtividade.



repetitivas e o aumento da produtividade através de estimulo olfativo. Por sua vez, no que toca aos
consumidores, a estratégia prende-se em grande medida com a atracao dos mesmos, explicada supra.

Relativamente ao terceiro critério enunciado pelo autor — a criacdo de uma marca olfativa —
importa em primeiro lugar referir que se prefere a expressao “criacdo de uma identidade”, porquanto o
conceito “criacdo de uma marca” pode confundir-se com 0s pressupostos juridicos e normativos legais
da concessao da marca, considerando-se que tal ponto de vista juridico ndo deve ser trazido ou imiscuir-
se na dimensao econdémica da mesma.

Continuando, o terceiro critério esta ligado a referida criacdo de uma identidade que permita a
associacdo do odor a determinado agente econdmico ou marca, mediante a sua proliferacao e passivel
de ser percebido e apreendido pelo consumidor. E a maior problematica podera, efetivamente, surgir
aqui. Para alguns estudiosos, tem-se revelado complexo aferir se os consumidores conseguem ou ndo
estabelecer uma relacao entre o aroma e a marca e, para além disso, € dubia a existéncia de consenso
sobre odores especificos?’. A verificar-se tal, sera impossivel a criacdo de uma identidade na medida em
gue inexiste uma apreensao geral do odor e a sua posterior associacao.

Importa, sobretudo, destacar que a conjugacao de todos os critérios interessa aos agentes
econdmicos, uma vez que os mesmos influenciam o consumidor na procura de algo para além das
caracteristicas basicas do produto, deixando de se cingir as qualidades objetivas do produto em si e
levando-o antes a desejar criar uma experiéncia unica.

Assim, a titulo de exemplo, destaca-se, entre todas, a estratégia adotada pela marca Nike, que
dissemina nas suas lojas fisicas um aroma floral que dirige o consumidor a uma seccéo especifica de
modelos (tendencialmente mais caros) 2. Juntamente com a difusdo do aroma descrito, a Nike aposta
no despertar de outros sentidos, como a visao, adotando um estilo de loja com cores neutras nas paredes
e decoracao e luzes suaves.

Todavia, “os problemas a resolver ndo sao somente técnicos, no sentido de descoberta de formas
de composicdo e difusdo de aromas, nem somente praticos, no sentido de se definirem aromas

uniformemente agradaveis, nem somente financeiros, apesar dos elevados custos dos procedimentos

171 SAMTANI, Anil; CHIAM PUI HOON, Faye; LIM JIE REN Julian [et. al], «Smell Marks - A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and
Exploitation of Non-Traditional Trade Marks» — /nfernational Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 40, n.° 6, (2009), Verlag C.H. Beck, p.
700.

172 Neste sentido, VEGA-GOMEZ, Francisco; MIRANDA-GONZALEZ, Francisco J.; PEREZ MAYO, Jesus [et. al.], «The Scent of Art. Perception, Evaluation, and
Behaviour in a Museum in Response to Olfactory Marketing» — Sustainability, vol. 12, issue 4 [em linha] (2020), [Consult. 03.09.2021]. disponivel em:
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1384, p. 2.

173 GOLDKUHL, Lena; STYVEN, Maria, «Sensing the scent of service success» — European Journal of Marketing, vol. 41, n.° 11/12 [em linha] (2007),
[Consult. 01.09.2021]. disponivel em: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0309-0566/vol/41/iss/11/12, p. 1302.



odoriferos, mas acima de tudo juridicos dada a ambiguidade da legislacdo quanto a proteccéo de marcas

olfactivas” 4. Importa, por isso, proceder a exploracado da dimensdo juridica das marcas olfativas.

b. Dimensao juridica

Conforme ja vem sendo abordado na presente dissertacdo, a dimensao juridica das marcas
olfativas configura um problema em alguns ordenamentos juridicos que, por imposicdes legais ou pela
prépria configuracdo do sistema de registo, torna muito complicada e, até mesmo, quase impossivel a
concessao dos pedidos de registo deste tipo de marcas. O territorio da Unido Europeia e o territorio
nacional sao dois desses exemplos.

Partindo do atual conceito de marca, existem dois requisitos que os sinais tém,
impreterivelmente, de preencher para que possam considerar-se marcas: a determinabilidade e a
capacidade distintiva'.

No que diz respeito a determinabilidade, os sinais olfativos encontram-se no nucleo de sinais ndo
tradicionais que enfrentam, ainda, dificuldades no seu cumprimento; as marcas olfativas devem ser
representadas de forma clara, precisa, auténoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva
e com recurso a tecnologia geralmente disponivel. Estes critérios, como ja se deixou claro, foram
consignados com o objetivo de respeitar aos principios da seguranca e certezas juridicas e, bem assim,
pela imperiosa necessidade de permitir as autoridades competentes e ao publico determinar, de forma
clara e precisa, o objeto claro e preciso da protecdo conferida ao seu titulars.

“Repescando” o anterior regime, em que a representacdo das marcas teria de ser feita através
de meios graficos, Luis Couto GONCALVES!” apontava uma técnica cientifica — a cromatografia — que
permite “[...] separar e analisar os volateis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informacéao,
qualitativa e quantitativa, sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um grafico (o
cromatrograma) que representa as quantidades dos compostos, medidas em funcdo do tempo
necessario para a sua separacao dos demais”. Esta técnica seria, posteriormente completada com outras
técnicas, para que se decifrassem as estruturas dos compostos; isto permite, de facto, representar

aromas com recurso ao elenco dos compostos existentes e das suas quantidades.

174 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit, p. 72.

175 Cfr. a abordagem do Capitulo Il, subcapitulos 1. e 2. da presente dissertacao.

176 Neste sentido, cfr. al. b) do art.® 3.° da DM.

177 GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «Objecto. Sinais Protegiveis. Modalidades», op. c¢it, p. 289.
178 ldem, ibidem, p. 289. A titulo de exemplo, o autor refere a espectrometria de massas.



Acontece que, a supressao do requisito da representacdo grafica nao veio facilitar a aplicacao da
técnica da cromatografia para efeitos de representacdo de marcas olfativas. A técnica “esbarra” quer
nos problemas antigos — ou seja, na clareza (ou eventual falta dela) para o publico na determinacao do
direito — quer num problema que, nao sendo novo, se tornou mais evidente em virtude da redacao
normativa — no recurso a tecnologia geralmente disponivel. E isto sucede porque a técnica é utilizada
com recurso a instrumentos e materiais especificos, que se encontram maioritariamente em laboratérios,
nao estando, deste modo, facilmente acessiveis. Importa, ainda, frisar que a técnica da cromatografia
implica conhecimento técnico e cientifico para a sua realizacdo e para que se obtenham resultados
fiaveis.

Porém, a representacao de um sinal olfativo ndo tem, necessariamente, de passar pelo escrutinio
cientifico e pela analise concreta dos seus compostos, apesar de se conceber que futuramente se criem
lacos entre a vertente legal dos sinais nao tradicionais e a area da quimica.

Neste campo, existem ainda outros métodos passiveis de se mostrarem suficientes para
representar os sinais olfativos, em cumprimento com os critérios Sieckmann, sendo, todavia, necessario
fazer uma ponderacao caso a caso dessa representacdo. A titulo de exemplo, porque serdo explorados
adiante, apontam-se a descricao verbal do odor; a imagem representativa do odor; a amostra do odor
(ainda que ndo ser unicamente apresentada para efeitos de representacdo em virtude do art.® 3 (9) do
Regulamento de Execucdo (UE) 2018/626 da Comissao, de 5 de marco de 2018); e o “nariz eletronico”,
um dispositivo criado para detetar odores e sabores™.

Por seu turno, a capacidade distintiva das marcas olfativas deve ser aferida em duas vertentes:
em relacdo ao produto ou servico a marcar e em relacao a percecao do publico pertinentet.

Relativamente aos produtos que pretende marcar, o sinal olfativo tem de ser arbitrario. Isto
significa que ndo podera ser descritivo ou genérico®, “[...] por exemplo, uma esséncia de menta ndo
pode ser registada como marca para distinguir doces de menta, nem uma esséncia de cacau para marcar
o0 preparado de pudins de chocolate [...]"'®. Todavia, aproveitando o exemplo do odor de menta, ja parece
possivel empregar o mesmo em lapis ou canetas, sem que se viole a caracteristica da arbitrariedade

insita na capacidade distintiva.

179 KAUER, J.S. e WHITE, J. «Electronic Nose» — Encyclopedia of Neuroscience, Elsevier, 2009, p. 871.

180 Na definicio dada pelo TJ em intimeros acordaos, conforme ja se explanou, como sendo o consumidor médio, informado, atento e avisado.

181 Como se mencionou supra, o sinal genérico € o que reproduz o nome ou género do produto, e o sinal descritivo € o que se encontra ligado & expressdo
das caracteristicas do produto.

182 MANSANI, Luigi, «Marchi olfattivi» — Rivista di Diritto Industriale (diretta da Giuseppe Sena; Vincenzo Franceschelli), Anno XLV, n.° 6 (1996) Giuffré Editore,
p. 269. Para o autor, “[...] ad esempio, un’essenza di menta non potra essere registrata come marchio per contraddistinguere caramelle di menta, né
un’essenza di cacao per contrassegnare preparati per budini al cioccolato [...]".



Se a problematica ndo se coloca de forma tao patente relativamente aos produtos neutros — ou
seja, aqueles que nao tém/emitem qualquer odor — 0 mesmo nao se podera dizer dos produtos que, de
facto, possuem determinado odor como caracteristica intrinseca. Podera um sinal olfativo marcar um
produto que, por si, ja emana qualquer odor, sem se tornar descritivo ou potencialmente enganoso?
Quanto a esta questdo, seguindo o entendimento de MARIE DUBARRY!*:, considera-se ser possivel a
existéncia de marcas olfativas para assinalarem produtos que ja possuem odor, “[...] desde que nao
descrevam o0 mesmo e assinalem simplesmente o produto pela sua distintividade”, ainda que se
compreenda, nesta sede, poder ser muito dificil alcancar esse objetivo na pratica.

No que respeita a percecdo do publico pertinente, SERGIO BALANA®= defende que “[...] para que
um aroma funcione como marca, ndo basta que seja provavel que o mesmo seja familiar ao consumidor,
sendo ainda necessario que: a) a pessoa em questdo possa associar o aroma ao produto em concreto,
e b) utilize essa associacao para identificar o produto no ponto de venda”. Rul SOLNADO DA CRUZ:®, pondera
outras circunstancias e vai ainda mais longe na discussao: para deter capacidade distintiva, o odor tem
de ser percebido pelo consumidor antes da aquisicdo do produto ou do servico ou, ao invés, apenas com
a aquisicao? E, sendo-0 apenas com a aquisicdo, devera ser percebido no local de compra ou apenas
posteriormente?

Sdo muitas as questdes que se colocam relativamente ao momento de apreensdo do odor para
efeitos do preenchimento da capacidade distintiva. Para lhes dar resposta, propde-se a separacédo dos
produtos de acordo com a tese defendida por BETTINA ELIAS®s, que divide as marcas olfativas em trés
categorias distintas: marcas olfativas primarias, sendo respeitantes aos produtos que o consumidor
adquire sobretudo em funcédo do odor, como é o caso dos perfumes; marcas olfativas secundarias,
reportando-se esta categoria as marcas apostas em produtos que tém uma finalidade ndo aromatica,
sendo consequentemente procurados pela sua funcionalidade, mas cujo aroma faz parte integrante do
mesmo, como por exemplo, sabonetes; e, por Ultimo, as marcas olfativas terciarias, que dizem respeito

a marcas apostas em produtos que carecem de odor ou produtos que emanam um odor especifico,

183 DUBARRY, Marie, apud Cruz, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit, p. 85.

184 BALANA, Sergio, «El entorno digital, ;segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como
marca en el mercado» — AD/, Tomo XXVI, (2005-2006), Marcial Pons, p. 35. O autor defende que “[...] para que un aroma funcione como marca, no basta
con que sea probable que al consumidor le resulte familiar; hara falta ademas que: a/ la persona de que se trate pueda asociar el aroma a un producto
concreto, y ) se sirva efectivamente de esa asociacion para identificar el producto en el punto de venta”.

185 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, pp. 81 e ss. Na sua explicaco, o autor confronta a tese de Llobregat e Bettina Elias, por um lado,
ambos considerando que a marca olfativa sera desprovida de capacidade distintiva se o consumidor adquirir o produto ou servico sem conhecer o odor, pelo
que, 0 mesmo tem de ter acesso ao odor antes da aquisicao; e Sandro e Rizo, por outro lado, ja que estes consideram que “[...] o detalhe do aroma sé se
realca depois da avaliacao de outras caracteristicas [...]".

186 E|IAS, Bettina, apud HAMMERSLEY, Faye M., «The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks» — Marquette Intellectual Property Law
Review, 105, Vol. 2, Issue 1 [em linha] (1998), [Consult. 20.09.2021]. disponivel em: https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol2/iss1/4/, pp. 124 e
125.



associando o consumidor aquele produto aquele odor, como o caso das bolas de ténis com odor a relva
acabada de cortar®, cujo processo, termos e contornos, serdao expostos mais adiante.

Ora, se as duas primeiras categorias de marcas olfativas ndo levantam muitos problemas no que
toca ao contacto do consumidor com o produto, quer porque estdo mais facilmente acessiveis quer
porque o estado da arte das técnicas de publicitacdo assim tem vindo a desenvolver, 0 mesmo nao
sucede com a terceira categoria.

Numa tese mais conservadora da capacidade distintiva, afigura-se que a questdo podera ser
ultrapassada, através da publicitacdo dos produtos fomentando, assim, o contacto entre a marca olfativa,
0 produto respetivo e o consumidor no momento anterior ao da aquisicaos. Todavia, uma tese menos
restritiva podera permitir que — pelo menos no caso das marcas olfativas terciarias — o consumidor tenha
apenas contacto com o odor distintivo especifico apds a aquisicdo do produto, apesar de, no momento
da compra, ser levado a adquirir o mesmo por saber da sua capacidade odorifera: sera por exemplo o
caso em que o consumidor ndo teve contacto com o lapis com odor a menta, nem com o especifico odor
a menta aposto no produto, mas adquire o produto porque sabe que aquele lapis, daquele determinado
agente economico tem odor a menta.

Ainda assim, independentemente do momento de contacto do consumidor com o produto, é
possivel um sinal olfativo deter capacidade distintiva®.

Ademais, cumpre também referir a possibilidade de aquisicdo de capacidade distintiva através
do instituto do secondary meaning. Nesta sequéncia, LLOBREGAT HURTADO® sugere que o produto seja
primeiramente promovido através de sinais tradicionais e s6 apos a aquisicdo do secondary meaning,
seja promovido o registo como marca olfativa, o que faz com o intuito de poupar economicamente o
agente, por um lado, e por outro, precaver a utilizacao de um sinal sem se encontrar protegido pelos
direitos conferidos pelo registo.

Considera-se, todavia, que a proposta supra anunciada ndo se enquadra no contexto atual do
direito de marcas. Isto porque, aferir se determinada marca adquiriu, efetivamente, o secondary meaning

implica que se faca um estudo intensivo do desempenho da mesma no mercado e da percecdo do

187 Na sequéncia do pedido de registo n.° 428870 para uma marca olfativa para bolas de ténis com o odor de relva acabada de cortar. Foi inicialmente
recusado o registo pelo IHMI, tendo posteriormente sido 0 mesmo concedido pela 2. Camara de Recurso, por decisao de 11.02.1999, no proc. R 156/1998-
2.

188 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 86.

189 Em sentido contrario, MARCO ARCALA, Luis Alberto, Las causas de denegacion de registro de la marca comunitaria, Biblioteca Juridica Cuatrecasas, n.°
32, Tirant lo Blanch, 2001, p. 132. Para o autor, a falta de capacidade distintiva poderia constituir, a luz do regime em vigor na época, uma causa de recusa
de registo de marca, por considerar a dificuldade na percecao de aromas e na sua associacao a determinado produto ou servico.

190 | | OBREGAT HURTADO, Maria Luisa, gpud CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit, p. 87.



consumidor® o que, certamente, envolve custos para o agente economico2. Nao lhe sera, assim e em
principio tdo vantajoso aguardar pela (incerta) aquisicao do secondary meaning para proceder ao pedido
de registo da marca olfativa, sendo preferivel a aposta pelo “caminho tradicional” de pedido de registo
de marcas.

Defende-se, em jeito de conclusao, que as marcas olfativas podem, de facto, ter carater distintivo
ou, nao o tendo ab /nitio, adquirir o mesmo através do secondary meaning, desde que respeitados os
pressupostos legais e materiais que permitem a sua apreciacao, designadamente nao se aplicar a sinais
constituidos exclusivamente pelo odor do produto e seja assegurada a relevancia da marca aferida pelo

impacto que a mesma tem no mercado.

5. A Marca Olfativa nas Vertentes Internacional, Europeia e Nacional

Em 1988 foi apresentado nos Estados Unidos da América um pedido de registo de uma marca
olfativa que consistia na “fragrancia floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias” =,
para linhas de costura e fios de bordado, por parte de Celia Clarke que detinha um negbcio de fabrico e
distribuicao daqueles produtos, denominado Clarke’s OSEWEZ.

0 seu pedido foi inicialmente rejeitado pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO),
o Instituto dos Estados Unidos da América, com fundamento na falta de distintividade da marca,
funcionalidade do odor e falta de aptiddo do mesmo para indicar a origem dos produtos™, tendo a
requerente recorrido para o Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) que se pronunciou a 19 de
setembro de 1990, decidindo a seu favor, concedendo-lhe o registo da marca olfativa, que veio a
acontecer em 26 de marco de 19911,

Estava, entao, registada a primeira marca olfativa, facto que abriu portas aos demais agentes
economicos para apostarem em marcas olfativas, ainda que ndo se tenha verificado um aumento

significativo de pedidos deste tipo de marca, como se vera de seguida.

a. A Marca Olfativa na vertente internacional

191 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, op. cit, p. 228.

192 Para além disso, no caso do direito de marcas nacional, o agente econdmico podera lancar mao do instituto da marca livre, previsto no art.° 213.° do
CPI e que, apesar de nao dever ser usado como regra e, muito menos, como contorno ao registo, funciona como escudo para apropria¢des indevidas.

193 Marca n.° 1639128.

194 HAMMERSLEY, Faye M., «The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks», ap. cit,, p. 126.

195 Para mais desenvolvimentos sobre a decisdo do TTAB, vd. FOURNIER, Eric Gippini, «Las marcas olfativas en los Estados Unidos» — AD/, Tomo XIV, (1991-
92), Marcial Pons, pp. 156 e ss e, ainda, CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit., pp. 96 e ss.



A previsdo do art.® 2.° do Tratado de Singapura, que permitiu a sua aplicacao a qualquer sinal
passivel de constituir uma marca de acordo com a lei nacional dos Estados assinantes veio de forma
indireta contribuir, em diversos ordenamentos juridicos para o alargamento do rol de sinais admissiveis
como marca, pela crescente necessidade de interessar e captar a atencao dos consumidores, e para
estabelecer relacdes comerciais economicamente vantajosas para os Estados, através dessas inovacoes.

Como se viu, 0 “berco” do registo das marcas olfativas foram os Estados Unidos da América,
auxiliados pela decisdo do TTAB que concedeu o registo de “fragrancia floral fresca, de alto impacto, que
recorda rebentos de plumérias”, para linhas de costura e fios de bordado, apesar de a mesma ter sido
cancelada por falta de uso.

Com tal decisdo definiu-se a certeza da possibilidade de registo de marcas olfativas, mas a sua
solidificacao ndo convenceu uma grande parte da doutrina, como o caso de ERIC FOURNIER®s, que defendia
que a decisdo do TTAB “[...] surge num contexto factico muito peculiar, em que o uso da fragrancia
aplicada ao produto em questdo era novidade e provavelmente [a decisdo em causa] nao se
generalizara”.

Ainda assim, conforme dispde a seccdo 1202.13 do Manual de Marcas e Procedimentos de
Exame (TMEP), “o odor de um produto pode ser registavel se for usado de um modo nao funcional [...]
odores que tém um proposito utilitario, como odor de perfume ou ambientador sdo funcionais e nao
registaveis”. Ademais, a submissao de um pedido de registo de uma marca olfativa pressupde uma série
de elementos que sejam apresentados como prova de que o odor ndo é funcional ao produto e tem
capacidade distintiva®. Ou seja, provando-se a nao funcionalidade do odor e o seu carater distintivo, e
sem prejuizo dos restantes mecanismos ao dispor dos interessados, como o caso da oposicdo, nada
obstara a que seja concedido o registo de uma marca olfativa nos Estados Unidos da América.

Atualmente encontram-se registadas outras marcas olfativas no territorio dos Estados Unidos da
América, mas este nao é o Unico territério que admite expressamente o registo deste tipo de marcas.

Ora, tanto a Australia como o Canada, ja mencionados anteriormente, por permitirem o registo
como marca de sinais sensoriais nas suas legislacoes, preveem expressamente a possibilidade de um

odor constituir um sinal. Em termos de apresentacao, instrucdo e analise do pedido, a seccdo 7 do

1% FOURNIER, Eric Gippini, «Las marcas olfativas en los Estados Unidos», op. cit, p. 164, “[...] la resolucion Clarke se enmarca dentro de un contexto factico
muy peculiar, en el que el uso de una fragancia aplicada al producto en cuestion era absolutamente novedoso y probablemente no haya de generalizarse”.
197 USPTO, «Trademark Manual of Examining Procedure» [em linha], 2021. [Consult. 15.09.2021].  Disponivel em:
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/ current#/current/ TMEP-1200d 1e1.html, “the scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional
manner [...]. Scents that serve a utilitarian purpose, such as the scent of perfume or an air freshener, are functional and not registrable.

198 Importa, para este efeito, ter em consideracdo que os Estados Unidos da América dispdem de dois tipos de registo: o Principal Register, aplicado nos
casos em que as marcas sdo distintivas ab /nitio, ou que se tornaram distintivas pelo uso ou conhecimento e o Supplemental Register, utlizado quando as
marcas nao preenchem os pressupostos do anterior mas que detém alguma capacidade distintiva, ainda que fraca, para os produtos que marcam. Esta
prova cabal de cumprimento da capacidade distintiva, serd mais necessaria no primeiro tipo de registo.



Manual de Marcas de Praticas e Procedimento disponibilizado pelo Instituto australiano dispde que “o
pedido deve incluir uma representacdo grafica da marca olfativa. Este pode ser feito através de uma
descricdo verbal [...]. A representacao grafica deve ser feita de forma a que qualquer pessoa identifique
a marca [...]. Uma amostra do odor nédo é necessaria no momento do pedido, mas pode ser solicitada
durante o procedimento de exame. O requerente deve incluir uma descricdo clara e precisa do odor que
sera objeto do pedido. A descricdo deve incluir em que consiste o odor, e como é usado relativamente
aos produtos ou servicos para os quais € pedido o registo”.

Para além disso, o ordenamento juridico australiano ndao permite que sejam registados os odores
que advém do proprio produto ou seja que constituam uma caracteristica deste, os odores que tenham
carater funcional e odores que estejam inseridos no uso corrente do mercado. Denota-se aqui, a opcado
pela ndo permissao de registo de odores que estao integrados nos usos do comércio®

Por sua vez, no Canada, a marca olfativa deve ser indicada como tal no pedido de registo, e
definida de forma clara, incluindo de modo claro e conciso uma descricdo do odor, de acordo com o
paragrafo 30 (2) (c) do 7rademarks Act.

Sucede que, outros paises que anteriormente nao aceitavam os odores como sinais capazes de
constituir uma marca acabaram mais recentemente por introduzir tal previsao nas suas legislacdes. Tal
¢ 0 caso do México, que em 2018 alterou a Ley de /a Propiedad Industria: na altura em vigorz,
introduzindo o ponto VI ao art.® 89.° daquela, passando, desta forma, a prever expressamente os odores
como sinal capaz de constituir uma marca, disposicdo essa que se manteve com a reforma legislativa
introduzida pela Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industriaf, que entrou em vigor em 05 de
novembro de 20202,

Esta previsao foi de tal forma eficaz, que o primeiro pedido de registo de uma marca olfativa, foi

apresentado pela sociedade Hasbro /nc. em 10 de agosto de 2018, tendo o mesmo sido concedido a 05

199 |P Australia, «Trade Marks Manual of Practice and Procedure» [em linha], 2020. [Consult. 15.09.2021]. Disponivel em:
https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7 .-scent-trade-marks, “the application must include a graphical representation of the scent mark. This could
be by way of a verbal description of the scent [...] The graphical representation must be in a form that conveys information to the ordinary person allowing
them to identify the trade mark [...] An actual sample of the scent is not required at filing but may be needed during the course of examination. The applicant
must include a precise and accurate description of the scent that will be entered as an endorsement of the application. The description must include both
what the scent is, and how it is to be used in respect of the goods or services claimed”.

200 Como o caso do aroma a limao utilizado em produtos de limpeza ou desinfetante, fazendo-se ainda a comparacao, em jeito de curiosidade deste sistema
com aquele utilizado para os sinais usuais.

201 Texto disponivel para consulta em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018.

202 A redacao anterior previa no art.° 89.° ponto |. que podiam constituir marca as denominacdes ou figuras visiveis, deixando expressamente excluidos os
sinais sensoriais.

203 Texto disponivel para consulta em: https://wipolex.wipo.int/es/text/577612.

204 A excecio de alguns artigos, que entram em vigor a partir de 05 de novembro de 2021.



de fevereiro de 2019 para a marca n.° 2088148. O pedido de registo continha a descricao de “a marca
olfativa e nao visual, Play-Doh, consiste em plasticina com odor”z=,

Juntamente com a descricao, o pedido fora instruido com uma imagem que descrevia o odor,
podendo da mesma ler-se: “um aroma inconfundivel formado por uma combinacao doce e musgosa de
uma fragrancia com notas de baunilha, com pequenos toques de cereja e o cheiro natural de uma massa
salgada a base de trigo"».

Ademais, a sociedade Hasbro /nc. apresentou também um pedido de registo para a referida
marca nos Estados Unidos da América, em 14 de fevereiro de 2017, tendo o USPTO proferido
inicialmente uma decisdo de recusa proviséria, notificando a requerente para apresentar as suas provas
e 0Ss seus argumentos sobre a suscetibildiade de o sinal ser considerado marca, o que esta fez2,
acabando por Ihe ser dada razdo e a marca ter sido registada a 15 de maio do ano seguinte.

Por outro lado, existem alguns ordenamentos juridicos que excluem expressamente o registo de
sinais sensoriais, como é o caso do Brasil. A Lei da Propriedade Industrial do Brasil»s prevé no seu art.’
122.° que “sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibicdes legais”. No entanto, varias discussdes doutrinarias tém vindo a dar forca
a possibilidade de se inserirem sons e odores como sinais suscetiveis de registo, ou, pelo menos, apelado
a criacao de um sistema de protecéo dos mesmos.

Posto isto, 0 panorama internacional tem-se mostrado positivo e otimista em relacao a aceitacao
dos sinais sensoriais, evoluindo gradualmente na adocdo dos mesmos, de forma expressa, nas suas
legislacOes nacionais; tal podera dever-se quer ao desenvolvimento das praticas comerciais e incremento
de tecnologia, como a necessidade de estreitar relacées comerciais com Estados que tenham previsdes
menos conservadoras em matéria de direitos industriais e, também, a necessidade de homogeneizacao
desta matéria para efeitos de inclusdo em tratados e acordos internacionais. Dir-se-d, assim, que

internacionalmente o futuro das marcas olfativas se revela favoravel.

205 Cfr. http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi, “la marca olfativa, no visual Play-Doh
consiste en una pasta de modelar de juguete con olor”.

206 Cfr. http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/ detalleExpedienteParcial.pgi, “un olor inconfundible formado por una
combinacién dulce, un tanto musgosa, de una fragancia con tonos de vainilla, con pequefios acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base
de trigo”.

207 Considera-se importante esclarecer, ainda que sumariamente, os passos que foram dados para que a marca fosse registada nos Estados Unidos da
América. Assim, apos a apresentacao do pedido de registo da marca, a 26 de maio de 2017 o USPTO considerou que o odor seria uma caracteristica nao
distintiva do produto, bem como n&o havia prova suficiente de que o mesmo havia adquirido carater distintivo.

A requerente apresentou resposta a 27 de novembro de 2017 e instruiu a mesma com provas que corroboravam a argumentacao. Posto isto, referiu que a
marca devia ser concedida porquanto era usada no comércio desde os anos 50 e havia adquirido carater distintivo, ndo sendo o odor uma caracteristica
funcional do produto. O desenvolvimento do procedimento de registo encontra-se na seccdo “documentos” do historial da marca que pode ser consultado
em: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=87335817&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch.

208 | i n.° 9.279, de 14 de maio de 1996, na redacéo atual, encontra-se disponivel para consulta em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.



b. A Marca Olfativa na vertente da Unido Europeia

0 percurso das marcas olfativas no seio da Unido Europeia foi estranho, podendo numa analise
mais critica dizer-se mesmo que foi invertido.

Em 11 de dezembro de 1996, a sociedade Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing
apresentou no IHMI um pedido de registo do “odor a relva acabada de cortar” aplicado a bolas de ténis.
A requerente apresentou como representacdo grafica a narracdo do odor, acrescentando na descricdo
gue a marca consistia “[...] no odor de relva acabada de cortar aplicada ao produto”==.

Sucede que, na fase de exame, o Instituto considerou que a descricdo do sinal apresentada nao
era suficiente para o cumprimento do requisito da representacao grafica, pugnando pela sua recusa. Em
observacdes, a requerente alegou, sumariamente que as marcas olfativas ndo estdo excluidas de
protecdo, em virtude da legislacado aplicavel, devendo ser representadas graficamente de modo a que
terceiros consigam ter a certeza do escopo da marca, consultando a publicacdo. Fez ainda uma
comparacao com algumas marcas registadas de modo semelhante, a data, noutros territorios, e
terminou requerendo a revisdo da decisao e o registo da marca em questdo porquanto no seu entender,
a marca estaria definida de modo claro.

Todavia, os argumentos apresentados pela requerente ndo foram acolhidos, tendo o IHMI
recusado o registo de marca, por decisdo de 24 de agosto de 1998. Desta decisao interpds a requerente
recurso, tendo o processo sido atribuido a 2. Camara de Recurso do IHMI.

Por decisao de 11 de fevereiro de 1999, a 2.7 Camara de Recurso do IHMI considerou que “para
examinar o recurso € primeiramente necessario explorar o proposito do requisito da representacao
grafica [...]"2°. E continuou, referindo que “ao contrario das marcas tridimensionais e de cor, que sdo
tratadas ao abrigo da regra 3 do Regulamento de Execucao, inexistem quaisquer condicdes relativas a
representacdo das marcas olfativas no mesmo”2:, pelo que a questdo estaria em saber se a descricao
era suficientemente clara e precisa aos olhos de quem a lia.

Posto isto, a 2.2 Camara de Recurso reconhece que “o cheiro da relva acabada de cortar é um
cheiro distintivo que todos reconhecem imediatamente por experiéncia propria. Para muitos, o cheiro ou

fragrancia da relva acabada de cortar lembra-os da primavera ou verao, relvados bem cuidados ou

209 Neste sentido, cfr. marca da Unido  Europeia n.° 428870, «cuja informacdo se encontra  disponivel em:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870

210 Cfr. ponto 9 da decisdo da 2.* Camara de Recurso do IHMI de 11 de fevereiro de 1999, no ambito do processo R 156/1998-2, disponivel em:
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/community-trade-marks, “In order to examine that issue it is first necessary to consider the purpose of
the ‘graphical representation’ requirement [...]".

211 Jdem, ibidem, ponto 12, “In contrast to three dimensional and colour marks, which are dealt with under Rule 3 IR, there are no conditions laid down in
the Implementing Regulation concerning the representation of olfactory marks”.



campos de jogos ou outras experiéncias agradaveis”?, concluindo que a descricao apresentada - “odor
a relva acabada de cortar” — cumpria com o requisito da representacao grafica exigida pelo art.’ 4.° do
Regulamento sobre a Marca Comunitaria na altura em vigor2: concedendo, assim, o registo da marca
olfativa.

Em virtude desta, diga-se, vanguardista, decisdo, o registo de marcas olfativas pareceu, em
parte?, estabelecer-se em parametros de analise “experiencialista”, ou seja, na premissa de que se 0s
individuos tém experiéncia pratica que permita reconhecer o odor pela descricao verbal do registo, ainda
que tal seja feito de forma sumaria, entdo a marca preenche o requisito da representacédo grafica. Mas
a perspetiva seguida pela 2.7 Camara de Recurso do IHMI nesta decisdo nao vingou nas ulteriores
situacdes. A este respeito importa fazer, a titulo de exemplo, a analise comparativa com a decisdo da 4.?
Camara de Recurso do IHMI, proferida a 12 de dezembro de 2005, no processo R 0445/2003-4, sobre
a marca da Uniado Europeia com o pedido de registo n.° 12548612,

A sociedade Pikolino’s Intercontinental S.A. apresentou em 10 de setembro de 1999 um pedido
de registo de uma marca olfativa da Unido Europeia de “odor a limao” aplicado a solas de sapatos e
calcado, tendo 0 mesmo sido recusado por se entender que a descricdo suprarreferida nao era suscetivel
de preencher o requisito da representacao grafica.

Em observacdes, a requerente alegou que o seu pedido seria similar ao processo n.° R
156/1998-2 sobre o registo do “odor a relva acabada de cortar” aplicado a bolas de ténis, argumentando
que a 2.7 Camara de Recurso considerou a mera descricdo do odor suficiente para efeitos de
representacdo grafica, o que também deveria acontecer no caso, uma vez que o seu pedido fora
apresentado com a descricao do odor e com a identificacao do tipo de marca, permitindo a identificacéo
da marca por todas as partes interessadas.

Contudo, os argumentos da requerente ndo foram procedentes, tendo o registo sido recusado.
Posto isto, aquela recorreu da decisao para as Camaras de Recurso do IHMI, tendo o mesmo sido
decidido pela 4. Camara de Recurso que considerou que “a descricao de um odor, mesmo quando seja
grafica, ndo é admissivel como representacéao do sinal, do odor, por ndo ser suficientemente precisa e

objetiva. Uma descricao verbal ¢ uma mera aproximacao do odor para o qual o registo é solicitado, nao

212 [dem, ibidem, ponto 14, “The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent
or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences”.

213 Reporta-se a decisdo ao Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:31994R0040.

214 E diz-se “em parte” uma vez que nao foi analisada pela 2.* Camara de Recurso no processo em apreco o requisito da capacidade distintiva da marca,
mas tao-s6 o requisito da representacéo grafica.

215 Decisdo disponivel em: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001254861.



podendo ser considerada completa, clara, precisa e objetiva [...]"2¢, e, apoiando-se na decisado proferida
pelo TJ no Ac. SIECKMANN, recusou o registo da marca.

Desta feita, observa-se que foram proferidas pelo mesmo 6rgao duas decisdes diametralmente
opostas, sobre pedidos de registo de marcas olfativas, relativamente semelhantes, o que nao pode deixar
de se estranhar, ainda que entre uma e outra tenha existido a decisdo do TJ no caso SIECKMANN, e que
instituiu critérios orientadores para a analise dos pedidos de registo de odores como marca.

Cré-se que os motivos que levaram o TJ a elevar uma barreira, dificilmente transponivel, e
demasiado exaustiva, criando jurisprudéncia que vem sendo reafirmada e reproduzida, introduzindo os
critérios Sieckmann se deveu, pelo menos em parte, ao teor precoce da decisao proferida trés anos antes
pelo IHMI e, consequentemente a necessidade de estreitar as permissdes de registo de sinais nao
tradicionais, enquanto ndo sdo dadas garantias suficientes da capacidade de apreensdo das mesmas
por parte dos agentes econémicos e do publico relevante.

Na verdade, atendendo a data em que foi proferida a decisdo do IHMI sobre o “odor a relva
acabada de cortar”, e ao desenvolvimento do direito de marcas em vigor na época, € de considerar uma
decisdo demasiado bondosa e talvez pouco ponderada, que pode, de facto, ter contribuido para a
desconfianca na afirmacao das marcas olfativas que acompanha este tipo de sinais até aos dias de hoje.
Alias, a dificuldade de representacdo de um odor em cumprimento com os critérios Sieckmann e com
recurso a tecnologia geralmente disponivel levou a que o IPIUE27 considerasse nao ser “[...] atualmente
possivel representar odores em cumprimento com o artigo 4.° do RMUE, uma vez que o objeto da
protecdo nao pode ser determinado com clareza e precisdo com tecnologia geralmente disponivel”,
pelo que inexiste, ainda, a abertura para o registo deste tipo de sinais.

Acredita-se, contudo, que o paradigma possa brevemente ser alterado.

i. O caso especial do Reino Unido

0 Reino Unido foi desde muito cedo um territorio que aceitou sem grandes reservas o registo de

marcas olfativas. De facto, em 09 de abril de 1996 foi registada uma marca olfativa de “odor que faz

216 Cfr. ponto 13 da decisdo da 4.* Camara de Recurso do IHMI de 12 de dezembro de 2005, no &mbito do processo R 0445/2003-4, disponivel em:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001254861, “La descripcion de un olor, aun cuando sea grafica, no resulta admisible como
representacion del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripcion con palabras es una mera aproximacion al olor que
se trata de apropiar, que no puede llegar a ser integra, clara, precisa y objetiva [...]".

217 |PIUE, «Trade mark guidelines», Part B Examination, Section 4, Chapter 2, 2, 2.9, 2.9.2, [em linha], 2021. [Consult. 29.09.2021]. disponivel em:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1788452 /trade-mark-guidelines/ 2-9-2-smell-olfactory-marks, “It is currently not possible to represent smells
in compliance with Article 4 EUTMR, as the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally available
technology” (negrito no original).



lembrar rosas”2¢ aplicada a pneus, tendo em 03 de maio de 1996 sido concedido o registo da marca
“odor forte de cerveja amarga”z* aplicada a dardos. Sucede que, nas datas de concessao de ambos 0s
registos, o 7rade Marks Act 1994, ou seja, a legislacdo relativa a marcas em vigor no Reino Unido
previa na seccdo 1 que “para efeitos da presente lei, uma "marca" consiste em qualquer sinal capaz de
ser representado graficamente que seja capaz de distinguir os produtos ou servicos de uma empresa
daqueles de outras empresas. Uma marca pode, em particular, consistir em palavras (incluindo nomes
de pessoas), desenhos, letras, algarismos ou a forma dos produtos ou a sua embalagem”z:,

Da disposicao vinda de citar enumeram-se os dois requisitos que, de acordo com o 7rade Marks
Act 1994 na redacado em vigor a data, o sinal tinha de preencher para que pudesse ser considerado uma
marca: ser suscetivel de ser representado graficamente e ser capaz de distinguir produtos e servicos de
uma empresa dos das outras empresas (capacidade distintiva).

Daqui, resulta, inevitavelmente, o exercicio mental de comparacao entre a previsdo vinda de citar
e as disposicoes relativas aos sinais suscetiveis de constituir uma marca em vigor noutros territorios,
uma vez que, nestes ultimos, e como ja se péde analisar, os dois requisitos acabados de enunciar
também faziam parte do conceito de marca.

Por outro lado, independentemente da necessidade do seu preenchimento - reportando-se aqui,
maioritariamente, para o requisito da representacao grafica — acontece que ao passo que no Reino Unido
foi concedido o registo de duas marcas olfativas num curto espaco de tempo (meses), nos restantes
ordenamentos juridicos surgiam imensas dificuldades na sua aceitacdo, em alguns casos, décadas antes
da concessao das marcas olfativas no Reino Unido=.

Rul SOLNADO DA CRUZ2 expde, em jeito de analise, a posicdo do 7rade Marks Registry, o Instituto
do Reino Unido, com o intuito de compreender como se avalia o preenchimento da representacdo grafica
aos olhos daquele. Assim, denota que no §2.3 do Capitulo VI do Manual de Registo se ponderam trés
requisitos para que se verifiqgue a capacidade de representacdo grafica da marca: “a) possibilidade de

determinacdo em que é que consiste 0 sinal que o requerente usa, ou pretende vir a usar, sem

218 Marca do Reino Unido n.° UK00002001416, cuja informacdo se encontra disponivel para consulta em: https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-
tmcase/page/Results/1/UK00002001416, tendo o seu registo expirado em 01/11/2014.

219 Marca do Reino Unido n.° UK00002000234, cuja informagdo se encontra disponivel para consulta em: https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-
tmcase/page/Results/1/UK00002000234, encontrando-se 0 seu registo ainda ativo.

220 Texto disponivel para consulta em: https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994. Importa expor que o referido documento legal
foi alvo de diversas alteracdes, tendo a Ultima sido marcada por importantes alteracées

221 Cfr. Trade Marks  Act 1994, Parte l, Introdutorio, Seccao 1, (1), disponivel para consulta em:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/ 1/enacted?timeline=false, “In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented
graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist
of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”.

222 Faz-se novamente referéncia ao caso SIECKMANN, que apresentou um pedido de registo de marca olfativa no Deutsches Patent- und Markenamt alemao,
em 1957, tendo este recusado o registo da aludida marca por considerar que a mesma nao preenchia o requisito da representacéo grafica.

223 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 105.



necessidade de apresentacdo de amostras; b) inalterabilidade da representacao, independentemente do
uso, porque representa especificamente aquele sinal e nenhum outro; ¢) capacidade, para as pessoas
gue consultarem o registo, perceberem em que € que consiste a marca”.

Independentemente da descricdo fornecida pelo Registry, em 1995 este érgao recusou o registo
de uma marca olfativa de “odor, aroma ou esséncia de canela”#* aplicada a mobiliario e pecas ou
acessorios para 0s mesmos por dois motivos essenciais: primeiramente porque o sinal ndo satisfazia o
requisito da representacado grafica e em segundo lugar porque seria um sinal que outros agentes
economicos pudessem querer utilizar.

Apesar da argumentacdo invocada pelo requerentez, o registo da marca nao foi concedido.
Curiosamente, conforme se pode ler na decisdo, “a conclusdo é que ndo devemos aceitar “o cheiro a
canela” como uma descricao adequada da marca, embora tenhamos anteriormente aceite o registo de
“odor a rosas” e “odor a cerveja amarga”. Parece que somos o Unico estado da UE a aceitar tais
descricdes e o sentimento é de que devemos alinhar-nos com outros Estados Membros” 2,

Coloca-se, entdo, apenas hipoteticamente, a questdo de se saber se o Reino Unido voltou atras
com a liberdade no registo de marcas olfativas e restringiu a interpretacdo que fazia relativamente ao
requisito da representacdo grafica pela “pressdo” de estar incluido num panorama europeu a par de
outros Estados Membros que se mostravam mais conservadores na aplicacao pratica daquele requisito.

“Adivinhava” MANUEL OEHEN MENDES?” que “a saida do Reino Unido da UE devera provocar, sem
duvida, sérios danos na construcao de uma Europa politica e economicamente unida e socialmente mais
justa”. O periodo de transicdo do Brexit operou de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Todavia, com o final do periodo de transicdo e sem prejuizo da criacdo de um sistema de direitos
comparaveis de propriedade intelectual suscetivel de aplicacédo no Reino Unido#®, o registo de marcas
naquele territério a partir dali sera efetuado com independéncia em relacdo a Unido Europeia.

Ainda assim, afigura-se que as regras e formalidades relativas ao registo de marcas olfativas

seguirao, pelo menos na generalidade, os termos previstos no direito da Unido Europeia; pondera-se, de

224 Cfr. pedido de registo de marca do Reino Unido n.® UK00002000169, apresentado por John Lewis of Hungerford Plc, cuja decisao se encontra disponivel
em: https://www.ipo.gov.uk/002401.pdf.

225 Entre outros aspetos e no que toca a representacéo grafica, o requerente argumentou que a mesma se faria a luz da descricao verbal apresentada (“odor,
aroma ou esséncia de canela”), enumerando como exemplo comparativo a aceitacdo a registo da marca n.° UK00002000234.

226 Cfr. decisao disponivel em: https://www.ipo.gov.uk/002401.pdf, p. 4 “The conclusion is that we should not accept ‘the smell of cinnamon’ as an adequate
description of the mark, even though we did earlier accept ‘the smell of roses’ and the ‘smell of bitter beer’. It seems we are the only state in the EU to accept
such descriptions and the feeling is that we should fall into line with other member states”.

227 MENDES, Manuel Oehen, «Os efeitos do “Brexit” sobre a proteccdo da propriedade industrial — algumas reflexdes preliminares» — £D/, n.° 2 (2016),

Almedina, p. 96.
228 Ao abrigo do n.° 1 do art.’ 54.° do Acordo sobre a saida do Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte da Unido Europeia e da Comunidade
Europeia da Energia Atomica - Acordo 2019/C 384 /01 - cujo texto se encontra disponivel em: hitps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN, o titular de um direito que tenha sido registado ou concedido antes do termo do periodo de
transicao torna-se, sem reexame, titular de um direito comparavel de propriedade intelectual que Ihe garante protecdo no Reino Unido.



todo 0 modo, a possibilidade de um “regresso aos tempos antigos” e a adocao de uma perspetiva menos
conservadora relativamente ao preenchimento do requisito da determinabilidade e de capacidade

distintiva deste tipo de marcas.

c. A Marca Olfativa na vertente nacional

Como ndo poderia deixar de ser, o ordenamento juridico portugués adota as regras
uniformemente estabelecidas pela Unido Europeia, sendo certo que de uma pesquisa no portal do INPI
conclui-se pela inexisténcia de quaisquer marcas olfativas em Portugalz®, o que se justifica pelo
paradigma europeu relativamente a este tipo de marcas, mormente, pela desconfianca abordada supra
e que tem levado a que as decisdes que impendem sobre as marcas olfativas, em especial, e nas marcas
sensoriais, no geral, venham a ser consecutivamente adotadas e repetidas.

Ainda assim, podem ser dados variados exemplos que demonstram a crescente preocupacao na
aposta pelo marketingolfativo, e a consequente dinamizacao de oferta desse tipo de servicos. Um destes
casos é a sociedade Airbelz®, com sede no Porto, e especializada no desenvolvimento de fragrancias,
aromatizacdo e marketing olfativo, prestando servicos em diversas areas de negdcio: desde a hotelaria,
a ginasios. Outro exemplo da utilizacdo de marketing olfativo pode ser dada pelo servico da SmartScent
que disseminou odores durante uma peca de teatro em 2019, levando uma experiéncia sensorial integral
ao publico que assistia a pecaz:.

As estratégias de introducdo de odores nao existem apenas para efeito de disseminacdo em
espacos fisicos. Recentemente uma equipa de investigacdo do Departamento de Engenharia Bioldgica
da Universidade do Minho procurou a alteracao de tecidos para que libertassem “[...] o cheiro de citronela
guando entraram em contato com uma solucao acida de suor”z2, 0 que proporciona um maior conforto
ao seu utilizador. Rul SOLNADO DA CRUZ=: apresenta ainda o exemplo de uma parceria desenvolvida entre
o Centro Tecnologico das Industrias do Couro, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos,
Funcionais e Inteligentes e o Departamento de Engenharia Téxtil da Universidade do Minho que se
debrucaram sobre a criacao e desenvolvimento de “[...] sapatos com aroma de lavanda, de pinho e com

aloé vera integrada”.

229 Cfr. https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/ pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT.

230 Cfr. https://airbel.pt/ marketing-olfativo/.

#B1 Sobre  a estratégia  adotada pela  empresa  SmartScent, na peca de  teatro “Mais  Vale  Asno..."”, cfr.
http://www.smartscent.pt/blog/2019/05/08/smartscent-no-teatro/.

232 A investigacao foi noticiada em 02 de agosto de 2019 no site do Departamento de Engenharia Biologica da Universidade do Minho, disponivel em:
https://www.deb.uminho.pt/News/Details/3215.

233 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 68.



Posto isto, ainda que exista um vinculo indissociavel entre as regras relativas a aceitacao e registo
de marcas olfativas ao nivel da Unido Europeia e ao nivel nacional, e se tenha de estar ciente de que o
caminho para tal se fara passo a passo mas em ritmos semelhantes, considera-se que a crescente
procura pelas estratégias relacionadas com a associacdo de produtos ou servicos de um agente
econdémico a um odor favorecera o aparecimento de mecanismos tecnologicos e legais que permitam

proceder ao registo de marcas olfativas a nivel nacional.

6. Evoluciao das Marcas Olfativas: decisoes emblematicas e o quadro do atual
desenvolvimento tecnolégico

Como se viu, a evolucao das marcas olfativas ocorre de forma desigual nos diversos territorios,
0 que inevitavelmente continuara a acontecer até porque, como se defendeu ja, os antecedentes
historicos e legais funcionam como bussola no desenvolvimento da matéria. Para além disso, o
estabelecimento vincado de pressupostos determinantes do modo de aceitacao e de registo de marcas
olfativas torna dificil a alteracdo do ponto de vista sobre este tipo de sinais.

Foram ja analisadas algumas decisdes relativamente ao registo de marcas sensoriais, maxime
de marcas olfativas, mas é reconhecida a necessidade de densificar algumas destas decisdes, o que
motivou tais conclusdes € o modo como podem ter as mesmas ditado o atual panorama juridico do
direito de marcas.

Assim, 0 momento mais determinante na interpretacdo das marcas olfativas surgiu com o Ac.
SIECKMANN, que ja foi abordado*. Apds a apresentacao do pedido de registo de marca olfativa para a
substancia cinamato de metilo por parte de Ralf Sieckmann, no Deutsches Patent-und Markenamt, este
pronunciou-se no sentido de recusar o registo porquanto entendeu nao estarem preenchidos os requisitos
formais e materiais para que o sinal pudesse ser considerado como marca, mormente por carecer de
capacidade distintiva e por ndo cumprir com a representacao grafica. Alias, o Instituto entendeu que a
auséncia de capacidade distintiva tornaria impossivel o registo da marca, sem necessidade de se analisar
a suscetibilidade de representacao graficazs. Ralf Sieckmann interpds recurso da decisdo para o

Bundespatentgericht. O Tribunal Federal de Patentes “[...] considerou que, em primeiro lugar, deveria

234 Cfr. Capitulo Ill, subcapitulo 2 desta dissertacao.
235 Neste sentido, va. GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «<Marca olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representacéo grafica — Acordao do Tribunal de
Justica de 12.12.2002, P. C-273/00» — Cadernos de Direito Privado (dir. Luis Couto Gongalves), n.° 1(janeiro/marco 2003), CEJUR, 2003, p. 16.



ser apreciada a susceptibilidade de representacdo grafica do sinal e s6 depois a sua eventual
distintividade"z¢, tendo decidido, todavia, reenviar prejudicialmente ao TJ, formulando duas questdes:

“1) Deve o artigo 2.° da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de
1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no
sentido de que o conceito de 'sinais susceptiveis de representacdo grafica' apenas compreende 0s sinais
que possam ser directamente representados na sua forma visivel? Ou devem considerar-se nele incluidos
também os sinais que, ainda que nao sejam visualmente perceptiveis — por exemplo, odores ou sons —
possam ser indirectamente representados por outros meios?

2) Em caso de resposta afirmativa & segunda parte da primeira questao: os requisitos
da representacdo grafica, na acepcao do artigo 2.° da directiva, sdo cumpridos quando um odor seja
representado:

a) mediante uma formula quimica;

b) mediante uma descricao (a publicar);

c) mediante a apresentacdo de uma amostra, ou

d) mediante uma conjugacao das alternativas de representacdo acima mencionadas?”#’

Da primeira questao o TJ decidiu, a par do que ja vinha sendo a sua perspetiva, que “[...] a
funcdo essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do
produto ou do servico designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusdo possivel, este
produto ou este servico de outros que tenham proveniéncia diversa e que, para que a marca possa
desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorréncia leal que o Tratado CE
pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou servicos que a ostentam foram
fabricados ou prestados sob o controlo de uma Unica empresa a qual possa ser atribuida a
responsabilidade pela qualidade daqueles [...]">®.

Propde, entdo, o TJ, que a representacdo de sinais nao visiveis em si mesmos, passiveis de
serem considerados marca porque ndo excluidos pela Diretiva, deve ser feita, “[...] nomeadamente
através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si propria, facilmente
acessivel, inteligivel, duradoura e objectiva”z*

No que respeita a segunda questdo, o TJ considerou que a formula quimica, para além de néo

representar o odor da substancia mas sim a substancia em si, nao é suscetivel de ser percebida pelos

236 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 121.

237 Conferir o Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002, proc. n.° C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, §19.
238 Idem, ibidem, §35.

239 [dem, ibidem, §55.



individuos e que a descricdo do odor ndo se mostrava suficientemente clara, precisa e objetiva; ademais,
entendeu que a amostra apresentada nao constituia representacdo grafica, ndo sendo também estavel
ou duradoura, concluindo que a conjugacao de todos os elementos apresentados também nao seria
suscetivel de preencher os requisitos de representacao dos sinais nao visiveis em si mesmos
(estabelecidos naquela mesma decisao).

A resposta dada pelo TJ a primeira questao reflete os ja aclamados critérios Sieckrmann - clareza,
precisao, autonomia, acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade e objetividade - sendo esta a trave
mestra da atual legislacdo da Uniado Europeia e nacional sobre a representacdo do registo de sinais. Sem
prejuizo do que vem ja dito, frisa-se o entendimento de que a estipulacdo dos referidos requisitos se
deveu a uma tentativa de “apertar” as permissoes fixadas aquando do registo da marca olfativa “odor a
relva acabada de cortar”.

Todavia, como defende Luis CouTO GONCALVES?®, a segunda questdo foi respondida de um modo
mais arbitrario “[...] nem contribuiu para a clarificacdo que lhe foi solicitada”. Nas palavras do autor, o
TJ nao apreciou devidamente a questao submetida pelo Bundespatentgericht quando comparada com a
resposta que deu a primeira, porquanto, “[...] ndo faz muito sentido que o TJ, no momento em que
passou a apreciacao concreta do cumprimento do requisito da susceptibilidade de representacéo grafica,
tivesse decidido que uma marca olfactiva representada graficamente (de modo, inevitavelmente,
indirecto) ndo preenchia o referido requisito”2. Considera-se, neste entender, assistir total razo ao autor.

De facto, o TJ deveria ter partido do pressuposto da existéncia de uma representacédo (grafica),
do sinal, assumindo-a expressamente, analisando posteriormente os pressupostos e os motivos pelos
quais considerou ndo poder a mesma ser valorada. Ainda que se considere dificil, para nado dizer
impossivel, que a “incongruéncia” apontada pelo autor, em 2003, possa influenciar o petitério de
(re)apreciacdo da representacao das marcas olfativas a luz dos preceitos atuais — uma vez que ndo mais
se mostra necessario que a representacao seja feita através de meios graficos, mas antes em
cumprimento com os critérios Sieckmann — a sua utilizacdo como argumento quando vigorava o anterior
regime do direito de marcas poderia ter servido para clarificar o que é que o TJ entenderia como
representacao grafica suficiente relativamente aos sinais olfativos e quica, consequentemente, destrincar
como esperaria 0 6rgao jurisdicional que se fizesse a representacdo dos sinais sensoriais inovadores,

cumprindo com os critérios que estipulou na resposta a primeira questao.

240 GONCALVES, Luis Couto [et. al.], «Marca olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representacdo grafica — Acordao do Tribunal de Justica de
12.12.2002, P. C-273/00», op. cit, pp. 24 € ss.
281 [dem, ibidem, p. 25.



SIECKMANN constituiu um verdadeiro marco que se reflete e ira refletir no julgamento da
suscetibilidade de sinais olfativos poderem constituir marcas. Mas, tal como anteriormente sublinhado,
a resposta de que os Institutos e os Tribunais darao acerca da correta representacao destes sinais tera
de atender, por um lado, ao caso em concreto e por outro, ao estado da arte.

Paralelamente, casos houve em que foram apresentados pedidos de registo de marcas olfativas
cuja representacao foi efetuada através do recurso a uma imagem identificativa do odor e uma descricao
do mesmo. Quanto a estes, invoca-se o pedido de registo do “odor de morango maduro”z2, apresentado
no IHMI em 26 de marco de 1999. O Instituto entendeu que a apresentacao da imagem de um morango
para efeitos de representacao grafica ndo se afigurava suficiente porquanto nao se extraia da mesma o
odor como sinal a ser registado** e rejeitou o registo.

O requerente recorreu da decisao para as Camaras de Recurso do IHMI, tendo o mesmo sido
apreciado pela 1.7 Camara de Recurso que julgou que a descricdo seria subjetiva e passivel de
interpretacdes diferentes e que a representacao grafica efetuada através da reproducdo da imagem do
morango seria ainda menos precisa, impossibilitando o publico relevante e as autoridades de
compreender se a protecdo é conferida a imagem do morango ou ao seu odor confirmando, assim, a
decisao de recusa de registo.

Insatisfeito com a decisdo, o recorrente interpds recurso da mesma para o, na altura, Tribunal
da Primeira Instancia das Comunidades Europeias, que analisou, para além dos argumentos
apresentados pelas partes, investigacoes de organismos que incidiram sobre as alteracdes dos odores
das diversas variedades de frutos e, no caso especifico, dos morangos. Mediante todas as provas
exibidas, o Tribunal entendeu que nem a descricdo do odor nem a representacdo grafica expressa através
da imagem do morango se afiguravam, por si, suficientes para preencher as condicdes requeridas para
tal modo de representacao, e, bem assim, nem a combinacéo de ambas se mostrava capaz de a tornar
valida>, vedando-se e neste entender, bem, a via da representacao do odor através de uma imagem de
um bem cujo odor o caracteriza.

Ora, se até aqui se averiguou a apresentacao de uma imagem, a descricdo verbal, a férmula
quimica, e a apresentacdo de uma amostra para efeitos de representacao dos odores, como sucedeu

nos casos vindos de relatar, a verdade € que ja muito antes destas datas existiram tentativas de proceder

242 Pedido de marca comunitaria n.® 1122118 - “odeur de fraise mure” — apresentado para as classes 3, 16, 18 e 25, cuja informacao se encontra disponivel
para consulta em: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118.

243 Cfr. a decisdo do Instituto, disponivel em https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118, “Or, en I'espéce, le signe déposé
représente une fraise et non I'odeur de ce fmit, il sera percu comme tel par le consommateur d’attention moyenne. Un tel défaut de représentation ne saurait
étre remédié par la description fournie lors du dép6t qui décrit I'odeur envisagée et non pas la représentation déposée”.

24 A decisdo data de 24 de maio de 2004 e foi proferida no proc. R 591/2003-1, disponivel para consulta em:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118.

245 Neste sentido, cfr. o Ac. EDEN SARL, de 27.10.2005, proc. n.° T-305/04, ECLI:EU:T:2005:380, §43 e §45.



a organizacao e categorizacao dos odores por escala. De entre todos, pode ser dado o exemplo do
“Prisma de Henning', no qual os odores sdo representados em seis categorias primarias: floral, frutado,
putrido, resinoso, queimado, e picantes. Todavia, a tese de Henningfoi colocada em causa por diversos
autores e cientistas, entre eles, MALCOLM K. MACDONALD7, que prova através de um estudo empirico que
as teorias de Henning “[...] nao poderiam ser aplicadas rigorosamente, nem o prisma de odores
representa tdo definidamente um sistema de qualidades como a piramide de cores”.

Entende-se, todavia, que sera muito complexo categorizar os aromas ou elaborar uma tabela de
classificacdo dos mesmos e aplicar tal técnica como modo de representacdo de um sinal olfativo de
modo a que esta seja clara, precisa, completa por si propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura
e objetiva.

Independentemente do celeuma que a representacdo de odores tem vindo a suscitar ao longo
dos anos, afigura-se que a solucdo para a representacdo de odores no registo passara pela utilizacdo de
tecnologia, passando desde ja a apontar-se dois exemplos: a par da técnica da cromatografia, a qual ja
se fez referéncia¢, e que exprime em grafico, determinados compostos e as suas quantidades, surge
também um dispositivo denominado “nariz eletrénico”.

Ora, 0 “nariz eletrénico” baseia-se em principios biologicos para captar as informacdes dos
odores 2, nao distinguindo um por um os componentes do aroma. Assim, contrariamente a
cromatografia, onde existe expressdo pelos compostos, neste dispositivo 0s sensores interagem com
volateis, processando o sinal dos sensores, criando uma verdadeira assinatura dos odores analisados®,
gue pode inclusivamente ser expressa através de cores.

Quanto a este modo de representacao, importa trazer a colacao o pedido de registo de marca
olfativa apresentado pelo /nstitut pour la Protection des Fragrances (IPF), em 11 de abril de 1997. O
requerente apresentou a seguinte descricdo: “a marca é uma representacdo grafica de uma fragrancia
determinada. Uma nota verde relva, hesperidada (bergamota, limao), floral (flor de laranjeira, jacinto)

rosada, almiscarada” #'. A representacdo grafica era constituida por um conjunto de cores,

246 MACDONALD, Malcolm K., «An Experimental Study of Henning's System of Olfactory Qualities» — 7he American Journal of Psychology, Vol. 33, n.° 4, [em
linha] outubro (1922), [Consult. 23.10.2021]. disponivel em: https://www.jstor.org/stable/1413549?seq=1#metadata_info_tab_contents, p. 535.

247 Idem ibidem, p. 553. O autor refere que “It is the opinion of the writer that Henning's theories represent an advance, a first approximation to the truth.
They can not, however, be applied rigorously, nor does the smell prism represent so definitely understood a system of qualities as does the color pyramid”.
248 Cfr. Capitulo I, subcapitulo 3, ponto b. da presente dissertacio.

249 KAUER, J.S. e WHITE, J. «Electronic Nose», op. cit, p. 871.

250 SANCHEZ-RODRIGUEZ, Lucia; ALI, Nusaibah Syd; CANO-LAMADRID, Marina [et. al.], «Flavors and Aromas» in: Postharvest Physiology and Biochemistry
of Fruits and Vegetables, (ed. Elhadi Yahia, Armando Carrillo-Lopez), Woodhead Publishing, 2018, p. 402.

251 Pedido de marca comunitaria n.° 000521914, apresentado para as classes 5, 16, 18 e 24, cuja informacao se encontra disponivel para consulta em:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000521914, “The trade mark is a graphic representation of a particular fragrance.A lawn green note,
citrus (bergamot, lemon), pink floral (orange blossom, hyacinth), musky”.



designadamente verde, azul, vermelho e branco, mas nao convenceu o Instituto da sua suscetibilidade
de registo, que proferiu uma decisao de rejeicdo do pedido.

Entre outros, o examinador do Instituto fundamentou a decisao com base no nao preenchimento
do requisito da capacidade distintiva (mormente por considerar que o sinal era uma caracteristica de
alguns dos produtos assinalados) e da representacao grafica, impostos pela Diretiva em vigor a data da
apresentacdo do pedido. No que toca a falta de suscetibilidade de representacéo grafica, o examinador
considerou que ainda que a descricdo auxiliasse a clarificacdo da marca, a representacdo grafica
consoante foi apresentada nao se revelava apta a ser percebida pelo consumidor como o sinal para o
qual a protecao foi pedida, ndo fornecendo uma nocao clara e precisa do mesmo.

Apesar de ter apresentado os seus argumentos a recusa proposta pelo examinador, o requerente
acabou por ver o pedido ser recusado, tendo instaurado recurso da decisdo, e o0 processo sido julgado
pela 4.2 Camara de Recurso do IHMI.

A 4.7 Camara de Recurso, estruturou a sua analise nos critérios Sieckmann, e pronunciou-se no
sentido de que o requisito da representacdo grafica ndo se encontrava preenchido, porquanto “[...] a
matriz de cores apresentada ndo cumpre os requisitos de representacdo grafica definidos acima, pois
nao permite que o publico relevante perceba a identidade do sinal ou determine a extensao da sua
protecdo. Nao é suficiente para que o sinal seja tecnicamente capaz de reproducédo. [...]" 22

No que respeita a descricdo do odor apresentada juntamente com a representacado, entendeu
gue a mesma seria “[...] inutil para indicar o sinal de forma clara e precisa, pois evoca uma mistura de
odores que sdo ainda mais dificeis de determinar porque cada um desses cheiros ¢ indicado
separadamente. Portanto, ndo é de forma alguma facil perceber o que se entende pelo conceito de ‘uma
nota verde relva’ ou nota ‘hesperidada (bergamota, limao)’ sem mencionar o efeito olfativo que a mistura
dessas ‘notas’ é suposta produzir. [...]"2:.

Foi, entao, o sinal objeto de recusa, nao tendo sido providenciado o seu registo como marca.

Do exposto extrai-se a conclusao de que, a luz do atual direito de marcas, a utilizacdo do “nariz

eletronico” pode também suscitar dificuldades no preenchimento do requisito da representacao do sinal.

252 Cfr. ponto 17 da decisdo proferida a 19 de janeiro de 2004 no proc. R 186/2000-4, disponivel para consulta em:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000521914, “[...] the coloured matrix filed does not comply with the graphic representation
requirements defined above as it does not allow the relevant public to perceive the identity of the sign or to determine the extent of its protection. It is not
sufficient for the sign to be technically capable of reproduction. [...]".

253 Cfr. ponto 19 da decisao proferida, “This description is useless for indicating the sign clearly and precisely as it evokes a mixture of scents which is all the
more difficult to determine as each of these scents is indicated separately. It is therefore in no way easy to perceive what is meant by the concept of ‘a lawn
green note’ or a note of ‘citrus (bergamot, lemon)’ without mentioning the olfactory effect which the mixture of these ‘notes’ is supposed to produce. [...]".
Importa ainda referir que o recorrente argumentou que a descricdo apresentada dizia respeito ao setor dos perfumes. Tal argumento foi desconsiderado pela
4.7 Camara de Recurso, que se pronunciou sobre a dificuldade acrescida para o publico relevante em perceber o odor, ja que esta seria uma linguagem de
especialistas.



Da-se também conta de que algumas “invencbes”** para potenciar a associacao do odor e a sua
libertacdo noutro ambiente foram surgindo, sendo este o caso do transmissor sensorial, que foi
inclusivamente patenteado nos Estados Unidos da América, em 20002, Este transmissor estava pensado
para ser ativado remotamente, através de um telefone ou computador, promovendo simulacdes e
reproducdes dos odores. De todo 0 modo, o dispositivo, que foi alvo de uma extrema cobertura mediatica
aquando do seu anuncio publico, nao vingou no mercado, contrariamente ao esperado, mantendo
impossivel 0 envio de odores a distancia, pelo menos para ja.

Todavia, ainda que estas técnicas nao estejam atualmente a ser utilizadas para o registo de
marcas olfativas, quer porque nao vingaram no mercado, quer porque a forma como representam o0s
odores ndo se mostram suficientemente adequadas ou validas, afigura-se que num futuro préximo, e
quica com a ajuda da inteligéncia artificial, se consiga encontrar uma solucado facil e tecnologicamente
acessivel para que se proceda ao registo de marcas olfativas, ainda que numa visao interpretativa mais

conservadora das disposicoes da DM e do RMUE.

7. Sugestoes para o Restabelecimento da Confianca nas Marcas Olfativas

Apesar da firmeza de todas as decisdes que tém vindo a ser proferidas, e ainda de todas as
posicoes manifestadas pela doutrina considera-se que a confianca nas marcas olfativas podera
brevemente ser restabelecida. E nao se emprega o termo “restabelecida” com o intuito de se pretender
repetir a decisao proferida no caso da marca da Unido Europeia n.° 428870 - “odor a relva acabada de
cortar” — sob pena de se poder abrir um precedente de desconfianca, embora agora novo aos olhos do
estado da arte , e anos se passarem sem que haja registo de marcas olfativas no territério da Unido
Europeia.

Nas palavras de Rul SOLNADO DA CRUz>¢, a tradicional técnica da avaliacao sensorial dos sinais
olfativos é afetada pela sua “[...] excessiva subjectividade [o que] € um problema ao nivel da propriedade
industrial, cujas modalidades de proteccao exigem um objecto concretamente delimitado”.
Simultaneamente, o autor considera ainda que “[...] por um lado, a descricdo verbal detalhada pode

constituir um meio limitativo da tutela do odor descrito (uma vez que s6 protege o detalhe do odor que

254 Cfr. WASHBURN, Donald A., JONES, Lauriann M., «Could olfactory displays improve data visualization?» — Computing in Science and Engineering, Nol. 6,
Issue 6 [em linha] novembro-dezembro (2004), [Consult. 23.10.2021]. disponivel em:
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=29728&punumber=5992, pp. 80 a 83.

255 Neste sentido, cfr. Patente dos Estados Unidos da América n.° 6,053,738, disponivel para consulta em:
https:// patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm.

256 CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfactiva, op. cit,, p. 137.



for descrito) por outro, a descricao simples atribui uma tutela demasiado ampla (ao abarcar todos os
aromas com caracteristicas similares a do registando)”.

Todavia entende-se ser necessario o restabelecimento da confianca nas marcas olfativas e a
permissao do surgimento de estratégias tecnoldgicas e interpretativas que auxiliem esse passo.

Desta feita, a luz do atual estado do direito de marcas e da tecnologia dir-se-a, em primeiro lugar,
que se mostra necessario que as legislacdes (nacionais e da Unido Europeia) ndo vedem a livre escolha
de representacdo dos requerentes de pedidos de registo de marcas olfativas, ou, pelo menos, que ndo o
facam enquanto nao se define qual a técnica ou o meio correto e valido de representacdo?’.

Isto porque, enveredando-se pelo caminho da proibicao e/ou estipulacdo de limitacoes de cariz
legal, podera estar a impossibilitar-se o surgimento e desenvolvimento de técnicas conjuntas de
representacdo, e até mesmo a fomentar-se a opinido no seio dos agentes econdmicos de que
determinado modo de representacéo é expressamente proibido, o que levara a que automaticamente
seja 0 mesmo excluido da panodplia de técnicas de representacao possiveis; consequentemente, atrasar-
se-a 0 processo de descoberta dos métodos de representacao que cumpram validamente com os
principios da seguranca e certeza juridica, definhando-se o cariz imaginativo dos agentes econémicos.

Em segundo lugar, considera-se impreterivel que a analise do preenchimento e aplicacao pratica
dos critérios Sieckmann, quer por parte dos Institutos, quer por parte dos Tribunais, seja efetuada de um
modo menos rigido e ndo tao restritivo. Alids, tal proposta advém da ja referida falta de fundamentacao
que se entende carecer a decisdo do TJ na resposta a segunda questao apreciada no Ac. SIECKMANN,
ainda que hoje em dia diferente, em virtude da eliminacdo da necessidade de a representacédo ser
efetuada por meios graficos.

Neste sentido, ONUR SAHIN2¢ defendeu inclusivamente que “uma substancia e o seu odor poderdo
ndo ser a mesma coisa, mas tal nao significa que sejam independentes um do outro; sdo apenas
dimensdes diferentes do mesmo objeto e estao profundamente ligadas. [...] Assim, uma férmula quimica
abrange tanto a substancia como o odor, e esta formula devera ser aceite como representacao grafica”.
E acrescenta ainda, que os modos de representacdo de marcas sonoras ou de cor, como as notas

musicais ou o codigo de cores requerem conhecimentos especificos e tecnologia, ndo sendo possivel

257 Deste modo, sugere-se que se evitem reproduzir normas como a que vem expressa no art. 3 (9) do Regulamento de Execucdo (UE) 2018/626 da
Comisséo, de 5 de marco de 2018, ainda que se extraia a conclusao de que a apresentacdo da amostra nao constitui uma verdadeira proibicdo, mas antes
a expressao de ser um modo nado adequado de, por si, efetuar uma representacao valida, para efeitos de registo, de um sinal olfativo.

258 SAHIN. Onur, «The past, the present and the future of colour and smell marks» — European Intellectual Property Review, vol. 38, n.° 8 (2016), p. 509, “A
substance and its smell may not be the same thing, but this does not mean that they are independent of each other; they are just different dimensions of the
same object and they are profoundly related to each other. [...] Therefore, a chemical formula covers both the substance and the smell, and this formula
should be accepted as a graphical representation”.



“[...] um utilizador normal perceber o sinal da primeira vez que o vé representado por aqueles
métodos”=.

Ainda que esta perspetiva se afigure demasiado bondosa para efeitos de concessao de validade
de representacao, por se entender que em termos de dificuldade de percecdo, sera mais desafiante e
complexo identificar um odor através da sua formula quimica do que uma cor através do seu cddigo,
existe na mesma um fundo de razéo, que se torna maior se se ponderar que as marcas de som e de cor
foram sendo gradualmente aceites, ndo precisando de prestar “provas adicionais” em termos de
suscetibilidade de representacao, ao contrario do que ora sucede com 0s sinais olfativos.

Contudo, ndo se pretende que se passe, sem mais, a conferir validade a toda e qualquer forma
de representacdo dos sinais olfativos, nem tdo pouco que apenas se permita o preenchimento de alguns
dos sete dos critérios, ignorando os demais. Todavia, sera importante que a analise dos mesmos seja
guiada mediante as regras da razoabilidade e da ponderacao, devendo ainda ser casuistica, s6 assim se
permitindo a desejada abertura para o surgimento dos sinais olfativos.

Por ultimo, propde-se que a propria forma de expressao e discussao por parte das entidades
competentes pela rececao, analise e tramitacao dos pedidos de registo de marcas, europeias e nacionais,
transmitam a ideia de viabilidade e possibilidade de aceitacéo e registo de sinais olfativos, ainda que com
mencdo expressa para o futuro. Com tal proposta pretende-se ndo desmotivar os agentes econdémicos
na dinamizacao e aposta na divulgacao dos seus produtos e/ou servicos, com recurso a técnicas nao
tradicionais. De facto, se a mensagem destas instituicdes e organismos for de descrédito ou de
desconfianca em relacdo aquele tipo de sinais, entrar-se-4 num ciclo vicioso que impedira a afirmacéo
dos mesmos, pelo menos nos proximos anos, no territério da Unido Europeia.

Por outro lado, se é sabido que o consumidor € cada vez mais exigente e ¢ atraido a comprar
produtos ou a contratar servicos que marquem pela diferenca, num mercado global onde se tem vindo
a desenvolver o comércio eletrénico e a compra/contratacao a distancia, o desenvolvimento e aceitacado
de registo das marcas olfativas influenciara e potenciara, certamente, a competitividade dos agentes
economicos sediados na Unido Europeia a nivel internacional, mormente em relacdo aos agentes
economicos sediados em territdrios que aceitam expressamente o registo deste tipo de marcas, o que,
consequentemente, dinamizara a economia dos Estados Membros.

Afigura-se, entdo, importante que a confianca nas marcas olfativas seja gradualmente
restabelecida, designadamente através da amenizacao das condicdes instituidas pelo Ac. SIECKMANN

que, apesar de ter tido um papel importante na (de)limitacdo do registo deste tipo de sinais,

259 [dem, ibidem, p. 509, “[...] it is not possible for an average user to understand a sign on the first glance at a representation by these methods”.



“controlando” o excesso de liberdade conferido pelo registo do “odor a relva acabada de cortar”, por
imposicao dos critérios acerca da forma de representacao, potenciou a alteracao legislativa e gerou um
quase blogueio ao registo de sinais sensoriais inovadores, designadamente, os olfativos.

Dado que o direito de marcas é um direito mutavel e flexivel em virtude dos desenvolvimentos
tecnoldgicos, o exercicio de interpretacao dos pedidos de registo de marcas olfativas devera ser feito com
os olhos no passado, para que nao se cometam os mesmos erros de outrora, mas também de olhos

postos no futuro, para que se permita o crescimento e desenvolvimento deste direito.



Conclusao

Do estudo que foi levado a cabo para a elaboracao da presente dissertacao resulta claro que os
direitos de propriedade industrial no seio da Uniao Europeia, em especial o direito de marcas, tém vindo
a desenvolver-se de uma forma gradual, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e as
necessidades dos agentes economicos de protecdo destes direitos. Apesar disso, as mais recentes
alteracoes ao nivel dos requisitos para o registo de marcas, introduzidas pela DM e pelo RMUE surgiram
um pouco tarde, atendendo ao estado evolutivo do comércio e as necessidades de esclarecimento e
orientacdo que ja ha algum tempo se faziam sentir.

Ainda assim, é inegavel que a supressdo do requisito de representacdo grafica vem tirar as
duvidas no que toca a aceitacdo do registo de sinais nao tradicionais e, dentro desta categoria, de sinais
nao visiveis em si mesmos; mas se, por um lado, a possibilidade de registar sinais sonoros se encontra
expressamente plasmada no elenco exemplificativo fornecido pela legislacdo europeia sendo 0s mesmos,
inclusivamente, aceites ha ja diversos anos, por outro, o registo de sinais sensoriais inovadores como 0s
gustativos, tateis e olfativos ainda encontram tremendos desafios no que respeita & sua aceitacdo para
concessao de registo, pelo que é patente a existéncia de uma dualidade de tratamento em relacéo a
estes sinais.

As reservas perante a aceitacdo do registo de sinais sensoriais inovadores justificam-se, por um
lado, pelo direito do exclusivo da marca, para os produtos e/ou servicos a que esta se destina, e que o
registo confere ao titular da mesma, tornando-se, deste modo, impreterivel delimitar o direito para que
tanto o seu detentor como os agentes econdmicos e o publico em geral possam entender, de forma
correta e completa, o seu sentido, conteudo e alcance. Do mesmo modo se relaciona o principio da
natureza constitutiva do registo e que exige que a representacdo seja acessivel a qualquer interessado
que pretenda consultar o mesmo e que depois da consulta retire com clareza e precisao o conteudo da
marca registada.

Por outro lado, encontra-se a capacidade (ou a sua falta) que estas marcas tém em distinguir os
produtos e/ou servicos a que se destinam de uma empresa dos das outras empresas.

Apenas com o preenchimento de ambos os critérios é possivel assegurar a salubridade de um
mercado concorrencial em matéria de propriedade industrial.

De todo 0 modo, relativamente a representacao dos sinais nao visiveis em si mesmos a DM e o
RMUE vieram consagrar a solucdo que vinha sendo dada pela jurisprudéncia da Unido Europeia e que
ficou expressa de forma mais notoria no Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002 que instituiu os denominados

critérios Sieckmann: clareza, precisdo, autonomia, acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade e



objetividade. A par disto, instituiu-se que a representacao destes sinais deve ser efetuada com recurso a
tecnologia geralmente disponivel, ndo devendo o modo de representacdo ser efetuado exclusivamente
através do deposito de uma amostra ou modeloz°, Ora, tais disposicdes ndo configuram uma abertura,
sem mais, ao registo de sinais sensoriais inovadores, contrariamente ao que se podera pensar.

Os sinais olfativos representam uma inovacdo a qual os agentes econémicos recorrem para
marcarem a diferenca em relacdo aos seus pares. Para a adocao desta estratégia contribui o efeito que
0s odores causam nos individuos, enquanto consumidores e enquanto seres humanos e que vém sendo
provados por diversos estudos neurologicos e comportamentais. A sua influéncia dos odores ¢é de tal
ordem que os diversos agentes econdmicos vém utilizando a proliferacdo aromatica e a associacéo de
um odor a uma empresa ou a determinados produtos ou servicos, mesmo que nao tenham ainda obtido
protecao ao abrigo do direito de marcas.

Sucede que, ndo pode deixar de se considerar curioso que o registo de sinais olfativos ainda
cause tanto celeuma no seio das normas legais, e das interpretacdes dos Tribunais e dos Institutos. Sem
embargo do que se referiu a proposito da necessidade da salvaguarda do mercado concorrencial e dos
principios da seguranca e certeza juridicas, a verdade € que, quer em virtude do panorama da crescente
utilizacao de odores como “imagem” de uma determinada empresa, quer através do debrucar sobre a
evolucao historica destes sinais, a conclusao pela sua aceitacao é, de uma forma geral e harmonizada,
teoricamente possivel, apesar das dificuldades praticas inerentes, sobretudo, a sua representacao.

Importa, ainda assim, ndo esquecer que ja foram concedidos registos de marcas olfativas no
territorio da Unido Europeia, como sucedeu com a marca «odor de relva acabada de cortar», cuja decisao
e respetiva fundamentacdo, assente em parametros de experimentacdo do publico podera ter sido a
causa da atual desconfianca nestes sinais.

No que respeita a capacidade distintiva dos sinais olfativos, entende-se que os mesmos poderdo,
de facto, deter esta capacidade, quer ab /nitio, quer por via do instituto do secondary meaning, desde
que respeitados os pressupostos para a aplicacao do mesmo.

Destarte, assume-se, que quer o modo de representacdo, quer a existéncia de capacidade
distintiva dos sinais olfativos apresentados a registo deverao ser aferidos casuisticamente.

Em virtude do que vem de se dizer, denota-se que sao algumas as dificuldades de registo de
marcas olfativas. Porém, nao se considera que o registo destes sinais esteja totalmente vedado, muito
menos se se perspetivar em relacdo a um futuro préximo e essencialmente por duas ordens de razao:

em primeiro lugar porque o crescente desenvolvimento tecnoldgico (incentivado pela vontade e pela

260 Esta exigéncia presente no art.® 3.° (9) do Regulamento de Execucdo (UE) 2018/626 da Comissao, de 5 de marco de 2018.



necessidade de proteger “a imagem olfativa” das empresas) levarda a que surjam formas de
representacao destes sinais que, neste entender, tanto podera passar pela criacdo de tecnologias
capazes de representar odores conforme as exigéncias legais ditam, como pela simples organizacao dos
mesmos sem recurso a alta tecnologia, mas sempre de forma a assegurar os principios base do direito
de marcas. Este desenvolvimento aliado as formas mutaveis de interpretacdo dos preceitos legais e ao
préprio direito de marcas fomentara a admissibilidade dos sinais olfativos.

Em segundo lugar, numa perspetiva de teor econémico e verificando-se o crescimento gradual
dos sinais olfativos nos territérios que expressamente permitem o seu registo como marcas, afigura-se
que os Estados que ainda apresentam reservas ao registo destes sinais tenderao a acompanhar este
progresso, com o objetivo de facultar uma maior equidade concorrencial aos seus agentes econémicos
e possibilitar a sua dinamizacao econdmica.

Sugere-se, entdo, que se pondere a autonomizacdo do requisito de representacdo, porque
meramente funcional em relacdo ao conceito de marca, com o intento de beneficiar o surgimento dos
sinais sensoriais inovadores avaliando-se, deste modo, o sinal em duas etapas aquando do procedimento
de analise do pedido de registo: num primeiro momento, sobre a determinabilidade (suscetibilidade de
representacdo) do sinal; num segundo momento, a verificacdo de capacidade distintiva do sinal de
produtos ou servicos de uma empresa dos das outras empresas.

Importa ainda destacar que se afigura necessario que as legislacées nao vedem a livre escolha
de representacao dos requerentes de pedidos de registo de marcas olfativas, sob pena de se poderem
estar a desvalorizar formas inovadoras e legalmente aceitaveis de representacao destes sinais.

Do mesmo modo, espera-se que a interpretacao dos critérios Sieckmann, agora estipulados pela
DM e necessariamente interpretados consoante as suas disposicoes, seja efetuada de um modo
extensivo e que as entidades competentes ndo demonstrem uma extrema desconfianca e impossibilidade
de estes sinais vingarem e serem considerados marcas.

Os primeiros passos para 0 restabelecimento da confianca nas marcas olfativas estdo a ser

dados agora e 0 caminho devera continuar a fazer-se.
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