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Apresentacao

Inteligéncia artificial, robots e digitalizacao da justica sao hoje
questdes incontornaveis no desenvolvimento da ciéncia juridica.
Em abril de 2021, a Comissao Europeia apresentou a proposta
de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que
estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligéncia artificial
— o Atrtificial Intelligence Act, de acordo com o qual deve dar-se
“as pessoas e a outros utilizadores a confianca necessaria para
adotarem solugcdes baseadas em IA, ao mesmo tempo que incentiva
as empresas para que as desenvolvam. A inteligéncia artificial deve
ser uma ferramenta ao servico das pessoas e uma forca positiva
para a sociedade com o objetivo final de aumentar o bem-estar dos
seres humanos”. Em Portugal, a Lei n.° 27/2021, de 17 de maio,
aprovou a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital,
colocando-nos na proa do movimento de regulamentacao legal
dos direitos digitais dos cidadaos.

Foi este o contexto que serviu de mote a organizagao do
II Congresso Internacional “LegalTech, Inteligéncia Artificial e o
Futuro da Atividade Juridica” - Il JURISTECH, numa parceria entre
o Politécnico de Leiria, o Instituto Juridico Portucalense (Polo Leiria)
e o IBEROJUR - Instituto Iberoamericano de Estudos Juridicos.
Visou-se promover um amplo debate cientifico em torno das
questoes juridicas atuais suscitadas pelo uso das novas tecnologias
e, em particular, a sua aplicagao ao sector da justica.

A segunda edicao deste Congresso integrou duas sessoes
plenarias com a presenca de llustres especialistas e nas quais se
discutiram, cientificamente e de forma magnificente: “Los retos de
la robdtica ante el derecho”, numa prelecao apresentada pelo Prof.
Doutor Federico Bueno de Mata — Professor Titular da Faculdade
de Direito da Universidade de Salamanca; a “Justica Penal Preditiva
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- um apocalipse de cliques?”, tema abordado pela Prof. Doutora
Anabela Miranda Rodrigues — Professora Catedratica de Direito
Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra; e ainda “Os desafios juridicos da Inteligéncia Artificial e
da Robdtica e a abordagem da Comissdo Europeia”, analisados
pelo Prof. Doutor Nuno Sousa e Silva — Professor Auxiliar da Escola
de Direito do Porto da Universidade Catdlica Portuguesa.

O |l Juristech contou ainda com varias sessoes paralelas,
que reuniu mais de quarenta investigadores e juristas em torno do
debate dos desafios das novas tecnologias aplicadas ao campo
juridico e cujos textos das respetivas comunicagoes agora se dao
a estampa nesta obra.

Fabio da Silva Veiga
Catia Marques Cebola
Susana Sardinha Monteiro

Coordenadores Il Juristech
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A marca olfativa precisa de um nariz
eletrénico?

Does the olfactory trademark need an electronic nose?
Eugénio Pereira Lucas'

Sumario: 1. Introducao; 2. A Marca olfativa na Unido Europeia; 3. Tecnologias de
captura e reprodugado de odores e seu enquadramento legal; 4. Consideragoes
Finais; Referéncias bibliogréaficas.

Resumo: As marcas nao tradicionais, entre as quais se encontram as marcas
olfativas, tém vindo a ganhar, cada vez mais, uma grande preponderancia junto
do tecido empresarial, que as considera como um instrumento muito relevante na
estratégia de comercializacdo dos seus produtos. Na Unido Europeia (UE), com o
Regulamento (CE) n° 40/94, que criou a marca comunitaria, era necessario que a
marca pudesse ser representada graficamente para poder ser concedida, o que
limitava o registo de marcas olfativas, que dificilmente podem ser representadas
graficamente. A jurisprudéncia Sieckmann (2002) veio esclarecer que as marcas
podem ser sinais ndo visiveis, como odores ou sons, mas rejeitou o pedido de
registo de uma marca olfativa argumentando com a dificuldade de representacao
grafica da mesma. Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2015/2424 e da
Diretiva (UE) 2015/2436, deixou de ser obrigatéria a necessidade de a marca ter
representacao grafica, passando a ser possivel registar como marca da UE um
sinal suscetivel de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando
uma tecnologia geralmente disponivel, desde que a representacdo seja clara,
precisa, autonoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva. Face
a esta situacdo procuram-se processos tecnolégicos que permitam representar
odores em conformidade com o Artigo 4° do Regulamento (UE) 2017/1001, que
respondam as exigéncias da EUIPO. Neste artigo serdo analisadas as evolugoes
tecnoldgicas existentes que permitam capturar e reproduzir odores de tal forma
que permanecam inalterados ao longo do tempo, que cumpram os requisitos
da EUIPO e ainda que fiquem acessiveis através do registo na EUIPO (ex.
cromatografia em fase gasosa, ou cromatografia liquida de alto desempenho,
espectrometria de massa ou ressonancia magnética nuclear). Serdo também
analisadas as relagoes resultantes da aplicagcdao destas novas tecnologias com
o Direito e questoes dai emergentes, nomeadamente a nao funcionalidade, o

1 Doutor em Direito, Professor Coordenador, ESTG, Politécnico de Leiria;
Instituto Juridico Portucalense — Pdlo de Leiria; eugenio.lucas@ipleiria.pt
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A marca olfativa precisa de um nariz eletrénico?

carater distintivo e a ndo concorréncia.

Palavras-chave: marca olfativa; nariz eletronico; marcas nédo tradicionais; Unido
Europeia.

Abstract: Non-traditional trademarks, including olfactory trademarks, have
been gaining increasing preponderance among the business community, which
considers them a very relevant instrument in the marketing strategy of their
products. In the European Union (EU), with Regulation (EC) No 40/94, which
created the Community trademark, it was necessary for the trademark to be
represented graphically in order to be granted, which limited the registration
of olfactory trademarks, which can hardly be represented graphically. The
Sieckmann jurisprudence (2002) clarified that trademarks can be non-visible
signs, such as odors or sounds, but rejected the request for registration of an
olfactory trademark, arguing that it was difficult to represent it graphically. With
the entry into force of Regulation (EU) 2015/2424 and Directive (EU) 2015/2436,
it is no longer mandatory for the trademark to have a graphic representation, and
it is now possible to register as an EU trademark a sign that can be represented
in any suitable form, using generally available technology, provided that the
representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible,
durable and objective. In view of this situation, technological processes that
allow the representation of odors in accordance with Article 4 of Regulation (EU)
2017/1001, and meet the requirements of the EUIPO are being sought. Inthis article
will be analyzed the existing technological developments which allow capturing
and reproducing odors in such a way that they remain unchanged over time, that
meet the requirements of the EUIPO and even that they are accessible through
registration with the EUIPO (e.g., gas chromatography, or high-performance
liquid chromatography, mass spectrometry, or nuclear magnetic resonance).
The relationships resulting from the application of these new technologies with
the Law and emerging issues will also be analyzed, namely non-functionality,
distinctiveness, and non-competition.

Keywords: olfactory trademark; electronic nose; non-traditional trademarks;
European Union

1. Introducao

As marcas tém uma origem antiga, milenar?, mas durante

2 Para desenvolvimento deste aspeto v. SERENS, Nogueira - A monopolizagao
da concorréncia e a (re)emergéncia da tutela da marca. Coimbra: Almedina, Coimbra,
2007.
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séculos erareduzida a suaimportancia. A suarelevancia desenvolve-
se a partir da revolugao industrial e tem-se vindo a acentuar na
economia atual globalizada®.

Numa breve definicdo entendemos a marca como um bem
imaterial, um sinal com capacidade distintiva, que distingue um
produto ou servico de uma empresa dos produtos ou servigos de
outras empresas®. Entre outras exigéncias este sinal esta sujeito a
um requisito de representacao (grafica ou nao), de cuja verificagao
depende o registo da marca.

Com base no requisito de representacao distinguimos
marcas tradicionais de marcas nao tradicionais®. As marcas
tradicionais sdo de facil representacao, mas tém uma limitagao
na sua diversidade (ex. as marcas nominativas: abecedario e
algarismos, as marcas figurativas: um desenho) e nao conseguem
responder aos desafios colocados pelo marketing, para os
produtos atuais. Em contrapartida as marcas nao tradicionais sao
de mais dificil representagdo e tém vindo a ganhar uma grande
preponderancia junto do tecido empresarial, que as considera como
um instrumento muito relevante na estratégia de comercializacao
dos seus produtos.

Nas marcas nao tradicionais, com base num critério de
utilizacdo dos cinco sentidos, encontramos dois subgrupos de
marcas com diferentes caracteristicas. Um grupo de marcas nao
tradicionais que utiliza os sentidos mais “fisicos” (tato, a visao e
a audicao) que sao apreensiveis por esses sentidos e que podem

3 MENIERE, Yann, et al - Intellectual property rights and firm performance in
the European Union. February (2021). [Consult. 19 Fev. 2022]. Disponivel em https:/
euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/
documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_
Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf

4 Para maior desenvolvimento v. ABREU, Jorge Coutinho - Curso de Direito
Comercial. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2018., p. 372; FERNANDEZ-NOVOA, Carlos;
OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, José Manuel - Manual de la propiedad
industrial, Madrid: Marcial Pons, 2017, p. 488.

5 Para maior desenvolvimento v. CARVALHO, Maria Miguel — Novas marcas e
marcas nao tradicionais: objeto, Direito Industrial, Vol. VI, Coimbra: Almedina, 2009, p.
217-245.
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ser descritos de forma relativamente objetiva € um outro grupo
que se baseia nos sentidos mais “quimicos” (olfato e paladar)
cuja apreensao por estes sentidos é de dificil descricdo e de
determinagcdo do seu conteldo, o que dificulta a capacidade de
apresentar o seu carater distintivo e mesmo o proprio sinal. Outra
caracterizacao distingue entre marcas nao tradicionais visiveis
(marcas tridimensionais, monocolores, hologramas, imagens em
movimento) e nao visiveis (marcas olfativas, sonoras, gustativas,
tacteis).

Nas anteriores caracterizacbes € clara a importancia da
experiéncia sensorial global, que ndo apenas a visdo, associada a
marca. E esta experiéncia sensorial é entendida pelos especialistas
em marketing como um instrumento relevante na divulgacao de
uma marca®. E igualmente reconhecido que o olfato desperta no
ser humano impulsos relativos a seducéo, a afetividade, ao desejo
e ao prazer e que por esta razdo os operadores economicos
querem utilizar os odores para persuadirem os consumidores para
comprarem determinado produto ou servico’. A importancia do
olfato, a sua relacdo com a memaria tem vindo a ser comprovado
pela ciéncia® e os operadores econdmicos querem beneficiar da
vantagem que podem obter com o registo de uma marca olfativa.

Para as empresas a possibilidade de utilizarem uma marca
olfativa associada aos seus produtos ou servi¢os, de diferenciarem
os seus produtos ou servicos através do olfato, € uma mais-
valia e, por isso, querem poder beneficiar da vantagem que o

6 CHASSER, Anne H., WOLFE, Jennifer. C. - Brand Rewired, Connecting
Intellectual Property, Branding, and Creativity Strategy. New Jersey: Wiley, 2010.
7 CRUZ, Rui Solnado da - A marca olfativa. Coimbra: Almedina, 2008, p. 62-63;

REIMER, Erin M. - A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks,
Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Vol. 14:3 (2012), p. 718.

8 FERNANDEZ CAMARA, Cristina - Marcas Olfativas, Sensory Branding Y
Reglamento UE 2015/2424. Cuadernos de Derecho y Comercio. NUum. 67 (2017), p.
138, refere “Richard Axel y Linda B. Buck, premios Nobel de Medicina y Fisiologia
de 2004 por su estudio sobre el olfato, sefalan que, mientras que los seres humanos
s6lo podemos reconocer 200 colores, somos capaces de distinguir y recordar hasta
10.000 aromas distintos y que cuando nuestro bulbo olfativo detecta algun olor, la sefial
se envia directamente al sistema limbico, que es la zona del cerebro asociada con el
procesamiento de las emociones”.

160



Eugénio Pereira Lucas

reconhecimento de um odor pode atribuir a esses produtos ou
servicos. Mas para fazerem um investimento num produto ou
servico associado a um odor necessitam que este tenha uma
protecao legal que impeca os seus concorrentes de fazerem a
mesma utilizagdo. A protecao juridica concedida pelo registo da
marca olfativa permite a sua utilizacao exclusiva pelo titular da
marca e assegura que os consumidores distinguem claramente os
seus produtos e servigos dos de outras empresas, 0 que permite a
utilizacao de técnicas de marketing sensorial e emocional, com o
apelo a memoria e a emogoes.

2. A Marca olfativa na Uniao Europeia

No Tratado de Roma, de 1957, que criou a CEE nao existiam
referéncias a direitos de Propriedade Industrial. No caso das
marcas foi com a Diretiva 89/104/CEE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 21/12/1988 que surgiu a primeira legislacao
comunitaria nesta matéria, que definia de uma forma exaustiva,
mas nao taxativa, o conceito de marca. A etapa seguinte foi
alcancada com a aprovacao do Regulamento (CE) n.° 40/94, de
20/12/1993, que criou a marca comunitaria, que € um normativo
com aplicabilidade direta, que uniformizou esta matéria e veio
colocar fim a diversidade existente nas legislacdes dos Estados-
Membros em matéria de marcas. Estes dois diplomas sofreram
algumas alteracoes e foram codificados na Diretiva 2008/95/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26/02 e no Regulamento
(CE) n.°207/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26/02.

Posteriormente, com o objetivo de se introduzirem novas
alteragbes em matéria da marca foi aprovada a Diretiva (UE)
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12 e o
Regulamento (UE) 2015/2424, de 16/12, que criou a marca da Uniao
Europeia. Este Regulamento foi codificado no Regulamento (UE)
2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06, para
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se alcancar maior clareza e racionalidade, em face das alteracoes
substanciais que este Ultimo diploma sofreu.

Esta evolucao legislativa revela uma abertura do legislador
a ideia de aceitacdo de novos tipos de marcas e também a
simplificagdo dos mecanismos de apresentacao do pedido de
registo. A exigéncia de representacdo grafica prevista no artigo
4° do Regulamento (CE) n.° 40/94, de 20/12/1993 foi substituida
pela exigéncia de representacdo que permita que as autoridades
competentes e o publico identifiquem de forma clara e precisa o
objeto da protecao concedida ao titular da marca, agora regulado
no artigo 4° do Regulamento (UE) 2017/1001.

O requisito da representacao da marca (grafica ou nao) é
fundamental para o registo da marca. O requisito da representacao
gréafica simplifica o processo do registo da marca pois vai permitir
uma mais facil analise do pedido de registo pela entidade
competente, permite ser classificado e comparado mais facilmente
com outros pedidos, contribui para delimitar o objeto de protecao
conferido a marca e posteriormente facilita a sua publicacéo.

Esta exigéncia da representacao grafica €, no entanto, uma
significativa limitacao ao conceito de marca, pois limita os sentidos
através dos quais se pode percecionar a marca e os sinais que
a podem compor. Esta opcao pela representacao grafica garante
uma maior facilidade na representacao e objetividade no registo,
mas dificulta a utilizacdo de sinais ndo visiveis, o que impede
os operadores econdmicos de beneficiarem do facto de os
consumidores identificarem como marcas outros sinais além dos
representados graficamente.

No periodo entre os dois regulamentos da Uniao Europeia
sobre a marca (1994 e 2015), com o acérdao Sieckmann em 2002°,
o TJUE aceitou que as marcas podiam ser sinais ndo visiveis, como
cheiros ou sons, desde que pudessem ser representados de forma
grafica.

Atualmente com base na jurisprudéncia Sieckmann e na
9 Processo C-273/00, 12 de dezembro de 2002, ac6rdao Sieckmann.
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extincao da obrigatoriedade da representacao grafica que resulta do
no artigo 4° do Regulamento (UE) 2017/1001 parece ser possivel o
registo de marcas nao tradicionais na UE, nomeadamente o registo
de marcas olfativas, mas o Instituto da Propriedade Intelectual da
Uniao Europeia (EUIPO), refere nas suas “Trade Marks Guidelines,
2020, Part 2.9.2 Smell/olfactory marks” que atualmente, ndo é
possivel representar odores em conformidade com o Artigo 4° do
Regulamento (UE) 2017/1001, uma vez que o objeto da protecao
nao pode ser determinado com clareza e precisao com a tecnologia
geralmente disponivel e por essa razdo nao aceita pedidos de
marcas olfativas.

3. Tecnologias de captura e reproducao de odores e seu
enquadramento legal.

Existem ja algumas tecnologias e estao em criacao varias
outras que permitem a captura e reproducao de odores, 0 que
facilitara o registo de uma marca olfativa. A titulo exemplificativo
fazemos uma brevissima caraterizagao das mais relevantes™:

- Cromatografia de gases. Consiste numatécnica de separagao
e analise de compostos volateis. A precisdo da cromatografia
gasosa tem evoluido muito, com a utilizagao da quimica analitica e
da inteligéncia artificial (principalmente redes neurais), que permite
que os odores podem ser identificados com alta precisao, proxima
de 100%, sem falsos positivos ou falsos negativos.

- Cromatografia liquida de alto rendimento. E um mecanismo

10 Para uma descricdo mais detalhada destas tecnologias v. CRUZ, Rui Solnado
da, op.cit, pp. 77-78; GUILLEMIN, Claire - Law & Odeur, Fragrance Protection in the
Fields of Perfumery and Cosmetics, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2016,
p. 58-61; - UGENA, L. et al. - Identification and Discrimination of Brands of Fuels by
Gas Chromatography and Neural Networks Algorithm in Forensic Research. Journal of
Analytical Methods in Chemistry, 7, (2016); - NOTO LA DIEGA, Guido - Non-Conventional
Marks: The EU Reform of Trade Marks, Brexit, and the Internet of Things. Diritto Mercato
Tecnologia of 16 January 2018, [Consult. 19 Fev. 2022]. Disponivel em https:/ssrn.com/
abstract=3113712, pp. 10-12; - KARAPAPA, Stavroula - Registering Scents as Community
Trade Marks. TMR, 100(6) (2010), p. 1335-1359; FERNANDEZ CAMARA, Cristina, op.cit.,
p. 135-154.
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que analisa os compostos volateis libertados por um aroma
e representados por um grafico de cores, conhecido como
“cromatograma”, que representa a quantidade dos diferentes
compostos em fungdo do tempo necessario para sua separagao.
A utilizacao conjunta de cromatografia de gases e a cromatografia
liquida de alto rendimento obtém informacdo qualitativa e
quantitativa sobre misturas complexas e tem a vantagem apenas
revelar os componentes e sua estrutura, e nao revelar a formula
quimica, garantindo assim a manutencao do segredo industrial.

- Espectrometria de massas. E uma técnica analitica fisica
para detetar e identificar moléculas especificas através da medicao
da sua massa e da caracterizacao de sua estrutura quimica. A
utilizagdo da Cromatografia liquida de alto rendimento acoplada a
Espectrometria de Massas da origem a uma ferramenta analitica
versatil e de grande potencial na andlise qualitativa e quantitativa.

- Ressonancia magnética nuclear. E um mecanismo de
obtencao de informacao estrutural, fisico-quimica e eletronica, que
permite também obter informacgao acerca de dinamica molecular.

- Espectroscopia de infravermelhos e ultravioleta. Mecanismo
que permite identificar um composto ou investigar a composicao
de uma amostra a partir de frequéncias de vibracao especificas.

- “Smelling screen”. Caracteriza-se por ser um equipamento
quecriaadistribuicido deumaromaatravés de umecrabidimensional.
Esta tecnologia permite capturar e guardar uma marca olfativa e
permite aos interessados repetir 0 processo e reproduzir o odor,
garantindo assim o principio da acessibilidade a marca.

- Nariz eletrénico, que é definido por Karapapa como
“um conjunto de sensores de produtos quimicos com perfis de
seletividade sobrepostos. Os sensores medem o cheiro, recolhem os
dados de qualidade e quantidade da sua composicao e identificam-
no através de um padrdo de reconhecimento. O resultado desse
processo é a representacdo de uma “imagem olfativa” do aroma na
forma grafica”'".

11 Karapapa, Stavroula, op.cit., p. 1354.
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Da utilizacao de tecnologias de captura e reproducao de
odores como meio de representacao de uma marca olfativa surgem
varias questoes legais.

Em primeiro lugar surge a questao da representacao da
marca que anteriormente tinha de ser grafica, podendo atualmente
ser representada de qualquer forma adequada, recorrendo a
tecnologia geralmente disponivel, desde que essa representacao
seja clara, precisa, autbnoma, facilmente acessivel, inteligivel,
duradoura e objetiva.

Mas, como referimos, a representacao que resulta da maioria
dos novos meios tecnoldgicos continua a ser grafica e, pelas
razoes suprarreferidas, a representacdo grafica de um aroma nao
0 consegue descrever cumprindo os requisitos da jurisprudéncia
Sieckmann. Neste sentido, no caso da cromatografia gasosa a
Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) entende
que “According to practice, gas chromatography is thus not exact,
and it is subject to so much uncertainty that it does not fulfil the
demand for unambiguous graphical representation”'?2 e no mesmo
sentido o IHMI rejeitou um cromatograma para representar o “smell
of an amber, woolly aroma, with Virginia tobacco undertones and a
mace topnote” considerando que nao era inteligivel pelo publico™.

Constatamos que os processos tecnoldgicos atuais sdo ainda
incapazes de apresentar uma representacao do aroma com certeza
e seguranca juridicas que permita o seu registo pela EUIPO. A
solucao ideal seria um mecanismo tecnoldogico, como o MP3
para o som, o MP4 para o video, um futuro nariz eletrénico ou um
“smelling screen” que nao necessitasse de representacao grafica.

Ultrapassada a questao da representacao da marca o critério
mais relevante para o registo de uma marca olfativa deve ser, como
para as restantes marcas, o seu carater distintivo'’#, sendo que esta
prova de carater distintivo é especialmente dificil de atestar no

12 WIPO - Visible signs. (n.d) [Consult. 19 Fev. 2022]. Disponivel em http://www.
wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf

13 KARAPAPA, Stavroula, op.cit., p. 1353.

14 Artigo 7°, nUmero 1, alinea b) do Regulamento (UE) 2017/1001.
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caso das marcas nao tradicionais, como a marca olfativa. No caso
concreto da marca olfativa refere Karapapa que para se verificar o
carater distintivo é necessario que o consumidor consiga associar
determinado aroma a um produto especifico, mesmo que nao se
lembre do seu nome, através de uma estimulagdo da memoria
olfativa daquele™.

Consegue um odor identificar a origem do produto e assim
assegurar o seu carater distintivo? A mensagem que o sinal
necessita passar para o consumidor € sobre a origem do produto
protegido pela marca. Assim, o carater distintivo de um sinal é
um pré-requisito para que ele possa indicar a origem especifica
dos produtos que ostentam a marca. O carater distintivo deve ser
captado no momento da oferta, antes da compra, e ndao apds a
compra, pois s6 assim um aroma podera diferenciar um produto ou
servico dos seus concorrentes.

Um odor nao é inerentemente distinto, pois normalmente é
entendido como uma caracteristica natural do produto e por isso
€, em regra, apenas descritivo. Quando utilizado de uma forma
nao descritiva, um odor pode ser considerado como uma marca
registada, mas para isso é necessario provar que esse odor funciona
como uma marca, por ter adquirido carater distintivo. Mas mesmo
que um sinal olfativo tenha adquirido reconhecimento de carater
distintivo, ele pode nao ter um propdsito utilitario para os bens ou
servicos a que é associado. Se esse odor resulta da prépria natureza
dos produtos, nao pode ser registado como marca olfativa.

Além dos motivos absolutos de recusa de registo da marca
elencados no artigo 7° do Regulamento (UE) 2017/1001, realcamos
o facto de tal como para as restantes marcas, as marcas olfativas
nao poderem ser genéricas, descritivas e funcionais'®. Se o aroma
utilizado tiver por objetivo disfar¢car os maus odores que resultam da

15 KARAPAPA, Stavroula, op.cit., p. 1342.
16 Artigo 7°, nUmero 1, alineas c), d) e ) do Regulamento (UE) 2017/1001.
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composicao quimica do produto’’, ou quando o aroma € inerente ao
préoprio produto, tal como limao em relagdo aos produtos citricos,
sdo situacoes em que o aroma tem um carater funcional e nao pode
ser registado como marca.

E neste enquadramento da ndo funcionalidade que se
desenvolve o conceito de “secondary meaning”. O aroma nao deve
ser o produto em si ou ter uma relacao funcional com o produto,
mas deve ser um atributo adicional e diferenciador. E necessario
que o produto mantenha a sua utilidade ou funcionalidade para o
consumidor, mesmo na eventualidade de nao poder utilizar o aroma
objeto na marca olfativa.

Assim, a marca ndao pode consistir numa caracteristica
genérica, descritiva e funcional do produto ou servico. O aroma
tem de ser Unico e associado ao produto ou servico. No entanto é
também aceite a possibilidade de o produto adquirir o seu carater
distintivo através do uso. Foi o que sucedeu com a primeira marca
olfativa registada nos EUA, em que o Trademark Trial and Appeal
Board deu razdo aos requerentes que pretendiam registar o cheiro
de flor de pluméria aplicavel a fios de costura e bordado, justificando
que este havia adquirido capacidade distintiva do produto através
do uso reiterado do aroma'®, considerando que através da pratica
comercial, se acabou por gerar junto do consumidor tal associacao
entre o sinal e a origem empresarial.

E também necessario acautelar a situacdo de conceder
o registo de uma marca olfativa para um grupo determinado de
produtos ou servigos que, pelas suas carateristicas semelhantes,
se incluem numa mesma classe e nao identificam o seu criador/
produtor, o que poderia levar a uma monopolizacao do sinal pelo
requerente e assim lesar o interesse geral e colocar em causa a
concorréncia entre esse tipo de produtos ou servicos.

17 Em certos casos, de facto, sdo adicionados odores aos produtos (ex. em
produtos farmacéuticos como no caso da Eli Lilly) para mascarar ou eliminar propriedades
negativas do produto.

18 TTAB - Trademark Trial and Appeal Board - *1 IN RE CELIA CLARKE, DBA
CLARKE’S OSEWEZ Serial No. 758,429 September 19, 1990.
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4. Consideracoes Finais

O olfato tem um alto poder de evocacdao de memorias, que
Proust bem descreveu, o que pode influenciar no processo de
decisao de aquisicao, ou nao, de um produto ou servico'™. Foi ja
demonstrado que os humanos primeiro distinguem cheiros e depois
sons, texturas e cores®, o que da especial importancia as marcas
olfativas dentro do grupo das marcas nao tradicionais e os estudos
cientificos concluem que as marcas olfativas sdo de uma natureza
que as faz operar ainda mais rapido no cérebro dos consumidores
e por isso funcionam ainda melhor como marcas?'.

Além da sua utilizagdo no marketing as marcas olfativas
podem por ex. vir a ter especial relevo na “internet das coisas”
composta pela rede de dispositivos (ex. telemoveis, frigorificos, ar
condicionado, aspiradores, televisoes, ...) que estao conectados
a internet e que podem comunicar uns com os outros e que se
tem vido a desenvolver exponencialmente?. Toda esta tecnologia
pode ser utilizada no reconhecimento e identificagao de odores,
mas igualmente na sua reproducao nas casas dos consumidores,
nos automoveis, nos escritorios, etc, com um potencial imenso se
associado a uma marca olfativa.

Mas a apreciagao de um odor pode variar em fungcao do
género, idade, alteracbes hormonais, condicdes ambientais, a
temperatura e outros fatores?, por isso pode ser dificil garantir que

19 CHASSER, Anne H., op.cit, p. 54; BARRIOS ESPINOSA, Daniel - Las marcas
olfativas en Colombia, Revista La Propiedad Inmaterial. N. 24, Universidad Externado de
Colombia (julio-diciembre, 2017), p. 95-127.

20 BAULIEU, Dominique - Marketing olfactif ou all factice? Emarketing. [Consult.
19 Fev. 2022]. Disponivel em http:/www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/
Marketing-olfactif-ou-allfactice--6792-1.htm#qCIlYP65IFbwT5LtK.97

21 FERNANDEZ CAMARA, Cristina, op. cit., p. 137-138.

22 Atualmente existem mais de 42 mil milhdes de dispositivos inteligentes e em
2025 espera-se que existam mais de 75 mil milhdes; v. STATISTA - Internet of Things
(loT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in billions), [Consult.
19 Fev. 2022]. Disponivel em https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-
connected-devices-worldwide

23 REIMER, Erin M., op.cit., p. 717.
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0s consumidores conseguem distinguir exatamente os odores, 0
que prejudica o valor deste tipo de marca. Em caso de conflito
os juizes terao muita dificuldade em conseguir identificar quais os
aromas que estdao em conflito e se sao semelhantes ao ponto de
provocarem uma violagao de uma marca olfativa. Sera importante
que advogados e juizes considerem estas particularidades,
resultantes da natureza da marca olfativa, de modo a desenvolver
de um sistema de direito de marcas que responda a essas
especificidades.

A solucao a encontrar tem de garantir a segurancga juridica
e os interesses das partes envolvidas. O operador econémico
quer ter a certeza que é titular da marca associada ao produto ou
servico e que os seus produtos ou servicos sao identificados e
protegidos face a outros semelhantes e que com eles estejam em
concorréncia. O consumidor nao pode ser confundido e assim é
necessario proteger da confusdo o publico consumidor e garantir
que a marca olfativa identifica e distingue os produtos e servicos
existentes no mercado®.

Os operadores econdémicos, no mercado atual muito
concorrencial, vao utilizar os odores, as cores, 0s sons e outras
formas tecnoldgicas, para numa estratégia de marketing sensorial
e emocional, que distinga e diferencie os seus produtos e servicos,
tentarem alcangar novas formas de cativar os consumidores.
Para essa estratégia ser eficaz necessitam, no caso concreto da
marca olfativa, que esta seja possivel registar e conceda uma
protecao efetiva. Na UE e nos seus Estados-Membros existe ja o
enquadramento legal e jurisprudencial para a protecao das marcas
olfativas, sendo necessario agora efetivar este direito.
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Inteligéncia artificial, robots e digitalizacao da justica sao hoje
questdes incontornaveis no desenvolvimento da ciéncia juridica.
Em abril de 2021, a Comissao Europeia apresentou a proposta de
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que
estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligéncia
artificial — o Artificial Intelligence Act, de acordo com o0 qual deve
dar-se “as pessoas e a outros utilizadores a confianca necessaria
para adotarem solucoes baseadas em IA, a0 mesmo tempo que
incentiva as empresas para que as desenvolvam. A inteligéncia
artificial deve ser uma ferramenta ao servico das pessoas e uma
forca positiva para a sociedade com o objetivo final de aumentar
0 bem-estar dos seres humanos”. Foi este o contexto que serviu
de mote a organizacao do Il Congresso Internacional “LegalTech,
Inteligéncia Artificial e o Futuro da Atividade Juridica” - |l
JURISTECH, numa parceria entre o Politécnico de Leiria, o Instituto
Juridico Portucalense (Polo Leiria) e o IBEROJUR - Instituto
Iberoamericano de Estudos Juridicos. Visou-se promover um
amplo debate cientifico em torno das questdes juridicas atuais —
suscitadas pelo uso das novas tecnologias e, em particular, a sua

aplicacao ao sector da justica.
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