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EDITORIAL

BrandTrends Journal 

Com o presente trabalho, apresentamos o dé-
cimo sexto volume de BrandTrends Journal, revis-
ta científi ca digital do Observatório de Marcas. Esta 
é uma revista internacional, de publicação bianual, 
peer-refereed, mediada em língua portuguesa, es-
panhola, inglesa e francesa, aberta a colaboradores 
de todas as partes do mundo interessados na área 
da Comunicação, Business e Branding.

Como tem vindo a ser referido ao longo dos 
diferentes volumes, a BrandTrends vai-se cons-
truindo com a contribuição de académicos, pes-
quisadores e profi ssionais, que trabalham em áreas 
científi cas que se intersetam, cujo domínio comum 
são as Marcas. Temos vindo a criar, assim, uma co-
munidade de prática, que coexiste de forma real e 
virtual, dando corpo a transformações na organi-
zação espacial das relações, das ideias e das transa-
ções sociais, impulsionadas por dinâmicas sociais, 
que, aplicadas a contextos culturais específi cos, 
determinam novos saberes e novas práticas. Nas 
relações e ligações entre realidades aparentemente 
distintas, sejam estas áreas disciplinares tradicio-
nalmente delimitadas por fronteiras rígidas, com 
os respetivos conhecimentos convencionalmente 
arrumados em disciplinas específi cas, quer sejam 
contextos culturais aparentemente distintos com 
as suas linguagens específi cas, BrandTrends Jou-
nal é eminentemente interdisciplinar. Assume-se 
como o locus no qual se perscruta tendências, se 
cruza saberes e campos de pesquisa, se compre-
enda as diferenças e as complementaridades des-
ses estudos e das respetivas práticas e se procura 
sempre ver e entender a marca como uma entidade 
complexa que se instancia e permeia entre a vida 
humana e a natureza social e cultural que a rodeia. 
É, por conseguinte, neste posicionamento holísti-
co, que se pretende prosseguir uma perspetiva con-
vergente e unitária de vários ramos do saber, nos 
quais não se vejam os trabalhos como o somatório 
de conhecimentos, mas antes possibilidades de es-

tabelecer relações entre estas para o conhecimento 
daquilo que é a complexidade do estudo da marca.

Neste entendimento, e como confl uência de di-
ferentes saberes, o artigo intitulado “Marca olfati-
va: recentes desenvolvimentos na União Europeia 
e nos EUA”, inscrito na área do Direito, apresenta 
os desenvolvimentos legais relativos a marcas não 
tradicionais, nomeadamente o caso das marcas ol-
fativas, bem como estabelece diferenças nas solu-
ções encontradas nos sistemas legais da EU e dos 
EUA.

Com o artigo “Marca de destinos turísticos: 
um estudo na cidade de Natal (Brasil) a partir do 
Saff ron City Brand Criteria”, da área do Marke-
ting, o estudo discute os desafi os e as possibilidades 
para a marca turística de Natal (Brasil), a partir da 
identifi cação dos ativos que a compõem e da com-
preensão dos seus aspetos de diferenciação e po-
sicionamento no mercado. Entre os desafi os estão 
o estabelecimento da comunicação integrada nas 
ações de marketing especialmente no meio digital.

No artigo “Categorização de redes organizacio-
nais quanto a gestão de marca: um estudo a partir 
da marca ‘Instituto Federal’”, o estudo apresen-
ta uma classifi cação das redes organizacionais e 
distingue-as em quatro categorias de acordo com 
a responsabilidade dos agentes componentes da 
rede em relação à gestão da marca, cujo modelo de 
gestão compartilhada do conhecimento da marca 
permite o fortalecimento das organizações autôno-
mas.

Os artigos nos apresentam as diferentes áreas 
pelas quais a marca pode ser observada e analisada, 
bem como nos permitem constatar a complexidade 
da gestão na contemporaneidade. Desejamos a to-
dos uma boa leitura. 

Carminda Silvestre
Elizete de Azevedo Kreutz
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Resumo: 
Num mundo globalizado, as marcas são cada vez mais 
importantes para os produtores e igualmente para os 
consumidores. Para além das marcas tradicionais, as-
sistimos atualmente a um desenvolvimento das marcas 
não tradicionais, como é o caso das marcas olfativas. 
O recente desenvolvimento das marcas olfativas susci-
ta muitas questões legais, que estão a ser estudadas e 
implementadas em diferentes países. Os sistemas legais 
dos EUA e da União Europeia (UE) em matéria de con-
cessão de marcas olfativas conduziram a diferentes solu-
ções. Nos EUA, é possível o registo de marcas olfativas, 
tendo recentemente sido registado, pelo USPTO, o odor 
da plasticina da Play-Doh como marca olfativa. Na UE, 
apesar de já ter sido abolida a exigência de representa-
ção gráfi ca da marca olfativa, mas tendo de ser cumpri-
dos os critérios da jurisprudência Sieckmann, continua 
a não ser possível registar marcas olfativas, estando atu-
almente em análise essa matéria. A jurisprudência tem 
um papel muito relevante nesta questão, sendo que na 
UE o registo das marcas olfativas depende da verifi ca-
ção dos critérios Sieckmann e nos EUA foi a jurispru-
dência Qualitex, mais permissiva que a Sieckmann, que 
veio permitir o registo de marcas não tradicionais. Serão 
também analisados neste artigo as principais vantagens 
e desvantagens da marca olfativa e ainda possíveis solu-
ções para uma generalização do seu uso.

Palavras-chave: Marca olfativa; Marcas não tradicio-
nais; EUA; União Europeia.

Abstract:
In a globalized world, brands are increasingly impor-
tant, both to producers and consumers. In addition to 
the traditional trademarks, we are currently witnessing 
the development of non-traditional ones, such as ol-
factory brands. Their recent development raises many 
legal issues, which are being studied and implemented 
in diff erent countries. The legal systems in the USA and 
in the European Union (EU) regarding the granting of 
olfactory trademarks have led to diff erent solutions. In 
the USA, it is possible to register olfactory trademarks, 
with the USPTO recently registering Play-Doh’s plastici-
ne scent. In the EU, although having been already abo-
lished the requirement for a graphical representation of 
an olfactory brand, they still have to fulfi l the criteria of 
Sieckmann case law, hence it is still not possible to trade-
mark odours. Case law has a very important role to play 
in this matter, as in the EU, registering olfactory brands 
depends on the verifi cation of the Sieckmann criteria 
whilst in the USA the Qualitex case law, more permis-
sive than Sieckmann’s, allows the trademarking of non-
-traditional brands. This article also analyzes the main 
advantages and disadvantages of an olfactory brand and 
possible solutions for a generalization of its use.

Keywords: Olfactory trademark; Non-Traditional 
Brands; USA; European Union.
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Resumén: 
En un mundo cada vez más globalizado, las marcas 
son cada vez más importantes para los productores y 
también para los consumidores. Además de las marcas 
tradicionales, asistimos actualmente a un desarrollo 
de las marcas no tradicionales –emergentes- como es 
el caso de las marcas olfativas. El reciente desarrollo 
de dichas marcas olfativas plantea muchas cuestiones 
legales que se están estudiando e implementando en 
diferentes países. Las normativas legales de los Es-
tados Unidos (EE UU) y de la Unión Europea (UE) 
en materia de concesión de marcas olfativas, condu-
jeron a diferentes soluciones. En los Estados Unidos 
es posible el registro de marcas olfativas, habiendo 
sido registrado recientemente, por el USPTO, el olor 
de la plastilina de Play-Doh como marca olfativa. En 
la UE, a pesar de que ya se ha suprimido la exigencia 
de representación gráfi ca de la marca olfativa, pero 
teniendo que cumplirse los criterios de la jurispru-
dencia Sieckmann, sigue siendo imposible registrar 
marcas olfativas, aunque actualmente se está exami-
nando esta cuestión. La jurisprudencia desempeña 
un papel muy importante en este asunto y en la UE 
el registro de las marcas olfativas depende de la com-
probación de los criterios Sieckmann. En los Estados 
Unidos la jurisprudencia Qualitex fue más permisiva 
que Sieckmann, permitiendo el registro de marcas no 
tradicionales. También se analizan en este artículo las 
principales ventajas y desventajas de la marca olfativa, 
así como posibles soluciones para una generalización 
de su uso.

Palabras-clave: Marca olfativa; Marca no tradicio-
nal; Estados Unidos; Unión Europea.

1Instituto Politécnico de Leiria (IPL), Instituto Jurídico Portucalense 
(IJP)

Doutor em Direito; Professor no Instituto Politécnico de Leiria; 
email: eugenio.lucas@ipleiria.ptalense (IJP)

Résumé:
Dans un monde globalisé, les marques sont de plus 
en plus importantes pour les producteurs et pour les 
consommateurs. Outre les marques de commerce tra-
ditionnelles, nous assistons actuellement au dévelop-
pement de marques de commerce non traditionnelles, 
telles que les marques de commerce olfactives. Le dé-
veloppement récent des marques olfactives soulève de 
nombreuses questions juridiques qui sont à l’étude et 
en apllication dans diff érents pays. Les systèmes juri-
diques des États-Unis et de l’Union européenne (UE) 
concernant l’octroi de marques olfactives ont conduit 
à diff érentes solutions. Aux États-Unis, il est possible 
d’enregistrer des marques olfactives et l’USPTO a ré-
cemment enregistré l’odeur de la pâte à modeler de 
Play-Doh en tant que marque olfactive. Dans l’UE, 
bien que l’exigence de représentation graphique de la 
marque olfactive ait déjà été supprimée, mais devant 
remplir les critères de la jurisprudence Sieckmann, il 
n’est toujours pas possible d’enregistrer des marques 
olfactives. La jurisprudence a un rôle très important 
à jouer à cet égard. Dans l’UE, l’enregistrement des 
marques olfactives dépend de la vérifi cation des cri-
tères Sieckmann et aux États-Unis, la jurisprudence 
Qualitex, plus permissive que la Sieckmann, permet 
l’enregistrement de marques non traditionnelles. 
Nous analysons également dans cet article les princi-
paux avantages et inconvénients de la marque olfac-
tive et les solutions possibles pour une généralisation 
de son utilisation.

Mots-clés: Marque de commerce olfactive; Marque 
de commerce non traditionnelle; États-Unis; Union 
européenne.
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Introdução 
A marca é um sinal distintivo do comércio, 

fundamental na estrutura concorrencial e ju-
rídica das empresas, que tem um elevado valor 
económico, e, que por isso, é um direito muito 
relevante na atividade económica, quer para os 
produtores, quer para os consumidores.

Existindo já na antiguidade clássica, é na Ida-
de Média, com as corporações medievais, que as 
marcas se desenvolvem no sentido em que hoje as 
conhecemos (GONÇALVES, 2019, p. 167), sendo 
a marca hoje reconhecida como uma ferramen-
ta essencial para divulgar, promover e distinguir 
um produto ou serviço e as suas características.

 Desta evolução resultaram as marcas tra-
dicionais que se expressam por meio de letras, 
números, palavras, desenhos ou símbolos, mar-
cas que têm na sua essência aspetos visuais.

 A evolução tecnológica, comercial, con-
duziu ao aparecimento de novos tipos de marcas, 
as marcas não tradicionais, que têm na sua base a 
percepção através de qualquer um dos cinco sen-
tidos (visão, mas também audição, olfato, pala-
dar e tato) e que podem ser representadas através 
desses cinco sentidos (Kumar, 2016).

O progresso técnico e a mudança dos méto-
dos de marketing têm reforçado a importância 
das marcas não tradicionais. Estas marcas não 
tradicionais podem ser comunicadas ao público 
através de diferentes meios tecnológicos e permi-
tem que os utilizadores percebam as informações 
da marca através dos diferentes sentidos huma-
nos. Das marcas não tradicionais, as marcas so-
noras são as que menos problemas suscitam no 
seu registo, sendo as marcas olfativas, gustativas 
e táteis as mais difíceis de registar, devido à ine-
xistência de tecnologia que permita o registo e a 
reprodução destas marcas para os diferentes sen-
tidos.

As empresas atualmente tentam proteger os 
seus produtos com marcas que alcancem todas 
as vertentes sensoriais e não apenas com as mar-
cas tradicionais. Na realidade, como refere Lin-
dstrom (2005), “in order to have a viable future, 
brands will have to incorporate a brand platform 
that fully integrates the fi ve senses”. O objetivo 
dos produtores é conseguir encontrar uma forma 

legal de proteger os direitos resultantes destas 
marcas não tradicionais. 

Os agentes económicos querem encontrar 
novos meios de diferenciar os seus produtos ou 
serviços e para isso necessitam de ir além da 
utilização dos métodos distintivos comuns, e as 
marcas não tradicionais respondem a esta neces-
sidade.

 Estas marcas não tradicionais são reco-
nhecidas como muito importantes para os pro-
dutores, no entanto, o número de registos destas 
marcas continua muito reduzido em comparação 
com as marcas tradicionais. De acordo com os 
dados da International Trademark Association 
(INTA) sobre marcas comunitárias entre 1996 e 
2012, 57% das marcas registadas eram de mar-
cas nominativas, 42% eram marcas fi gurativas e 
apenas 0,02% eram marcas sonoras. Para holo-
gramas houve apenas 10 pedidos e, para odores, 
apenas 7 pedidos (MARTIN, 2017). Esta situa-
ção resulta não do desinteresse nestas marcas 
não tradicionais, mas sim da difi culdade em as 
conseguir registar.

A nível mundial o acordo TRIPS, de 1995, 
estabelece padrões mínimos para a regulamen-
tação dos governos nacionais sobre as formas 
de todos os direitos de propriedade intelectual, 
incluindo a proteção de marcas, mas deixa para 
a legislação e jurisprudência nacional a decisão 
de permitir o registo de sinais, que não são visu-
almente perceptíveis, como o olfato e o paladar.

No seguimento de anteriores estudos que já 
efetuamos sobre esta temática (LUCAS, 2016 e 
LUCAS, 2017) pretendemos no presente artigo 
aprofundar o estudo das marcas olfativas, das 
suas características, das suas limitações e em es-
pecial estudar o sistema legal dos EUA e da UE 
nesta matéria.

A base metodológica do estudo assenta nu-
ma análise da legislação, da jurisprudência e da 
doutrina dos EUA e da UE sobre as marcas olfati-
vas, bem como das diretrizes da EUIPO, USPTO 
e WIPO sobre este tema. 

Como objetivo do trabalho iremos analisar o 
conceito de marca olfativa, a sua potencial apli-
cação, as principais vantagens e desvantagens, 
as possíveis soluções para uma generalização do 

9
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seu uso, numa perspectiva prática, em simultâ-
neo com as condicionantes legais. A nível da UE e 
dos EUA, iremos analisar os respectivos sistemas 
legais e a jurisprudência relevante em matéria de 
marcas olfativas. 

Iremos também questionar qual o modelo 
mais interessante, o dos EUA ou da UE, para o 
funcionamento da marca olfativa.

A exigência de representação gráfi ca da mar-
ca olfativa na UE constituía um entrave a que os 
sinais olfativos alcançassem a proteção jurídica 
da marca, dada a impossibilidade de se percebe-
rem visualmente. O fi m da exigência de repre-
sentação gráfi ca da marca olfativa veio abrir no-
vos caminhos para o registo deste tipo de marca.

Nos EUA, a recente aprovação da marca olfa-
tiva da plasticina Play-Doh, voltou a colocar este 
tema na discussão sobre o futuro das marcas.

Marca Olfativa
Vários estudos comprovam que, dos cinco 

sentidos, o olfato é o que tem um maior valor 
sensorial, que a memória olfativa é mais efetiva 
do que a memória visual, ou tátil, que o ser hu-
mano distingue primeiro os odores do que sons 
ou cores, que os odores têm um efeito direto no 
comportamento dos consumidores, que pode 
inclusive alterar a percepção visual ou gustativa 
do consumidor e que um aroma permanece mais 
tempo do que uma imagem na memória do con-
sumidor (BARRIOS ESPINOSA, 2017, pp. 110-
112), o que concede uma especial importância 
às marcas olfativas, dentro do grupo das marcas 
não tradicionais.

No mesmo sentido, já foi comprovado que os 
odores têm a capacidade de nos fazer recordar 
memórias e, assim, causar certas emoções, o que 
pode ser aproveitado no processo de decisão de 
compra de um produto e não de outro produto 
(CHASSER, 2010, p. 54), derivado de uma ínti-
ma imbricação entre um odor e uma memória.

O estudo da relação psicológica entre os odo-
res e a pessoa tem vindo a desenvolver-se muito 
e no setor do marketing é referido como “marke-
ting sensorial”, “marketing polissensorial” ou 
“aromarketing” (BARBET, 1999, p. 176).

Esta nova realidade do marketing sensorial 

vem explorar o lado emocional do cliente, com 
base por exemplo num odor, que pode reavivar 
recordações, interagindo inconscientemente 
com a memória do cliente, conduzi-lo a esco-
lhas não conscientes e contribuir para fi delizar 
o cliente.

O odor, de uma forma inconsciente ou sub-
consciente, infl uencia as ações das pessoas de 
uma forma superior aos outros sentidos, por ser 
o único sentido que comunica diretamente com 
a parte do cérebro humano que é mais primária 
do que a parte do cérebro do pensamento cons-
ciente (Kumar, 2016, p. 137).

Hoje os comerciantes têm conhecimento da 
importância de uma marca ser global, se possí-
vel incluir os cinco sentidos, e que o olfato tem 
uma relevância muito especial na relação com o 
consumidor.

As marcas olfativas podem proteger não só 
os produtos que normalmente têm um odor as-
sociado, mas igualmente odores que funcionam 
como parte da experiência que essa marca ofe-
rece aos consumidores, como os odores caracte-
rísticos de uma determinada loja ou produto em 
que o odor não é, em princípio, um dos principais 
elementos, mas parte da estratégia de marketing, 
como sucede nas lojas da Zara Home ou da Aber-
crombie.

A doutrina divide as marcas olfativas em três 
categorias: marcas olfativas primárias, secundá-
rias e exclusivas. As marcas olfativas primárias 
surgem como o odor principal de uma fragrância, 
normalmente em perfumes e ambientadores. O 
odor perfumado é, nestes casos, a principal razão 
para o cliente adquirir esse produto. As marcas 
olfativas secundárias encontram-se em produtos 
cuja principal função não é a emissão de odor em 
si mesmo, mas onde o odor confere um atributo 
necessário aos produtos, o que sucede por exem-
plo em sabonetes e shampoos. Nas marcas olfa-
tivas exclusivas, o odor é uma adição a produtos 
que normalmente não têm odor, como por exem-
plo um lápis. São nomeadamente odores únicos 
que estão ligados a produtos normalmente sem 
cheiro que podem atrair o reconhecimento do 
consumidor e preencher o carácter distintivo de 
uma marca (HAMMERSLEY, 1998, p. 124).

10
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Relativamente às funções essenciais à mar-
ca, igualmente aplicáveis às marcas não tradicio-
nais, a doutrina e a jurisprudência identifi cam: 
a capacidade distintiva, a garantia da qualidade 
dos produtos e serviços e a publicidade que pres-
ta aos produtos e serviços.

Para poder ser registada uma marca olfativa 
tem de ter um caráter distintivo e, consoante os 
ordenamentos jurídicos, ser representada grafi -
camente, ou ser representada sob qualquer forma 
adequada, utilizando uma tecnologia geralmen-
te disponível, e, assim, deixa de necessariamente 
ser representada através de meios gráfi cos, bas-
tando que seja distintiva e seja identifi cada de 
forma clara e precisa.

O caráter distintivo de um odor verifi ca-se 
se este conseguir individualizar e diferenciar um 
produto de outros produtos similares existentes. 
Por isso, o odor não pode ter origem na natureza 
do produto, não pode estar relacionado ao pro-
duto a que se pretende aplicar e tem de se afastar 
dos odores habitualmente associados a produtos 
na mesma categoria na Classifi cação de Nice. O 
odor que é o odor natural de um produto não tem 
caráter distintivo.

A questão de saber se os odores poderão ser 
registados como marcas olfativas foi profunda-
mente debatido por Hawes, com argumentos a 
favor, e Bettina Ellias, com argumentos contra a 
possibilidade de registo de marcas olfativas (Ku-
mar, 2016, p. 136).

A favor do registo de marcas olfativas Hawes 
refere que:

- o papel de um odor em muitos dos pro-
dutos destaca a função do odor não apenas para 
vender, mas também para distinguir, o que per-
mite distinguir um produto de produtos simila-
res;

- existe uma forte relação entre os odores e 
a memória humana, o que permite aos odores 
serem uma marca real, pois quando estamos a 
recordar um odor, na realidade esse odor está 
associado a um produto; 

- uma memória antiga de um odor, que pode 
ter sido estabelecida com apenas uma exposição 
a esse odor, é difícil de desaprender e esquecer, 
uma vez que depois de um ser humano ter feito 

uma associação com um odor, é difícil substituir 
essa associação;

- o registo de uma marca olfativa deve ser di-
ferente do registo de outros tipos de marcas. Se 
na marca nominativa, bastam as palavras, consi-
derando a diferente natureza do sentido, a des-
crição do odor deve ser sufi ciente para cumprir 
os requisitos de caráter distintivo.

Em sentido contrário, contra a possibilidade 
de registo de marcas olfativas Ellias refere que:

- para uma marca olfativa poder ser regista-
da, o cliente deve ter acesso ao odor do produto 
antes de comprar o produto, pois só assim o odor 
pode ser entendido como uma marca, e não bas-
ta reconhecer o odor como familiar, é necessário 
associá-lo ao produto;

- mesmo que o odor de um produto funcione 
como um identifi cador de origem, o fabricante 
que pretende proteger essa marca tem de de-
monstrar que aromas semelhantes criarão um 
risco de confusão;

- odores semelhantes, como cores semelhan-
tes, podem ser difíceis de distinguir sem a ajuda 
de um especialista e as difi culdades práticas na 
administração de marcas olfativas provavelmen-
te serão ainda mais onerosas do que no contexto 
da marca de cor.

Concordamos que a difi culdade em identifi -
car, distinguir e registar os odores é o principal 
problema para o registo de uma marca olfati-
va. 

A evolução tecnológica vai ser fundamental 
para responder a este problema, seja com uma 
representação gráfi ca de um odor através de mé-
todos sofi sticados de registo de odores, nomea-
damente cromatografi a em fase gasosa, ou cro-
matografi a líquida de alto desempenho. Essas 
técnicas permitem analisar os voláteis distribu-
ídos pela fragrância e a identifi cação estrutural 
dos componentes ativos cromatografi camente. 
Pode ser ainda utilizados métodos instrumen-
tais como espectrometria de massa, ressonância 
magnética nuclear, ou infravermelho e ultravio-
leta espectroscópica (Schaal, 2003).

A discussão sobre as marcas olfativas man-
tém-se atual e, recentemente, a WIPO manifes-
tou-se sobre esta matéria ao propor, por sugestão 
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do Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia (EUIPO), a revisão do “WIPO Standard 
ST.60” de modo a passar a incluir as marcas não 
tradicionais, nomeadamente as marcas olfativas 
(WIPO, 2018, p. 3). 

Marca Olfativa na União Europeia
O regime legal de marcas na UE foi criado em 

1996, quase 40 anos após a criação da CEE e da 
primeira ideia para criar uma proteção unifi cada 
de uma marca, que contribuísse para a criação de 
um mercado interno e para a implementação da 
política de concorrência, e tinha como objetivo 
produzir uma proteção alternativa à proteção na-
cional da marca em todos os Estados-membros 
da UE. 

Foi com o Regulamento (CE) nº 40/942 que 
foi criada a marca comunitária e simultanea-
mente o Instituto de Harmonização do Mercado 
Interno (IHMI)3, sedeado em  Alicante, Espa-
nha, que começou a analisar pedidos de marca 
comunitária a 1 de abril de 1996.

Desde a sua origem, a marca da UE (original-
mente marca comunitária) exigia que a marca te-
ria de ser representada grafi camente para poder 
ser concedida, e no Regulamento (CE) nº 40/94 
o conceito da marca era defi nido no como:

Podem constituir marcas comunitárias todos os si-
nais susceptíveis de representação gráfi ca, nome-
adamente palavras, incluindo nomes de pessoas, 
desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto 
ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais 
sejam adequados para distinguir os produtos ou ser-
viços de uma empresa dos de outras empresas.

No Regulamento (CE) nº 40/94 era exigida 
a representação gráfi ca, o que era uma limitação 
à evolução da marca comunitária, que assim não 
se podia adaptar às novas realidades comerciais, 
empresariais, tecnológicas e digitais.

 Esta exigência provocava que, na UE, as 
marcas não tradicionais face à legislação e juris-
prudência anteriores a 2015 tinham muitas difi -

culdades para conseguir comprovar o requisito 
da sua representação gráfi ca, e igualmente para 
conseguir comprovar o seu caráter distintivo. 

 A jurisprudência Sieckmann1, relativa à 
intenção de registar um odor na Alemanha foi 
uma referência nesta matéria, ao aceitar que 
as marcas possam ser sinais não visíveis, como 
odores ou sons, mas rejeitou o pedido de registo 
dessa uma marca olfativa argumentando com a 
difi culdade de representação gráfi ca. O Tribunal 
de Justiça da União Europeia (TJUE) e o EUI-
PO tiveram sempre uma interpretação bastante 
restritiva quanto à aceitação da possibilidade de 
concessão de uma marca sem a correspondente 
representação gráfi ca.

 A jurisprudência Sieckmann4 defi niu 
que, para registar uma marca olfativa, será ne-
cessário que um sinal seja claro (não ambíguo), 
preciso (por exemplo, uma cor não pode simples-
mente ser descrita como “roxo”), autónomo (por 
exemplo, notas de música), facilmente acessível 
(por exemplo, a base de dados internacional Pan-
tone), inteligível, duradouro (a representação 
gráfi ca deve permanecer consistente) e objetivo. 
Na verdade, quando se trata de marcas olfativas, 
a jurisprudência Sieckmann não é contra o seu 
registo per se, afi rmando que não é necessário 
que um sinal seja percebido visualmente, desde 
que possa ser representado grafi camente.

A recente evolução legislativa relativa à mar-
ca da UE, com a aprovação do Regulamento (UE) 
2015/24245 e Diretiva (UE) 2015/24365, trouxe 
entre outras novidades, a facto de a marca da UE 
deixar de ter necessidade de ter representação 
gráfi ca, e passou assim a ser possível registar co-
mo marca da UE um sinal suscetível de ser re-
presentado sob qualquer forma adequada, utili-
zando uma tecnologia geralmente disponível, e, 
assim, deixa de necessariamente ser representa-
da através de meios gráfi cos, bastando que sejam 
distintivos e sejam identifi cados de forma clara e 
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2Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 
1993.
3Em março de 2016, com o Regulamento (UE) 2015/2424, o IHMI 
passou a designar-se EUIPO.

4Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt (“Sieckmann”) 
(Processo C-273/00).
5Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 16 de dezembro de 2015.
6Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro de 2015.
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precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, 
cores, movimentos ou táteis), prevendo o seu ar-
tigo 4º que:

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomea-
damente em palavras, incluindo nomes de pessoas, 
ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma 
dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em 
sons, desde que esses sinais possam: a) distinguir os 
produtos ou serviços de uma empresa dos produtos 
ou serviços de outras empresas; e b) ser representa-
dos no Registo de Marcas da UE (o “Registo”), de um 
modo que permita que as autoridades competentes 
e o público identifi quem de forma clara e precisa o 
objeto da proteção concedida ao titular da marca.

 No âmbito da marca da UE, foi apro-
vada legislação derivada que consiste no Re-
gulamento Delegado (UE) 2018/625 que com-
plementa o Regulamento (UE) 2017/1001 e 
no Regulamento de Execução (UE) 2018/626 
que estabelece as regras de execução de de-
terminadas disposições do Regulamento (UE) 
2017/1001.

Esta alteração legislativa parecia abrir a 
possibilidade do registo de marcas olfativas 
na UE. Uma análise mais detalhada revela que 
efetivamente deixou de ser necessária a exi-
gência de representação gráfica, mas as exi-
gências consagradas no considerando nº 9 do 
Regulamento (UE) 2015/2424, e também o nº 
13 da Diretiva (UE) 2015/2436, que referem:

A fim de permitir maior flexibilidade, asseguran-
do ao mesmo tempo maior segurança jurídica no 
que diz respeito aos meios de representação das 
marcas, o requisito de representabilidade gráfica 
deverá ser suprimido da definição de marca da 
UE. Deverá ser possível representar um sinal sob 
qualquer forma adequada utilizando uma tecnolo-
gia geralmente disponível e, por conseguinte, não 
necessariamente através de meios gráficos, desde 
que a representação seja clara, precisa, autónoma, 
facilmente acessível, inteligível, duradoura e ob-
jetiva,

confirmam que foi eliminada a exigibi-
lidade da representação gráfica, mas foram 
consagradas as exigências do jurisprudência 
Sieckmann, o que na realidade não pode ser 
considerado como uma alteração de modelo na 
concessão de marcas.

Apesar destas limitações, a eliminação da 

exigibilidade da representação gráfica vai per-
mitir uma maior facilidade no registo de marcas 
não tradicionais (ex. hologramas, movimento, 
sonoras), mas relativamente à marca olfativa 
(e também para as marcas gustativas) o EUIPO 
considera que o estado atual da tecnologia não 
permite a representação dessa marca de modo 
a cumprir os requisitos do artigo 4º do Regu-
lamento (UE) 2015/2424, e por essa razão não 
aceita esses pedidos de marcas.

Para o EUIPO, de acordo com as disposi-
ções do Regulamento (UE) 2015/2424, a mar-
ca não tradicional deve, em primeiro lugar, ter 
uma capacidade distintiva, o que é particular-
mente problemático de provar neste tipo de 
marcas e, em segundo lugar, a marca deve ser 
representada de forma clara e precisa para que 
o público possa perceber no âmbito da prote-
ção da marca. 

Não se verificando estes requisitos pre-
vistos no artigo 7º do Regulamento (UE) 
2015/2424, o EUIPO considera que há motivo 
absoluto de recusa do pedido.

Mas existe outro problema associado ao 
registo de uma marca olfativa que é o carácter 
distintivo dos odores, devido à subjetividade 
que acompanha os odores (e também os sabo-
res). Como não existe uma nomenclatura que 
possa ser usada para definir odores (ex. Panto-
ne para as cores), quando uma pessoa se refere 
a um odor fá-lo associando-o a um nome ou a 
um produto específico. Assim, qualquer defi-
nição ainda tem uma interpretação subjetiva, 
não podendo ser considerada distintiva.  

Para que se comprove o caráter distintivo da 
marca olfativa esta tem de permitir ao consumi-
dor associar determinado aroma a um concreto 
produto, ainda que este não se lembre do seu 
nome, através de uma estimulação da memória 
olfativa daquele (KARAPAPA, 2010, p. 1342), o 
que comprova a difi culdade de provar o caráter 
distintivo da marca olfativa.                          

A existência de uma máquina que possa 
capturar e reproduzir aromas de tal forma que 
permaneçam inalterados no tempo e ainda que 
fi quem acessíveis através do registo do EUIPO 
resolverá este problema. O registo de uma marca 
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olfativa dependerá principalmente do desenvol-
vimento técnico de dispositivos acessíveis (ex. 
cromatografía de gases) que permitam essa des-
crição objetiva do aroma.

Em alguns países da Europa já foram con-
cedidas algumas marcas olfativas nacionais. No 
Reino Unido a empresa Goodyear Dunlop con-
seguiu registar um aroma “fragrância fl oral re-
miniscente de rosas” aplicada a pneus (Classe 
12 da classifi cação de Nice) (trademark nº GB 
2001416) e a empresa Unicorn Products conse-
guiu registar uma marca olfativa de dardos com 
um odor acre “Bitter Beer” (trademark nº GB 
2000234).

Ao nível da UE apenas a empresa holandesa 
Vennootschap Onder conseguiu a aprovação de 
um pedido, apresentado em 1996, de registo de 
marca olfativa de “odor de relva recém-cortada 
aplicada a bolas de ténis” (classe 28 na classifi -
cação de Nice). Este registo foi concedido em 11 
de outubro de 2000 (não foi renovado e expirou 
em 11 de dezembro de 2006), referindo o EUIPO 
(IHMI): 

The smell of freshly-cut grass is a distinct smell whi-
ch everyone immediately recognizes from experien-
ce. For many, the scent of fragrance of freshly-cut 
grass reminds them of spring, or summer, manicu-
red lawns or playing fi elds, or other such pleasant ex-
periences. The Board is satisfi ed that the description 
provided for the olfactory mark sought to be registe-
red for tennis balls is appropriate and complies with 
the graphical representation requirement of Article 
4 CTMR7.

A situação atual relativa aos pedidos de 
marcas olfativas na UE já não necessita de re-
presentação gráfi ca, mas tem de cumprir os sete 
critérios Sieckmann, que, como referimos, com 
o estado atual da tecnologia não são cumpridos 
quando da apresentação de um pedido de registo 
de uma marca olfativa.

De acordo com as recentes Diretrizes do 
EUIPO, as marcas olfativas não são atualmente 
aceites para registo, embora, em teoria, sejam 
consideradas elegíveis para registo de marca nos 
termos do Regulamento (UE) 2015/2424 (EUI-

PO Guidelines, 2017, Part B, Examination, 33). 
Refere o EUIPO que a representação de uma 

marca olfativa deve ser clara, precisa, autóno-
ma, facilmente acessível, inteligível, duradoura 
e objetiva8 e que o estado atual da tecnologia 
não permite que estes tipos de marcas sejam 
representados nesses termos. Refere ainda que 
não reconhece a apresentação de amostras ou 
espécimes como uma representação adequada e 
que uma descrição de marca olfativa não pode 
substituir a representação, porque a descrição de 
um odor não é clara, nem precisa, nem objetiva, 
como exigido pela jurisprudência Sieckmann.

Na realidade assistimos a uma incongruên-
cia por parte da UE e do EUIPO, pois, por um 
lado, reconhecem as marcas olfativas como uma 
realidade e que devem ser legalmente protegidas 
e, por outro lado, não aceitam os pedidos de re-
gisto de marcas olfativas.

Pretende-se que a representação do sinal pos-
sa utilizar qualquer meio, desde que este: “permi-
ta que as autoridades competentes e o público 
identifi quem de forma clara e precisa o objeto da 
proteção concedida ao titular da marca”9. Daqui 
resulta que, pelo menos em teoria, e se surgirem 
novas tecnologias nesta área, será possível o regis-
to de uma marca olfativa na UE. 

Ao eliminar a exigência da representação 
gráfi ca da marca, a UE está a incentivar as em-
presas a encontrarem forma de promoção dos 
seus produtos e serviços tecnologicamente mais 
avançados, mais criativos, desde que assegurem 
o seu caráter distintivo e, assim, a contribuir para 
sua maior competitividade.

Igualmente com esta alteração legislativa, e 
face à globalização mundial do comércio, a UE 
pretende contribuir para colocar no mesmo plano 
o sistema jurídico da UE, face aos países onde não 
é necessária a representação gráfi ca da marca.

Marca Olfativa nos Estados Unidos da 
América do Norte

O “Lanham Act”, de 1946, descreve de uma 

7Case R 156/1998-2, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic 
Marketing Application, OHIM’s Second Board of Appeal, February 11 
1999. (para 14-15.)

8Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 16 de dezembro de 2015, considerando 10.
9Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 16 de dezembro de 2015, art. 4º, alínea b).
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10Secondary meaning: “quer-se aludir ao particular fenómeno de con-
versão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva 
num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no 
tráfi co económico,  através do seu signifi cado secundário, por conse-
quência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.” (GONÇAL-
VES, 2000, p. 94).
11Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 1995.
12Ennco Display Sys., Inc., 56 U.S.P.Q.2d 1279 (T.T.A.B. 2000). 13Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

forma ampla a variedade de itens que nos EUA 
podem ser considerados como marca registada, 
não se referindo expressamente às marcas olfati-
vas, mas reconhecendo que o odor pode funcio-
nar como um identifi cador de origem onde não 
possui função utilitária, desde que seja capaz de 
demonstrar o uso exclusivo e ininterrupto de um 
determinado sinal durante um período específi -
co (“secondary meaning10”). A secção 2, alínea f), 
do “Lanham Act” estabelece que “ nothing shall 
prevent the registration of a mark used by the 
applicant which has become distinctive of the 
applicant’s goods in commerce”. 

A jurisprudência Qualitex11, apesar de não ser 
sobre marcas olfativas, mas sobre marca de cor, é 
fundamental no registo de marcas não tradicio-
nais nos EUA. O Supremo Tribunal entendeu que 
a utilização da cor pela empresa Qualitex não vio-
lava a doutrina da funcionalidade, considerando 
que a cor não desempenhava qualquer função no 
produto, ou na operação do produto, outra que 
identifi car o produto, o que é o objetivo da marca.

O Manual de Marcas e Procedimentos de 
Exame do USPTO  (TMEP) prevê que as marcas 
olfativas possam ser registadas, mas a quantida-
de de documentação necessária para estabelecer 
que um odor funciona como uma marca olfativa é 
substancial (TMEP § 1202.13 (2018)), sendo que 
para efetuar um registo de uma marca olfativa, e 
das marcas não visíveis em geral, não é exigida 
a representação gráfi ca, mas sim uma descrição 
clara e detalhada do odor pretendido registar 
(USPTO - 37 CFR § 2.52(e)), tendo de provar a 
não funcionalidade e o seu caráter distintivo12.

Refere o TMEP (2018), no seu nº 807.09 
“Drawing” of Sound, Scent, or Non-Visual Ma-
rk”:

The applicant is not required to submit a drawing 
if the mark consists solely of a sound (e.g., music 
or words and music), a scent, or other completely 

non-visual matter.  In a paper application, the appli-
cant should clearly indicate in the application that 
the mark is a “NON-VISUAL MARK.” If the appli-
cant is submitting a TEAS application for a sound 
mark, the applicant should select “Sound Mark” as 
the mark type. If the applicant is submitting a TEAS 
application for a scent mark, the applicant should 
indicate that the mark type is “Standard Character” 
and should type “Scent Mark” in the “Standard Cha-
racter” fi eld.  The USPTO will enter the proper ma-
rk drawing code when the application is processed.  
Non-visual marks are coded under mark drawing 
code 6 in the automated search system.

O mencionado TMEP no nº 904.03(m) “Speci-
mens for Scent and Flavor Marks” relativamente ao 
registo de uma marca olfativa ou gustativa refere:

To show that the specimen for a scent or fl avor mark 
actually identifi es and distinguishes the goods and 
indicates their source, an applicant must submit a 
specimen that contains the scent or fl avor and that 
matches the required description of the scent or 
fl avor.  In most cases, the specimen will consist of 
the actual goods themselves because the examining 
attorney must be able to smell or taste the scent or 
fl avor in order to determine whether the specimen 
shows use of the mark in connection with the goo-
ds.  When submitting such a specimen, the applicant 
should clearly indicate on the specimen itself that it 
is a specimen for a scent or fl avor mark application 
so that the USPTO will properly route the actual spe-
cimen to the examining attorney.
A “scratch and sniff ” sticker for a scent mark is an 
acceptable specimen, provided that it is part of the 
packaging for the goods or is used in such a manner 
as to identify the goods and indicate their source.

A primeira marca olfativa registada nos EUA 
foi um fi o de bordado perfumado com fl ores de 
plumeria em 1990, requerido pela empresa da 
Califórnia OSEWEZ, que foi cancelada em 1997 
por falta de uso. 

 O “Trademark Examiner” rejeitou inicialmen-
te pedido desta marca olfativa, decisão que foi revertida 
no recurso para o “Trademark Trial and Appeal Board” 
que fundamentou a sua decisão afi rmando:

Upon careful review of this record, we believe that 
applicant has demonstrated that its scented fragran-
ce does function as a trademark for her thread and 
embroidery yarn. Under the circumstances of this 
case, we see no reason why a fragrance is not capable 
of serving as a trademark to identify and distinguish 
a certain type of product13.
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Após a decisão Clarke, o USPTO alterou o 
TMEP, estabelecendo que as marcas olfativas 
são elegíveis para registo, mas devem cumprir os 
requisitos das marcas tradicionais, e incluir uma 
descrição escrita detalhada da marca não-visual.

Em 2003 havia 5 aromas registados e em 
2015 havia 10 aromas registados no USPTO, por 
ex. (US 2560618) em que empresa Midwest Bio-
logicals solicitou a proteção de um aroma de chi-
clete para óleos industriais, ou (US 2463044) em 
que a empresa Mike Mantel registou o odor de 
cereja para lubrifi cantes sintéticos para veículos.

A aquisição do carácter distintivo das mar-
cas olfativas é difícil e por isso a maioria destas 
marcas são registadas no USPTO como Supple-
mental Register porque são incapazes de de-
monstrar o caráter distintivo adquirido neces-
sário para estar no Principal Register. Estar no 
Supplemental Register signifi ca que a marca 
não goza da presunção de propriedade de uma 
marca válida e executável como uma marca no 
Principal Register. Mesmo assim há dois be-
nefícios em estar no Supplemental Register: o 
proprietário ainda pode usar a designação ® e 
a presença da marca no Supplemental Register 
pode evitar que empresas concorrentes façam 
um registo semelhante.

O carácter distintivo é fundamental para a 
concessão de uma marca olfativa e o USPTO uti-
liza dois testes para apurar da existência desta 
caraterística da marca. O Abercrombie test uti-
lizado essencialmente nas marcas nominativas 
e o Seabrook test aplicável às marcas olfativas e 
marcas não tradicionais, que exige que se veri-
fi quem quatro fatores:

(1) a “common” a basic shape or design; (2) unique 
or unusual in a particular fi eld; (3) a mere refi ne-
ment of a commonly-adopted a well-known form of 
ornamentation for a particular class of goods which 
consumers view as mere ornamentation; and (4) ca-
pable of creating a commercial impression distinct 
from the accompanying words14.

Para a concessão da marca olfativa, além do 
caráter distintivo, tem de se provar a sua não fun-

cionalidade através de quatro fatores:

 (1) the existence of a utility patent which discloses 
the utilitarian advantages of the design is evidence 
of functionality; (2) the existence of any advertising 
or promotion of the proponent of trademark rights 
which touts the functional and utilitarian advanta-
ges of the very design aspect it now seeks to protect; 
(3) the existence of other alternative designs which 
perform the utility function equally well; and (4) 
whether or not the design results from a comparati-
vely simple, cheap or superior method of manufac-
turing the article15.

Sendo possível a concessão de marcas olfati-
vas nos EUA, a grande difi culdade surge na pos-
sibilidade, ou não, de conseguir que não sejam 
contestadas e que sejam aplicadas. O proprietá-
rio da marca está sujeito a ter de provar o seu 
caráter distintivo e a não funcionalidade, com 
as difi culdades inerentes a essa prova (ZADRA-
-SYMES, 2005).

Recentemente, em março de 2017, a empresa 
Hasbro, Inc., apresentou um pedido para regis-
tar o distintivo aroma de Play-Doh, uma plastici-
na de modelagem da Hasbro. A Hasbro descreve 
o cheiro do Play-Doh como “um aroma único for-
mado pela combinação de uma fragrância doce, 
ligeiramente almiscarada, com aroma de bauni-
lha, com um leve toque de cereja e o cheiro natu-
ral de massa salgada à base de trigo”16.

Como analisamos, a jurisprudência dos EUA 
refere que os dois maiores obstáculos ao registo 
de uma marca olfativa são a necessidade provar a 
não-funcionalidade do odor e provar que o odor 
tem ou adquiriu caráter distintivo.

 Neste sentido, a 26 de maio de 2017, a 
USPTO deu a indicação de que este pedido seria 
rejeitado e colocou questões que, se fossem res-
pondidas fundamentadamente, podiam alterar o 
sentido da decisão. 

Assim, nesta fase o examinador de marcas 
propunha a rejeição do pedido considerando 
que um cheiro para um composto de plasticina 
de modelagem de brinquedo não é um identifi -
cador único de modelagem de compostos do ti-
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14Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 
(C.C.P.A. 1977).

15Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).
16Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, 
Registered May 15, 2018, USPTO.
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po de plasticina. Entende o examinador que os 
consumidores estão cientes de que essas fragrân-
cias adicionadas são comuns e que se destinam 
a tornar os compostos de modelagem mais úteis 
ou atraentes, em vez de identifi car a origem dos 
produtos e refere:

In the instant case, scented toy modeling compoun-
ds are common, as indicated by the attachments 
from Reallygreattoys.com, Specialneedstoys.com, 
Lakeshorelearning.com and Amazon.com (showing 
BoJeux Tutti Frutti Scented Modeling Dough). Thus, 
the practice of adding scents to toy modeling com-
pounds is not distinctive in marketplace. Therefo-
re, when purchasers are confronted by the scent of 
applicant’s goods, they will likely to perceive it as an 
incidental feature of the goods rather than percei-
ving it as a source indicator17.

Refere ainda o examinador que a empresa 
Hasbro não forneceu provas sufi cientes de que o 
odor em causa havia adquirido caráter distintivo, 
apesar de ter sido vendida no comércio há mais 
de 65 anos.

Ao contrário do processo OSEWEZ (fi o com 
odor a fl ores de plumeria)18 em que a requerente 
apresentou evidências de que eles eram a única 
empresa a adicionar um odor e que promoveram 
ativamente esse odor como um identifi cador de 
produto e que os clientes passaram a reconhecer 
esse odor como um identifi cador dos produtos da 
OSEWEZ, o pedido da empresa Hasbro de adi-
cionar um odor à plasticina é comum no merca-
do. Além disso, a Hasbro não ofereceu nenhu-
ma evidência de que comercializasse o Play-Doh 
com base em seu cheiro e a Hasbro não ofereceu 
provas sufi cientes de que os clientes reconhe-
ciam o odor Play-Doh como um identifi cador ou 
indicador de origem.

Na sua resposta muito fundamentada e mui-
to documentada a Hasbro, entre muitos outros 
argumentos, refere que a marca tem um uso con-
tínuo desde 1956; que já vendeu mais de 3 mil 
milhões de embalagens de plasticina Play-Doh; 
que muitos artigos (não pagos) na comunicação 
social descrevem a marca como “única” e “lendá-
ria”; e talvez o mais importante, o reconhecimen-

to da marca pelo consumidor.
Em 15 de maio de 2018 o USPTO19, conside-

rando provada a não-funcionalidade do odor e o 
seu caráter distintivo, concedeu à Hasbro, Inc. a 
marca olfativa solicitada para a Play-Doh20.

Com este registo a Hasbro pode benefi ciar 
dos inúmeros benefícios legais que acompanham 
o registo de marca. Estes incluem, entre outros 
direitos, um aumento potencial do valor da in-
demnização por infração, direitos legais superio-
res sobre aqueles que subsequentemente usem 
a mesma marca ou uma marca similarmente 
confusa, e evidência da validade, propriedade e 
direito exclusivo de usar a marca registada.

 O odor do “Play-Doh” é atualmente uma 
das 12 marcas olfativas ativas nos EUA, o que 
confi rma a difi culdade em obter uma marca ol-
fativa.

Considerações Finais
Nos últimos anos tem havido uma tendência 

crescente de empresas que pretendem registar 
marcas olfativas como um meio para incorporar 
e reforçar a marca dos seus produtos e serviços.

Os estudos existentes, que relacionam o odor 
com a memória, indiciam que as marcas olfati-
vas vão ser cada vez mais relevantes (BARRIOS 
ESPINOSA 2017, pp. 110-112), (CHASSER, 2010, 
p. 54).

Esta tendência confi rma-se também pelo 
facto de já ser possível registar marcas olfativas 
em muitos países. Um inquérito realizado pela 
WIPO revelou que dos 72 Institutos de Proprie-
dade Industrial que responderam, 22 aceitavam 
o registo de marcas olfativas (WIPO, 2006, p. 9). 
O desenvolvimento do “marketing sensorial”, 
“marketing polissensorial” ou “aromarketing” 
confi rma também a importância das marcas ol-
fativas (BARBET, 1999, p. 176).

A utilização de uma marca olfativa é, sem 
dúvida, uma maneira inovadora e apelativa de 
atrair e fi delizar um cliente, e, nesta matéria, o 

17
ARTIGO

17Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, 
Registered May 15, 2018, USPTO.
18Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

19Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, 
Registered May 15, 2018, USPTO.
20Em 2018 a Hasbro efetuou um pedido de registo de marca olfati-
va da plasticina Play-Doh no México, que foi concedida em fevereiro 
de 2019, conjuntamente com outras marcas não tradicionais, sendo a 
primeira vez que são registadas marcas não tradicionais no México.
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marketing sensorial tem ganho novas dimen-
sões. Mas constatamos que continuam a existir 
difi culdades no registo e em especial na utiliza-
ção de uma marca olfativa.

Os interesses associados às marcas não tra-
dicionais dependem muito da parte envolvida 
neste processo. Para o legislador, para os insti-
tutos de propriedade industrial e os tribunais é 
muito relevante contribuir para que o mercado 
funcione. A abolição da exigência de representa-
ção gráfi ca na UE e a utilização de novas tecno-
logias revelam esta intenção. 

Do lado dos donos dos produtos e das marcas 
estes pretendem atrair e fi delizar os seus clientes 
e as marcas são um instrumento relevante para 
alcançar esse fi m. Os consumidores têm capaci-
dade e estão habituadas a reconhecer sons, odo-
res e outros sinais e por isso tais sinais podem 
ser utilizados como marcas. Como refere Vaver 
(2005, p. 897) “virtually any perceptible feature 
in the sensory world can be used to attract cus-
tom” e os empresários querem utilizar todos os 
meios que lhe são permitidos para afi rmar as 
suas marcas. Este novo tipo de marcas permite 
utilizar novas estratégias para conseguir novos 
clientes. Mas necessitam que o investimento que 
façam na marca seja protegido face à concorrên-
cia existente e que lhes garanta a exclusividade 
no uso dessa marca.

Com as marcas não tradicionais os produ-
tores tentam criar um tipo de relação diferente 
com o consumidor que potencie a possibilidade 
de que, quando este entre em contacto com os 
seus produtos, grave na sua memória a sua ex-
periência (olfato, paladar) e que associe sempre 
aquele produto ou serviço a essa experiência.

Para o consumidor, a marca vai garantir a 
qualidade, a reputação, a identifi cação do produ-
to, sendo que as marcas não tradicionais acen-
tuam esta vertente no momento da escolha do 
produto, entendendo a marca como um todo, 
que pode ser perceptível pelos vários sentidos e 
pode chamar a atenção do potencial cliente mais 
facilmente.

Para as empresas concorrentes, estas que-
rem utilizar marcas alternativas para fazer face 
aos produtos concorrentes e pode interessar-lhes 

questionar a legalidade das marcas existentes.
Nesta relação quadripartida (legislador, pro-

dutor, consumidor e concorrentes), o Direito das 
marcas deve em primeiro lugar assegurar a pro-
teção do consumidor, garantindo que este identi-
fi ca claramente e, mais importante, distingue os 
produtos e serviços em causa, e, aos produtores, 
deve assegurar que os seus produtos ou serviços 
são reconhecidos e protegidos de outros que com 
eles se assemelhem e concorram. Em relação aos 
concorrentes, deve salvaguardar a proteção de e 
contra terceiros que disponham de meios para 
interferir nessa relação comercial e contribuir 
para uma política de concorrência efetiva.

 Existindo já casos de marcas olfativas regis-
tados, apesar de ainda em reduzido número, é 
sobretudo na sua aplicação que surgem as difi -
culdades, quer para a concretização prática, quer 
para evitar as impugnações legais.

A difi culdade de representação gráfi ca, a di-
fi culdade de representação por uma fórmula quí-
mica que represente o produto, mas não o odor, 
o depósito de uma amostra que se altera com o 
passar do tempo, são questões que ainda neces-
sitam de ser resolvidas.

Outra difi culdade no registo da marca olfa-
tiva é resultado do facto de o consumidor neces-
sitar de ter acesso ao odor antes de comprar o 
produto, em caso contrário o odor não cumpre a 
sua função de carácter distintivo. Tem de relacio-
nar o odor com o produto, para a sua decisão de 
compra ser infl uenciada pelo odor.

Para uma mais efetiva proteção das mar-
cas olfativas será necessário utilizar tecnologia, 
ainda não existente, para registar essas marcas. 
Igualmente a criação de uma classifi cação in-
ternacional de odores e, de uma máquina, que 
classifi que e reproduza objetivamente cada odor 
resolveria muitas das questões atualmente sus-
citadas.

Outro problema das marcas olfativas é que 
geralmente é alegado que lhes falta caráter dis-
tintivo e que o consumidor médio nem sempre 
as reconhece como marcas.

A difi culdade de provar o carácter distin-
tivo de uma marca olfativa tem-se revelado na 
jurisprudência nesta matéria. Desde o processo 
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Der Duft von Himbeeren, onde o titular da mar-
ca tentou registar o aroma de framboesas para 
combustíveis, em especial o gasóleo, com uma 
descrição verbal que afi rmava que “a marca con-
sistia no cheiro de framboesas, aplicado aos refe-
ridos produtos”21, em que o foi decidido que este 
cheiro era incomum para o produto e sufi ciente-
mente bem conhecido para ser claro e preciso, e 
sem espaço para uma interpretação subjetiva e, 
portanto, distintivo em si mesmo. No entanto, o 
registo foi negado, uma vez que foi entendido ser 
um elemento decorativo com o fi m de se livrar 
do cheiro desagradável de diesel e, assim, não 
possuía caráter distintivo. Este processo não se 
limitou a discutir os requisitos básicos de registo, 
mas revelou adicionalmente a função essencial 
da marca, que consiste em distinguir os bens e 
serviços de uma empresa de outras. 

É referido ainda neste processo que a dis-
tinção tem de ser perceptível para ao consumi-
dor médio e que, neste caso, o odor a framboesa 
cannot guarantee to the consumer the identity 
of origin of the goods in the application, nor can 
it enable him to recognise the trade mark inde-
pendently of the goods22.

É também necessário considerar que se o 
odor só se sentir depois do produto ser desem-
brulhado este não poderá ser marca olfativa do 
produto.

Apesar dos esforços efetuados pela WIPO 
não foi possível identifi car uma área de conver-
gência no que diz respeito à representação de 
marcas olfativas. Algumas jurisdições aceitaram 
que tais marcas podem ser representadas atra-
vés de uma descrição, enquanto que para outras 
jurisdições, uma descrição não pode representar 
adequadamente o caráter de tais marcas (WIPO, 
2009, p. 4).

Ao nível da estratégia comercial e de marke-
ting o facto de diferentes pessoas poderem reagir 
de diferentes formas ao mesmo odor, e um odor 
que traz boas memórias a uma pessoa pode re-
lembrar más memórias a outra pessoa e afastá-

-lo do produto/serviço que se pretendia que ele 
comprasse, causa difi culdade na utilização da 
marca olfativa.

Também a ausência de jurisprudência sobre 
alegações de infração de marcas olfativas levanta 
sérias dúvidas sobre os benefícios que esta possa ter.

No caso dos EUA e da UE, os seus sistemas 
legais em matéria de concessão de marcas olfati-
vas conduziram a diferentes soluções. Enquanto 
nos EUA é permitido o registo de marcas olfati-
vas, na UE, inicialmente devido à exigência de 
representação gráfi ca da marca olfativa e atual-
mente abolido o requisito da representação gráfi -
ca da marca olfativa, mas tendo de ser cumpridos 
os critérios da jurisprudência Sieckmann23 con-
tinua a não ser possível registar marcas olfativas, 
estando em discussão esta possibilidade.

Na UE, e na Austrália, o registo das marcas 
olfativas depende da verifi cação dos critérios 
Sieckmann. Nos EUA é a jurisprudência Quali-
tex24 que veio permitir o registo de marcas não 
tradicionais, sendo muito mais permissiva que a 
jurisprudência Sieckmann. Esta realidade veio 
permitir a existência de marcas olfativas nos 
EUA e não na UE.

A recente reforma da marca da UE traz uma 
compreensão mais ampla da defi nição de marca, 
ou seja, não apenas um sinal estático representa-
do grafi camente, mas também um sinal que pode 
ser percebido através de diferentes sentidos hu-
manos. Esta defi nição mais ampla abre a possi-
bilidade para os titulares de marcas registarem 
algumas marcas completamente novas.

Quer nos EUA, quer na UE, resulta que o uso 
de uma nova tecnologia (nariz eletrónico, E-sen-
sing), e respetiva base de dados de odores, terá 
de ser desenvolvida para assegurar a plenitude 
do registo de uma marca olfativa.

Assistimos atualmente a uma evolução tec-
nológica e digital (dispositivo do nariz eletrónico 
e a amostra aromática digital) que vai aperfei-
çoando uma representação fi el dos sinais mais 
difíceis de traduzir visualmente, como os olfati-
vos, pelo que as exigidas formas de representa-21Der Duft von Himbeeren. Decision of the Third Board of Appeal, 5 

December 2001 on Case R-711/1999-3, The scent of raspberries.
22Der Duft von Himbeeren. Decision of the Third Board of Appeal, 
5 December 2001 on Case R-711/1999-3, The scent of raspberries, 
para. 45.

23Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt (“Sieckmann”) 
(Processo C-273/00).
24Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 1995.
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