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Fig. 10 – Iden� dade visual fi nal 

68 e 72, a Syntax foi inspirada historicamente 
nas romanas renascentistas, nas letras lapi-
dares romanas, tratando-se simultaneamente 
de um tipo distintivamente moderno, ao gosto 
do seu tempo.

Parece ingénua à primeira vista, mas uma 
análise detalhada das formas da letra revela-
-nos pormenores que dão a este tipo claro e 
sóbrio um refinado equilíbrio e uma elegância 
própria. Parece desenhada com traços para-
lelos, mas um olhar atento revela que a gros-
sura do traço sofre um ligeiro aumento nas 
extremidades. A orientação das letras não é 
vertical, mas ligeiramente oblíqua. Dois por-
menores que conferem à Syntax um caráter 
muito próprio.

Por outro lado, a Flama mostrou-se mais 
frágil às reduções de escala, sendo mais fe-
chada e possuindo terminais dos i’s, em cai-
xa alta, com traços horizontais que, aquando 
de uma redução maior, provocam 
o desenho de uma linha horizon-
tal que prejudica a legibilidade e 
rapidez de leitura. A diferença de 
pesos entre o bold e o regular é 
também maior e, portanto, mais 
brusca que na Syntax. 

A utilização do tipo Syntax 
trouxe para a identidade visual to-
tal a variável humana que a rigidez 
e rigor técnico/formal do símbolo 
lhe tenha retirado, contribuindo 
assim para a ampliação das rela-
ções de interação sígnica.

Só quando todos os elementos 
e fatores de um signo de imagem 
de identidade são postos em con-
junto, dentro da estrutura interna, 
e a clareza do signo físico coincide 
com a clareza do conteúdo intrín-
seco, então se chega ao autêntico 
signo de identidade visual.

A solução foi apresentada jun-
to da instituição e do seu público-
-alvo ajudando a ampliar o sen-
timento de pertença e a imagem 
da instituição. Por fim, foram 

implementadas um conjunto de aplicações 
que se estabeleceram como prioritárias, on-
de se exploraram as capacidades expressivas 
da linguagem definida. Através da aplicação 
constante e coerente da marca gráfica, nos 
mais variados suportes e eventos desportivos, 
reforçou-se a imagem institucional e criou-se 
uma aproximação aos valores e públicos ini-
cialmente estabelecidos.

Fig. 11 – Algumas aplicações
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4 – Conclusão
O artigo descreveu o processo metodológico 

de desenvolvimento da identidade visual do De-
partamento de Desporto do Instituto Politécnico 
de Bragança, desde as etapas de pesquisa e análise, 
às etapas de desenvolvimento e produção. 

Através da abordagem metodológica usada foi 
possível demonstrar que o designer tem uma res-
ponsabilidade social ao criar signos gráfi cos identi-
tários de uma organização. Para que isso aconteça, 
defende-se que este deverá conhecer e compre-
ender devidamente a multiplicidade de conceitos 
e variáveis por onde se move e opera, de modo a 
poder criar um signo que efetivamente concentre 
em si a identidade da instituição que representa e 
contribua para a imagem global ambicionada. 

Verifi cou-se que a identidade visual de uma 
instituição é a expressão privilegiada da marca e 
compõe a síntese de todos os seus valores intangí-
veis. A tarefa de traduzir o rigor científi co e peda-
gógico, a interação com a comunidade, uma atitude 
corporativa diferenciada, jovem, aberta, inovadora 
e tecnológica em síntese gráfi ca, levou ao desenvol-
vimento gráfi co de um conjunto de hipóteses apre-
sentadas e testadas através de interações constan-
tes entre o designer e o Departamento de Desporto. 
Para além do uso de ferramentas e atributos sígni-
cos próprios da linguagem do design, o feedback 
obtido em todas as fases de desenvolvimento foi 
fundamental, no sentido de dirigir o projeto para a 
captação das emoções, das necessidades, das expe-
tativas e assegurar a efi ciência da comunicação da 
mensagem que se pretendeu transmitir.

Como resultado, após início deste projeto e das 
várias aplicações produzidas, verifi ca-se que a iden-
tidade visual desenvolvida para o Departamento de 
Desporto tem permitido uma resposta efi caz, cum-
prindo com os objetivos propostos, adaptando-se 
às necessidades criadas e promovendo o seu reco-
nhecimento.

Em suma, conclui-se que os resultados das 
ações das atividades de design, em toda a sua ex-
tensão e diversidade, contribuem de forma funda-
mental como parte estratégica da comunicação e 
da gestão da imagem de marca do Departamento 
de Desporto.
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Resumo: 
Pensar no mundo atual, onde há a oferta de milhares 
de produtos e serviços (realizados em lojas físicas ou 
on-line), pressupõe a escolha de uma marca que possa 
ser protegida e atribua valor aos produtos/serviços que 
representa. O objetivo deste artigo é auxiliar na escolha 
das marcas a partir das proteções legais previstas no 
ordenamento jurídico brasileiro e chileno para a mar-
ca. Para isso, realizar-se-á uma pesquisa, quanto a: a) 
abordagem: qualitativa, b) à natureza: aplicada (que 
gera conhecimentos para a  aplicação prática), c) aos 
objetivos: descritiva, d) ao procedimento: bibliográfi ca 
e documental. Como resultado, após a descrição do que 
pode ser protegido como marca para os ordenamentos 
jurídicos do Brasil e do Chile, espera-se contribuir para 
a escolha de marcas passíveis de proteção nesses países.

Palavras-chave: marca, proteção, ordenamento ju-
rídico

Abstract:
Thinking about the current world, where thousands of 
products and services are off ered (carried out in physical 
stores or online), presupposes the choice of a brand that 
can be protected and gives value to the products / servi-
ces it represents. The purpose of this article is to assist in 
choosing brands from the legal protections provided for 
in the Brazilian and Chilean legal system for the brand. 
For this, a research will be carried out, regarding: a) ap-
proach: qualitative, b) to nature: applied (which genera-
tes knowledge for practical application), c) to the objec-
tives: descriptive, d) to the procedure: bibliographic and 
documentary. As a result, after describing what can be 
protected as a trademark for the legal systems of Brazil 
and Chile, it is expected to contribute to the choice of 
trademarks subject to protection in these countries.

Keywords: brand, protection, legal order

Resumén: 
Pensar en el mundo actual, donde se ofrecen miles de 
productos y servicios (realizados en tiendas físicas o en 
línea), presupone la elección de una marca que pueda 
protegerse y otorgue valor a los productos / servicios 
que representa. El propósito de este artículo es ayudar a 
elegir marcas entre las protecciones legales previstas en 
el sistema legal brasileño y chileno para la marca. Para 
ello, se llevará a cabo una investigación sobre: a) enfo-
que: cualitativo, b) a la naturaleza: aplicado (que genera 
conocimiento para la aplicación práctica), c) a los ob-
jetivos: descriptivo, d) al procedimiento: bibliográfi co y 
documental Como resultado, después de describir lo que 
puede protegerse como marca comercial para los siste-
mas legales de Brasil y Chile, se espera que contribuya 
a la elección de marcas comerciales sujetas a protección 
en estos países.

Palabras-clave: marca, protección, orden legal

Résumé:
Penser le monde actuel, où des milliers de produits 
et services sont proposés (réalisés dans des maga-
sins physiques ou en ligne), suppose le choix d’une 
marque qui peut être protégée et valorise les produits 
/ services qu’elle représente. Le but de cet article est 
d’aider à choisir les marques parmi les protections lé-
gales prévues dans le système juridique brésilien et 
chilien pour la marque. Pour cela, une recherche sera 
menée, concernant: a) l’approche: qualitative, b) la 
nature: appliquée (qui génère des connaissances pour 
une application pratique), c) les objectifs: descriptif, 
d) la procédure: bibliographique et documentaire. En 
conséquence, après avoir décrit ce qui peut être pro-
tégé en tant que marque pour les systèmes juridiques 
du Brésil et du Chili, il devrait contribuer au choix des 
marques soumises à protection dans ces pays.

Mots-clés: marque, protection, ordre juridique

1Doutora em Direito (UNISC), professora-pesquisadora da Universi-
dade Univates, membro fundador do Observatório de Marcas e pro-
fessora do MBA Branding & Business /Brasil.
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1PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 132.
2CARDOSO, Patricia Silva. Os direitos reais e a Lei n. 11.481/07: re-
fl exões sobre a funcionalização do regime da propriedade pública, in: 
Revista de Direito da Cidade, v.8 n.1 (2016), pp.404 -433. Rio de Ja-
neiro, 2016, p. 406.

3Faculdade de servir-se da coisa - materialmente ou jurídicamente, de 
acordo com a sua destinação econômica.
4Faculdade de alterar a substância da coisa materialmente (constru-
ção, alteração, destruição) ou jurídicamente (alienação, oneração,etc).
5Faculdade de explorar econômicamente a coisa, extraindo frutos e 
produtos que a coisa é capaz de produzir.
6Trata-se do elemento externo/jurídico da propriedade, que represen-
ta a pretensão do titular do direito subjetivo, de excluir terceiros que 
indevidamente estejam na posse da coisa.
7Quem quer que não seja o sujeito ativo, fi cará submetido a uma obri-
gação negativa ou abstenção, devendo respeitar o direito real alheio.
8LOUREIRO, Luiz Guilherme. Direitos Reais à luz do Código Civil e 
do Direito Registral. São Paulo: Ed. Método, 2004, p. 110
9No sentido de que pode ser oposto erga omnes.
10VIEGAS, Juliana L. B. in Propriedade intelectual: contratos de pro-
priedade industrial e novas tecnologias/ Manoel J. Pereira dos Santos, 
Wilson Pinheiro Jabur (coord) – São Paulo: Saraiva, 2007, p.3

Introdução 

1. Começando pelo começo: conceito de 
propriedade

Para que se possa discutir a marca como um 
dos objetos protegidos pelas leis de Propriedade 
Industrial (tanto brasileira - Lei n° 9.279 de 14 de 
maio de 1996; quanto chilena - Lei n° 19.039 de 25 
de janeiro de 1991), é preciso entender o sentido 
do termo propriedade e contextualizá-lo, principal-
mente porque, como explica Penteado1, os termos 
signifi cam conceitos (frutos de apreensão), que por 
sua vez, guardam relação com a realidade signifi -
cada. 

Sabendo-se que a palavra “propriedade” é, por-
tanto, um símbolo convencional, com signifi cado 
arbitrário, procura-se traçar os limites de compre-
ensão da sua estrutura conceitual, relacionando-a 
com o fenômeno jurídico previsto no ordenamento, 
através de sua contextualização. Para isso, citam-se

a) o Código Civil Brasileiro, que não traz um 
conceito de propriedade, limitando-se somente a 
enumerar os poderes do proprietário:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha.

b) o Código Civil do Chile, o qual estabelece que 
a propriedade é um direito real que recai sobre ob-
jeto corpóreo, permitindo ao seu titular os direitos 
de gozar e dispor:

Art. 582. El dominio (que se llama también propie-
dad) es el derecho real en una cosa corporal, para 
gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo 
contra la ley o contra derecho ajeno.

O que se percebe dos dispositivos supramen-
cionados, é que a relação entre a palavra proprieda-
de (signifi cante) e o conceito (signifi cado), refl etem 
a ideia de “pertencimento”, esse é o entendimento 
de Cardoso2, para quem: “...o estudo da matéria 

remonta à “questão central sobre a consistência 
mínima do ‘meu’ jurídico” (GROSSI, 2006, p. 5) e, 
no bojo dessa noção de pertencimento individual, é 
erigida a noção de propriedade moderna e a teoria 
geral dos direitos reais”.

Essa noção de pertencimento molda a noção 
de propriedade moderna, na qual um Direito (o di-
reito de propriedade) pertence a um Sujeito Ativo 
(titular dos poderes: jus utendi3, o jus abutendi4, 
o jus fruendi5 e a reivindicatio6), e, por essa razão, 
submete a coisa (objeto do direito) e as outras pes-
soas (sujeitos passivos universais7).

Como explica Loureiro8: “Trata-se de um di-
reito complexo, absoluto9, perpétuo e exclusivo, 
pelo qual uma coisa fi ca submetida à vontade mo-
nopolística de uma pessoa, apenas limitada pela lei, 
pelas suas funções sociais ou por atos de vontade.” 
Em outras palavras, a propriedade compreende as 
faculdades de, atuando nos limites estabelecidos 
pela lei, usar, gozar e dispor da coisa corpórea, além 
do direito reivindicá-lo de quem quer que o dete-
nha ou possua injustamente.

Entretanto, ao ler o que dispõe os Códigos Ci-
vis brasileiro e chileno, percebe-se que ambos pro-
tegem as coisas corpóreas, mas e as coisas incorpó-
reas, como são protegidas? São protegidas por leis 
específi cas que tratam da propriedade imaterial. 

E o que compreende a propriedade imaterial? 
Como explica Viegas10, compreende tanto bens e 
direitos de personalidade (vida, liberdade, priva-
cidade...), quanto bens intelectuais (derivados do 
esforço da inteligência humana).
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2. Propriedade intelectual, o que é? 
A propriedade intelectual traduz a proteção ao 

esforço dispendido pelo ser humano, voltado à ma-
terialização de ideias e realização de obras culturais 
e industriais, consoante a explicação de Farina11:

Toda exteriorizacíon de un pensamiento puede ser 
considerada producto intelectual, pues es resultado 
de la actividade mental de su autor quien crea – me-
diante la aplicación de la inteligencia humana – ide-
as, conceptos y expresiones que adquiren realidad 
de por sí, y que generalmente se exteriorizan en la 
materia que le da sustento o en la que se plasma. 
Cuando estos productos intelectuales están protegi-
dos por la tutela que les brinda la ley se convierten en 
propriedad intelectual o derecho intelectual.

Por esse motivo, é possível afi rmar que a pro-
priedade intelectual está atrelada a um direito pes-
soal do criador/inventor (inerente ao ser humano, 
haja vista ser afeito à sua própria capacidade in-
telectual), e surge quando materializam-se ideias 
(voltadas a suprir às suas necessidades culturais, 
ou o interesse social e o desenvolvimento industrial 
e tecnológico do país).

3. O desenvolvimento industrial e tecnoló-
gico e a proteção da propriedade industrial

Muitos autores, afi rmam que a origem da pro-
priedade industrial remonta a antiguidade, perí-
odo no qual os artesãos gravavam as suas fi rmas 
ou “marcas” nos produtos utilitários/artísticos... 
Mas, o primeiro caso de proteção da propriedade 
industrial, ocorreu em 1236, na França, quando foi 
concedido a Bonafusus de Sancta e Companhia um 
privilégio exclusivo de, por 15 anos, tecer e tingir 
tecidos de lã, segundo o método fl amengo12.

Entretanto, foi com a Revolução Industrial 
(iniciada em meados do século XVIII), que  a era 
agrícola foi superada e uma nova relação entre ca-
pital e trabalho se impôs, passando-se do sistema 
artesanal para o industrial: as máquinas suplanta-
ram o trabalho humano, e a humanidade percebeu 
que a sua criação, além de gerar desenvolvimento 

1PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 132.
2CARDOSO, Patricia Silva. Os direitos reais e a Lei n. 11.481/07: re-
fl exões sobre a funcionalização do regime da propriedade pública, in: 
Revista de Direito da Cidade, v.8 n.1 (2016), pp.404 -433. Rio de Ja-
neiro, 2016, p. 406.

13Convenção da União de Paris – CUP .Disponível em: http://www.
inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf Acesso em 24 de abril de 2020.
14Art. 1.º (...)

2. A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes 
de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos indus-
triais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o 
nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de 
origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

tecnológico (em razão das inovações criadas), tam-
bém poderia alavancar o desenvolvimento econô-
mico e social.

Durante esse período, muitas produções inte-
lectuais foram violadas, causando danos para os 
direitos dos inventores e dos seus Estados, para 
combater essas violações, vários países criaram 
legislações protetivas. Todavia, como essas legisla-
ções eram dispares quanto ao que poderia/deveria 
ser protegido, em 1873, na cidade de Viena, uma 
movimentação internacional teve início, na tentati-
va de harmonizar as diferentes legislações relativas 
a Propriedade Industrial. Essa movimentação, cul-
minou com a Convenção da União de Paris - CUP13, 
de 1883 e originou o Sistema Internacional da Pro-
priedade Industrial, o qual, no seu artigo 1.º, nú-
mero 214, prescreve os objetos a serem protegidos 
por esse Sistema, estabelecendo uma nova classe 
de bens de natureza imaterial, pertencentes à pes-
soa do inventor/criador, equivalente a um direito 
de propriedade temporária.

4. Breve relato histórico acerca da prote-
ção da propriedade intelectual no Brasil:

Até a transferência da Corte Portuguesa para 
o Brasil, o regime colonial se impunha no sentido 
de explorar as riquezas naturais da colônia portu-
guesa, e impedir que se desenvolvessem, na colô-
nia, atividades que pusessem em risco os interesses 
econômicos e fi nanceiros da Coroa, ou  que pudes-
sem ameaçar-lhe a soberania.

Transferida, porém, a sede do trono português 
para o Brasil, o Príncipe Regente assinou a Carta 
Régia de 28 de janeiro de 1808, através da qual, 
mandou abrir os portos brasileiros (até então fe-
chados, como forma de segregar a colônia do con-
vívio  internacional e da infl uência do progresso 
de outras nações)  ao comércio e a navegação das 
nações amigas.

Como consequência da abertura dos portos, 
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15Art. 179.(...)

XXVI – os inventores terão propriedade de suas descobertas ou das 
produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário 
ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer 
pela vulgarização.
16CERQUEIRA. João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 
Rio de Janeiro: Forense, 1946.

17Art. 72,(...)

§ 25 - Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais 
fi cará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido 
pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vul-
garizar o invento.
18Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/
uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em 24 de abril de 2020.

outras providências legais tiveram que ser toma-
das, destacando-se o Alvará de 1º de abril de 1808, 
que estabelecia a liberdade de indústria (amparan-
do as indústrias que se criassem, permitindo-lhes 
concorrer com produtos estrangeiros) e o Alvará 
de 28 de janeiro de 1809, concedendo privilégio de 
explorar a invenção (desde que o invento atendesse 
aos requisitos de novidade e utilidade), por tempo 
limitado, obrigando os seus titulares a colocar em 
domínio público a invenção, publicando-a quando 
fi ndasse o privilégio.

Foi, porém, a Constituição do Império, pro-
mulgada em 1824, que assegurou aos inventores o 
direito de propriedade sobre seus inventos, no art. 
179, inciso XXVI15, permitindo o direito de fruição 
exclusivo e temporário ou a indenização por colo-
car em domínio público o invento (na época, ainda 
não se cogitava a existência de proteção às marcas 
de fábrica e de comércio). 

Muito embora a regulamentação desse artigo, 
somente tenha se efetivado com a lei promulgada 
em 28 de agosto de 1830, a qual continha 12 artigos, 
e garantia: aos inventores e descobridores, a pro-
priedade e uso exclusivo do objeto; às pessoas que 
melhorassem as descobertas e invenções, os mes-
mos direitos do inventor relativamente ao aperfei-
çoamento; às pessoas que implantassem indústria 
estrangeira, um prêmio proporcional à difi culdade 
e utilidade da implantação16. Também estabelecia 
que ao interessado, competia a prova da autoria do 
invento/melhoramento/implantação de indústria 
e o depósito, no Arquivo Público, da descrição dos 
meios e processos empregados, acompanhados dos 
planos, desenhos ou modelos úteis ao seu esclareci-
mento, concedendo-se gratuitamente a patente do 
privilégio (que variava de 5 a 20 anos), desde que 
fosse pago o selo e o feitio da Carta de patente.

A preocupação com a proteção marcária, ocor-
re quarenta e cinco anos depois (1875), quando foi 
promulgada a primeira lei brasileira sobre marcas 
industriais. Em virtude dessa lei, reconhecia-se 

aos industriais/comerciantes, o direito de marcar 
os seus produtos de forma a torná-los produtos 
distintos (eram usadas diversas formas distintivas, 
tais como: a fi rma ou razão social da indústria/em-
presa, emblemas, selos, sinetes, carimbos, relevos), 
visando reprimir a concorrência desleal (impedin-
do a utilização indevida de marcas, para fraudar os 
direitos dos consumidores).

Nessa época, o direito brasileiro disciplinava, 
em separado as invenções e as marcas. Esse trata-
mento, foi superado com a promulgação do Decre-
to nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que criou 
a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, como 
órgão administrativo que centralizava as questões 
relativas a concessão de privilégios para os inven-
tores e titulares das marcas, condicionando a pro-
priedade da marca ao seu registro, estabelecendo, 
prazo de carência de 3 (três) anos para que se ini-
ciasse seu uso. 

Desconsiderando a superação desta dicoto-
mia, a Constituição de 1934, manteve praticamen-
te inalterada a redação do texto da Constituição de 
189117, pois em sua redação constou:

Art. 113, item 18 - Os inventos industriais pertence-
rão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilé-
gio temporário ou concederá justo prêmio, quando a 
sua vulgarização convenha à coletividade.

No ano de 1937, a Constituição não trouxe ne-
nhuma referência expressa aos direitos do inventor, 
o que só ocorreu em 1946 quando a nova Constitui-
ção voltou a dispor sobre os inventos industriais no 
seu artigo 141, § 17, reconhecendo o direito dos seus 
criadores e permitindo que o Estado “vulgarizasse” 
o invento mediante uma indenização a ser paga pa-
ra o inventor.

Alguns eventos internacionais, repercutiram 
diretamente no ordenamento jurídico brasileiro, 
como por exemplo a assinatura (Paris, 1948), da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem- 
DUDH18, que no art. XXVII, previa:
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XXVII. 1. Todo homem tem o direito de participar 
livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 
as artes e de participar do progresso científi co e de 
seus benefícios.
2. Todo homem tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produ-
ção científi ca, literária ou artística da qual seja autor.

Christmann19, explica que esta Declaração 
reconheceu ao ser humano o direito de produzir 
riqueza a partir de suas ideias (se assim desejar) 
permitindo sua sobrevivência com trabalho e 
dignidade; atribuindo ao autor/inventor, a frui-
ção dos resultados econômicos oriundos da sua 
obra/invenção. Observando a DUDH, o Brasil, 
no artigo 150, número 24, da Constituição de 
196720,  garantiu direitos aos autores de inventos 
industriais e assegurou, no mesmo texto a exclu-
sividade do uso das marcas. Outro evento inter-
nacional que infl uenciou a legislação brasileira 
foi a Convenção de Estocolmo, através da qual 
foi criada a Organização Mundial da Proprieda-
de Intelectual – OMPI, que tinha por objetivo 
estabelecer um nível mínimo de proteção para 
os direitos da propriedade intelectual em nível 
mundial, dentre outros. Demonstrando a preo-
cupação com essa forma de propriedade, a Carta 
Política de 05 de outubro de 1988, incorporou 
no seu artigo 5.º (que trata sobre os direitos fun-
damentais) a proteção aos direitos de proprie-
dade intelectual21, assegurando esse direito, na 
19CHRISTMANN, Damaris.; orientadora: MÜLLER, Thaís Carnieletto. As 
marcas e concorrência (des)leal. a proteção da Lei 9.279/96.[s. l.]: [s.n.], [s. d.]. 
Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat0
5706a&AN=cbu.45986&lang=pt-br&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 24 
abr. 2020.

20Art. 150, n.º 24 - A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indús-
tria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

21Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade;
(...)
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou re-
produção de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fi xar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da 
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fi scalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas;
(...)
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporá-
rio para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proprieda-
de das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

medida em que suas obras atendam a objetivos 
de cunho social e favorecem o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País.

Ressalta-se que a Constituição Federal de 
198822, não prevê alternativa à proteção das 
criações intelectuais e tecnológicas, senão a res-
trição à concorrência, através da exclusividade 
de utilização, como entende Barbosa23. Garan-
tiu-se ao titular das criações, a fruição econômi-
ca proveniente da utilização dos inventos, como 
forma de atender aos fundamentos da República 
Federativa do Brasil24, tornar efi caz os objetivos 
apregoados no artigo 3º da CF25, além dos prin-
cípios relativos a ordem econômica, previstos no 
art. 170 da CF26.

Silva27 ao comentar os princípios relativos a 
ordem econômica, diz que a importância do prin-
cípio da propriedade privada está relacionada 
com a relativização do seu conceito e signifi cado, 
com vistas a realização da ordem econômica: as-
segurar à todos uma  existência digna, conforme 
os ditames sociais. Por esse motivo, a função so-
cial é também um princípio da ordem econômica, 
que se correlaciona com a valorização do traba-
lho humano e na livre iniciativa, estendendo-se a 
todo tipo de propriedade, inclusive a intelectual. 
Logo, o conteúdo dos incisos II e III do art. 170, 
deve ser interpretado atendendo aos fi ns sociais 
a que a constituição se dirige e às exigências do 

22BRASIL, Constituição Federal (1988). Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm Acesso em 24 de abril de 2020.

23BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução a propriedade intelectual. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

24Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Demo-
crático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

25Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;

26Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fi m assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;

27SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2004.
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bem comum.

5. Protegendo a marca: defi nição conceitual
De acordo com a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual - OMPI28:
Una marca es un signo que permite diferen-

ciar los productos o servicios de una empresa de 
los de otra. Las marcas son derechos de propie-
dad intelectual (PI) protegidos.

Normalmente, o processo de criação de uma 
marca envolve investimentos emocionais e fi -

nanceiros dos seus titulares (a marca representa 
um importante ativo para as empresas), que só 
se concretizam com a titularidade devidamente 
protegida pelo registro. Nesse momento, surgem 
algumas dúvidas:

a) Qual o conceito jurídico da marca? 
Respondendo a essa questão, utiliza-se uma 

tabela comparativa das leis brasileira e chilena 
de Propriedade Industrial:

Brasil – lei n° 9.279/96

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca 
os sinais distintivos visualmente perceptíveis, 
não compreendidos nas proibições legais.

Artículo 19.- Bajo la denominación de marca co-
mercial, se comprende todo signo que sea suscepti-
ble de representación gráfi ca capaz de distinguir en 
el mercado productos, servicios o establecimientos 
industriales o comerciales. Tales signos podrán 
consistir en palabras, incluidos los nombres de per-
sonas, letras, números, elementos fi gurativos tales 
como imágenes, gráfi cos, símbolos, combinaciones 
de colores, así como también, cualquier combina-
ción de estos signos. Cuando los signos no sean 
intrínsecamente distintivos, podrá concederse el 
registro si han adquirido distintividad por medio 
del uso en el mercado nacional.
Podrán también inscribirse las frases de propa-
ganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o 
adscritas a una marca registrada del producto, ser-
vicio o establecimiento comercial o industrial para 
el cual se vayan a utilizar.
La naturaleza del producto o servicio al que la mar-
ca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo 
para el registro de la marca.
Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que 
contengan signos, fi guras, cifras, colores, vocablos 
prefi jos, sufi jos, raíces o segmentos de uso común 
o que puedan tener carácter genérico, indicativo 
o descriptivo, se entenderán que confi eren pro-
tección a la marca en su conjunto y se concederán 
dejándose expresa constancia de que no se otorga 
protección a los referidos elementos aisladamente 
considerados.

Chile – lei  n° 19.039/91

Fonte: a autora
28OMPI, Marcas. Disponível em: http://www.wipo.int/trademarks/
es/ Acesso em 24 de abril de 2020.
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O Instituto Nacional da Propriedad Indus-
trial – INAPI Chile, amparado na legislação, des-
creve marca, como: “... todo signo susceptible de 
representación gráfi ca, capaz de distinguir en el 
mercado; productos, servicios, o establecimien-
tos comerciales o industriales”29. No mesmo 
sentido, o Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial INPI  Brasil, conceitua em seu manual: 
“Marca é um sinal distintivo cujas funções prin-
cipais são identifi car a origem e distinguir produ-
tos ou serviços de outros idênticos, semelhantes 
ou afi ns de origem diversa”30.

Por esse motivo, considera-se correta a ex-
plicação de Tinoco Soares31 sobre os signos mar-
cários:

[…] o sinal gráfi co fi gurativo ou de qualquer natureza 
isolado ou combinado e que se destina à apresen-
tação do produto e ou do serviço ao mercado. Por 
isso que deve ser distinta especial e inconfundível. 
Constituindo a marca num sinal qualquer e empre-
gada esta palavra genericamente subentende-se que 
a marca é TUDO dispensando se assim qualquer for-
ma enumerativa exemplifi cativa ou restritiva. Este 
sinal comumente se apresenta de forma gráfi ca ten-

29Instituto Nacional da Propriedad Industrial – INAPI Chile. Qué es una marca? Disponível em: https://www.inapi.cl/marcas/para-
-informarse?acordeon=1  Acesso em 24 de abril de 2020.
30Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI Brasil. Manual de marca. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/pro-
jects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca  Acesso em 24 de abril de 2020.
31SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 - 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
p.22.

do por objeto a letra sílaba palavra conjunto de pala-
vras, o número ou conjunto de números o risco traço 
conjunto de riscos e de traços a sua forma fi gurativa 
ou ainda o conjunto das primeiras com esta última.

Logo, podem ser consideradas como marcas, 
os signos visuais suscetíveis de representação, 
desde atendam aos requisitos de:

- distintividade: o signo, visualmente per-
ceptível, deve exercer a função de distinguir um 
produto ou serviço, de outro;

-veracidade: o signo deve ser criado com a 
intenção de distinguir produtos – não como for-
ma de lesar o concorrente/consumidor, e 

-novidade relativa: o caráter de novidade em 
relação a outras já existentes no mercado, quer 
dizer que os signos devem ser distintos entre si, 
para impedir confusão quanto ao fornecedor de 
produtos/serviços;

Considerando-se os requisitos acima descri-
tos, existem um imenso número de possibilida-
des de uso de signos para caracterização de mar-
cas que podem depender da sua natureza ou da 
sua apresentação.

Brasil – lei n° 9.279/96

Marca nominativa, ou verbal: uma ou mais pala-
vras, compreendendo, também, os neologismos 
e as combinações de letras e/ou algarismos ro-
manos e/ou arábicos, desde que esses elemen-
tos não se apresentem sob forma fantasiosa ou 
fi gurativa.

Nº do Processo: 811552063
Marca: NATURAFARMA

Marca denominativa: uma palavra

Nº Registro:377989 
Signo: GIORGIO ARMANI

Chile – lei  n° 19.039/91
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Marca mista, ou composta: combinação de ele-
mentos nominativos e fi gurativos e/ou por ele-
mentos nominativos cuja grafi a se apresente 
sob forma fantasiosa ou estilizada. 

Nº do Processo: 814569951

Marca fi gurativa ou emblemática: desenhos 
(imagem, fi gura e/ou símbolo); forma fantasio-
sa ou fi gurativa de letra ou algarismo isolada-
mente, ou acompanhado por desenho, imagem, 
fi gura ou símbolo; palavras compostas por le-
tras de alfabetos distintos da língua portuguesa 
e Ideogramas.

Nº do Processo: 006475922

Marca Mixta: combinação de palavras

Nº Registro: 408309

Marca Figurativa: cifras, letras, símbolos, dese-
nhos

Não prevê

Marca tridimensional: forma plástica distintiva 
em si, dissociada de efeito técnico.

Não prevê

Marca sonora: signos auditivos
Nº Registro:1159833

Não prevê

Frases de propaganda / publicitarias: adstritas a 
uma marca registrada do produto, serviço ou es-
tabelecimento.

Fonte: a autora

31
ARTIGO



32
BrandTrends Journal ABRIL/2020

Ambas legislações falam em signos distin-
tivos, com características visuais, destacando-
-se que no Chile (assim como em outros países), 
admite-se a proteção para frases de propaganda 

vinculadas a marca.
a.2) No que concerne sua natureza, as mar-

cas podem se distinguir de acordo com o quadro 
abaixo:

Brasil – lei n° 9.279/96

Marca de produto ou serviço: usada para distin-
guir produto ou serviço de outros idênticos, se-
melhantes ou afi ns, de origem diversa (art. 123, 
inciso I, da LPI).

Tem regramento próprio - 

Marca coletiva é aquela destinada a identifi car 
e distinguir produtos ou serviços provenientes 
de membros de uma pessoa jurídica represen-
tativa de coletividade (associação, cooperativa, 
sindicato, consórcio, federação, confederação, 
entre outros), de produtos ou serviços iguais, 
semelhantes ou afi ns, de procedência diversa 
(art. 123, inciso III, da LPI).

Marca de certifi cação é aquela usada para ates-
tar a conformidade de um produto ou serviço 
com determinadas normas, padrões ou especifi -
cações técnicas, notadamente quanto à qualida-
de, natureza, material utilizado e metodologia 
empregada (art. 123, inciso II, da LPI).

Marca de produtos e serviços 

Marca de estabelecimentos comerciais ou indus-
triais 

Chile – lei  n° 19.039/91

Fonte: a autora

Ressalta-se que, inobstante o fato de o Brasil 
e do Chile serem signatários da CUP - que no art. 
8 estabelece que não há obrigação de depósito/
registro para proteger-se o nome comercial - a 
proteção para esses nomes, é atributiva de direi-
tos. No Chile, o registro ocorre perante o INAPI 
e no Brasil por exigência dos artigos 967 e 1.150 
do Código Civil, na Junta Comercial ou Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas: 

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no 
Registro Público de Empresas Mercantis da respec-
tiva sede, antes do início de sua atividade. 

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária 
vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mer-
cantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade 
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o 
qual deverá obedecer às normas fi xadas para aquele 
registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos 
de sociedade empresária. 

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça -STJ,  estabelecen-
do a distinção entre marca e nome de empresa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 
CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATI-
VA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. RE-
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Brasil – lei n° 9.279/96

Art. 124 - Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, 
distintivo e monumento ofi ciais, públicos, nacio-
nais, estrangeiros ou internacionais, bem como a 
respectiva designação, fi gura ou imitação;

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que 
contengan signos, fi guras, cifras, colores, vocablos 
prefi jos, sufi jos, raíces o segmentos de uso común 
o que puedan tener carácter genérico, indicativo o 
descriptivo, se entenderán que confi eren protec-

Chile – lei  n° 19.039/91

PRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA 
REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO 
GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRE-
SARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLA-
ÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO 
REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das mar-
cas e do nome de empresa serem diversas, a dupla 
fi nalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: 
proteger a marca ou o nome da empresa contra usur-
pação e evitar que o consumidor seja confundido 
quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de 
Propriedade Industrial, ao deixar de lado a lingua-
gem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – 
corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 
da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à 
colisão entre nome comercial e marca o mesmo tra-
tamento conferido à verifi cação de colidência entre 
marcas, em atenção ao princípio constitucional da 
liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas 
relações de concorrência. 3. A proteção de denomi-
nações ou de nomes civis encontra-se prevista como 
tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei 
nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidên-
cia não pode ser dirimido exclusivamente com base 
no critério da anterioridade, subordinando-se, ao 
revés, em atenção à interpretação sistemática, aos 
preceitos legais condizentes à reprodução ou imita-
ção de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei 
nº 5.772/71, consagradores do princípio da especi-
fi cidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a 
aferição de eventual colidência entre denominação 
e marca, não se pode restringir-se à análise do crité-
rio da anterioridade, mas deve também se levar em 
consideração os dois princípios básicos do direito 
marcário nacional: (i) o princípio da territorialida-
de, ligado ao âmbito geográfi co de proteção; e (ii) o 
princípio da especifi cidade, segundo o qual a prote-
ção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 
“alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 
5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de pro-
duto ou serviço, como corolário da necessidade de se 
evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 
5. Atualmente a proteção ao nome comercial se 
circunscreve à unidade federativa de jurisdição da 
Junta Comercial em que registrados os atos cons-
titutivos da empresa, podendo ser estendida a todo 
território nacional se for feito pedido complemen-
tar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. 

Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da 
LPI que melhor compatibiliza os institutos da mar-
ca e do nome comercial é no sentido de que, para 
que a reprodução ou imitação de elemento carac-
terístico ou diferenciado de nome empresarial de 
terceiros constitua óbice ao registro de marca – que 
possui proteção nacional –, necessário, nessa or-
dem: (i) que a proteção ao nome empresarial não 
goze somente de tutela restrita a alguns Estados, 
mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome 
em todo o território nacional e (ii) que a reprodução 
ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos”. Não sen-
do essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, 
possível a convivência entre o nome empresarial e 
a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissí-
dio jurisprudencial deve ser comprovado median-
te o cotejo analítico entre acórdãos que versem 
sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso espe-
cial provido, para restabelecer a sentença proferi-
da pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que 
denegou a segurança. (STJ. RECURSO ESPECIAL 
Nº 1.204.488 - RS (2010/0142667-8) RECTE: INS-
TITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL INPI, RECDO: GANG COMÉRCIO DO VES-
TUÁRIO LTDA. Relatora Min. NANCY ANDRIGHI. 
3 turma. Jgto 22/02/2011)

Isto posto, fi ca claro que, no Brasil, o nome 
comercial depende de um registro validamente 
expedido pela Junta Comercial ou Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do estado federado onde 
foi registrado e tem validade nos limites desse 
estado (para que tenha validade em todo territó-
rio nacional, os atos constitutivos dessa empresa 
devem ser depositados e arquivados nas juntas 
comerciais de todos os estados federados da Na-
ção).

Maiores esclarecimentos sobre seu regime 
jurídico, alcance e âmbito de proteção podem ser 
encontrados na Lei n° 10.406/02. 

b) Qualquer signo visualmente perceptível 
pode ser protegido? Não, como se depreende da 
leitura da tabela abaixo:
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II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo 
quando revestidos de sufi ciente forma distintiva;
III - expressão, fi gura, desenho ou qualquer ou-
tro sinal contrário à moral e aos bons costumes 
ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou 
atente contra liberdade de consciência, crença, 
culto religioso ou idéia e sentimento dignos de 
respeito e veneração;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão pú-
blico, quando não requerido o registro pela pró-
pria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento carac-
terístico ou diferenciador de título de estabeleci-
mento ou nome de empresa de terceiros, susce-
tível de causar confusão ou associação com estes 
sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, 
vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver 
relação com o produto ou serviço a distinguir, 
ou aquele empregado comumente para designar 
uma característica do produto ou serviço, quanto 
à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade 
e época de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de sufi ciente forma dis-
tintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como 
meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispos-
tas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfi ca, sua imitação suscetível 
de causar confusão ou sinal que possa falsamente 
induzir indicação geográfi ca;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à ori-
gem, procedência, natureza, qualidade ou utilida-
de do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho ofi cial, re-
gularmente adotada para garantia de padrão de 
qualquer gênero ou natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha si-
do registrado como marca coletiva ou de certifi ca-
ção por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento espor-
tivo, artístico, cultural, social, político, econômico 
ou técnico, ofi cial ou ofi cialmente reconhecido, 
bem como a imitação suscetível de criar confusão, 

ción a la marca en su conjunto y se concederán 
dejándose expresa constancia de que no se otorga 
protección a los referidos elementos aisladamente 
considerados.
Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas: 
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las 
denominaciones o siglas de cualquier Estado, de 
las organizaciones internacionales y de los servi-
cios públicos estatales.
b) Respecto del objeto a que se refi eren, las deno-
minaciones técnicas o científi cas, el nombre de las 
variedades vegetales, las denominaciones comu-
nes recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud y aquellas indicativas de acción tera-
péutica.
c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una 
persona natural cualquiera, salvo consentimiento 
dado por ella o por sus herederos, si hubiera falle-
cido. Sin embargo, serán susceptibles de registrar-
se los nombres de personajes históricos cuando 
hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su 
muerte, siempre que no afecte su honor.
Con todo, no podrán registrarse nombres de per-
sonas cuando ello constituya infracción a las letras 
e), f), g) y h).
d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzo-
nes ofi ciales de control de garantías adoptados por 
un Estado, sin su autorización; y las que reprodu-
zcan o imiten medallas, diplomas o distinciones 
otorgadas en exposiciones nacionales o extranje-
ras, cuya inscripción sea pedida por una persona 
distinta de quien las obtuvo.
e) Las expresiones o signos empleados para in-
dicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, 
procedencia, destinación, peso, valor o cualidad 
de los productos, servicios o establecimientos; 
las que sean de uso general en el comercio para 
designar cierta clase de productos, servicios o es-
tablecimientos, y las que no presenten carácter 
distintivo o describan los productos, servicios o 
establecimientos a que deban aplicarse.
f) Las que se presten para inducir a error o engaño 
respecto de la procedencia, cualidad o género de 
los productos, servicios o establecimientos, com-
prendidas aquellas pertenecientes a distintas cla-
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salvo quando autorizados pela autoridade compe-
tente ou entidade promotora do evento;
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, 
moeda e cédula da União, dos Estados, do Distri-
to Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de 
país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família 
ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com 
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente co-
nhecidos, nome artístico singular ou coletivo, 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científi ca, assim 
como os títulos que estejam protegidos pelo direi-
to autoral e sejam suscetíveis de causar confusão 
ou associação, salvo com consentimento do autor 
ou titular;
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciên-
cia e na arte, que tenha relação com o produto ou 
serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em par-
te, ainda que com acréscimo, de marca alheia re-
gistrada, para distinguir ou certifi car produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afi m, suscetível de 
causar confusão ou associação com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o 
mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso 
de marcas de mesma natureza, se revestirem de 
sufi ciente forma distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do 
produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aque-
la que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de 
desenho industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou 
em parte, marca que o requerente evidentemente 
não poderia desconhecer em razão de sua ativi-
dade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em 
território nacional ou em país com o qual o Brasil 
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade 
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afi m, 
suscetível de causar confusão ou associação com 
aquela marca alheia.

ses cuyas coberturas tengan relación o indiquen 
una conexión de los respectivos bienes, servicios o 
establecimientos.
g) Las marcas iguales o que gráfi ca o fonéticamen-
te se asemejen, en forma de poder confundirse con 
otras registradas en el extranjero para distinguir 
los mismos productos, servicios o establecimien-
tos comerciales o industriales, siempre que ellas 
gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente 
del público que habitualmente consume esos pro-
ductos, demanda esos servicios o tiene acceso a 
esos establecimientos comerciales o industriales, 
en el país originario del registro.
…
h) Aquellas iguales o que gráfi ca o fonéticamen-
te se asemejen de forma que puedan confundirse 
con otras ya registradas o válidamente solicitadas 
con anterioridad para productos, servicios o esta-
blecimiento comercial o industrial idénticos o si-
milares, pertenecientes a la misma clase o clases 
relacionadas.
…
i) La forma o el color de los productos o de los en-
vases, además del color en sí mismo.
j) Las indicaciones geográfi cas y las denominacio-
nes de origen, legalmente protegidas, en relación 
con el objeto que ellas amparan.
k) Las contrárias al orden público, a la moral o a 
las buenas costumbres, comprendidas en éstas los 
principios de competencia leal y ética mercantil.

Fonte: a autora
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Trata-se de um rol taxativo, que evidencia 
situações de impossibilidade de proteção jurí-
dica, tais como indistintividade em relação a 
outras marcas já existentes no mercado; o fato 
de a marca ser enganosa quanto à qualidade 
do produto e a sua origem; a ofensa à moral 

e aos bons costumes, ou ainda, a caracteres 
inapropriados, que transmitam algum tipo de 
obscenidade.

c) Como proteger a marca criada? Tanto 
no Brasil, quanto no Chile, adota-se o sistema 
atributivo de direitos:

Brasil – lei n° 9.279/96

Brasil – lei n° 9.279/96

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se 
pelo registro validamente expedido, conforme 
as disposições desta Lei, sendo assegurado ao 
titular seu uso exclusivo em todo o território na-
cional, observado quanto às marcas coletivas e 
de certifi cação o disposto nos arts. 147 e 148 .
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da 
prioridade ou depósito, usava no País, há pelo 
menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou seme-
lhante, para distinguir ou certifi car produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afi m, terá direi-
to de precedência ao registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá 
ser cedido juntamente com o negócio da empre-
sa, ou parte deste, que tenha direta relação com 
o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as 
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem re-
querer registro de marca relativo à atividade que 
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto 

Artículo 19 bis D.- La marca confi ere a su titular el 
derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el 
tráfi co económico en la forma que se le ha conferi-
do y para distinguir los productos, servicios, 
establecimientos comerciales o industriales com-
prendidos en el registro.

Artículo 21.- El registro de marcas comerciales se 
llevará en el Departamento y las solicitudes de ins-
cripción se presentarán ajustándose a las prescrip-
ciones y en la forma que establezca el reglamento.

Artículo 21.- El registro de marcas comerciales se 
llevará en el Departamento y las solicitudes de ins-
cripción se presentarán ajustándose a las prescrip-
ciones y en la forma que establezca el reglamento.

Chile – lei  n° 19.039/91

Chile – lei  n° 19.039/91

Fonte: a autora

Isso signifi ca dizer que com o registro, adquire-
-se a proteção legal que garante ao titular da marca 
a sua propriedade, e com ela, o direito exclusivo de 
utilizá-la para identifi car seus produtos ou serviços, 
fruir do status econômico da marca, dispor sobre 
ela e reivindicá-la do poder de seus concorrentes 
que injustamente a utilizem (Brasil: através da con-
corrência desleal e dos crimes contra as marcas; 
Chile: através de ações civis ou penais).

Mas não basta que a marca seja registrável, 
ela tem de estar disponível para identifi car seu 
produto ou serviço, porque se ela já estiver regis-
trada no INPI/BR ou INAPI/CL e/ou protegida 
para a mesma classe vinculada ao seu produto 
ou serviço, pelo menos a princípio, ele não estará 
disponível para uso.

d) Quem pode requerer essa proteção? Ob-
servando-se o que dispõe a lei:
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Brasil – lei  n° 5.648/1970

Art. 2º O INPI tem por fi nalidade principal exe-
cutar, no âmbito nacional, as normas que regu-
lam a propriedade industrial, tendo em vista a 
sua função social, econômica, jurídica e técnica, 
bem como pronunciar-se quanto à conveniência 
de assinatura, ratifi cação e denúncia de conven-
ções, tratados, convênios e acordos sobre pro-
priedade industrial.

Artículo 2°.- El Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial es un organismo de carácter técnico y 
jurídico encargado de la administración y aten-
ción de los servicios de la propiedad industrial, 
conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la ma-
teria. Le corresponderá, asimismo, promover la 
protección que brinda la propiedad industrial y 
difundir el acervo tecnológico y la información de 
que disponga.

Chile – lei  n° 20.254/2008

ou através de empresas que controlem direta ou 
indiretamente, declarando, no próprio requeri-
mento, esta condição, sob as penas da lei.
§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser 
requerido por pessoa jurídica representativa de 
coletividade, a qual poderá exercer atividade 
distinta da de seus membros.
§ 3º O registro da marca de certifi cação só po-
derá ser requerido por pessoa sem interesse co-
mercial ou industrial direto no produto ou ser-
viço atestado.

Fonte: a autora

Fonte: a autora

O registro pode ser solicitado por qualquer 
pessoa física ou jurídica que utilize um signo 
distintivo, visualmente perceptível, para identi-
fi car os seus produtos ou serviços regularmente 

exercidos.
e) Onde se faz o registro? Como se trata de 

um direito territorial, o registro deve ser feito:

No Brasil, o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial – INPI, autarquia federal vin-
culada ao Ministério da Economia (conforme 
Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019), é 
responsável por registros de marcas, concessão 
de patentes, averbação de contratos de transfe-
rência de tecnologia e de franquia empresarial, 
e por registros de programas de computador, 
desenho industrial e indicações geográficas, 
de acordo com a Lei da Propriedade Industrial 
(Lei n.º 9.279/96) e a Lei de Software (Lei nº 
9.609/98).

No Chile, o Instituto Nacional de Propie-
dad Industrial – INAPI, serviço público funcio-

nalmente descentralizado, com personalidade 
jurídica e patrimônio própios, vinculado ao Mi-
nistério de Economia, Fomento y Reconstrução, 
é responsável por todas as atuações adminis-
trativas relativas ao reconhecimento e vigên-
cia da proteção registral outorgada pela lei n° 
19.039/91, correspondendo-lhe, entre outras, 
a elaboração, manutenção e custódia dos re-
gistros, anotações e transferÊncias; emissão de 
títulos e  certificados; conservação e publicida-
de da documentação (quando seja procedente).

f) Como fazer o registro da marca perante os 
institutos nacionais do Brasil e Chile?
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Fluxograma do pedido de registro de marca  no 
Brasil

https://www.mavip.com.br/blog/guia-basico-
-para-registro-de-marca--16 

https://www.inapi.cl/docs/default-sour-
ce/default-document-library/flujo-marcas.
pdf?sfvrsn=a029e39c_2 

Fluxograma do pedido registro de marca no 
Chile

Fonte: a autora

Fonte: a autora

Fonte: a autora

g) Qual é a proteção conferida pelo registro? 
Como vimos na primeira parte deste texto, atri-
bui-se ao titular da marca a propriedade sobre ela, 

o que signifi ca dizer que se atribui o jus utendi, 
fruendi, abutendi e a reivindicatio. Esses poderes 
evidenciam-se na redação dos seguintes artigos:

Brasil – lei n° 9.279/96

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se 
pelo registro validamente expedido, conforme 
as disposições desta Lei, sendo assegurado ao 
titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, observado quanto às marcas coletivas 
e de certifi cação o disposto nos arts. 147 e 148.
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante 
é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou re-
putação.

Artículo 19 bis D.- La marca confi ere a su titular 
el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en 
el tráfi co económico en la forma que se le ha con-
ferido y para distinguir los productos, servicios, 
establecimientos comerciales o industriales com-
prendidos en el registro.
Por consiguiente, el titular de una marca regis-
trada podrá impedir que cualquier tercero, sin su 
consentimiento, utilice en el curso de las operacio-
nes comerciales marcas idénticas o similares para 
productos, servicios o establecimientos comercia-
les o industriales que sean idénticos o similares a 
aquéllos para los cuales se ha concedido el regis-
tro, y a condición de que el uso hecho por el tercero 
pueda inducir a error o confusión.
Cuando el uso hecho por el tercero se refi era a una 
marca idéntica para productos, servicios o esta-
blecimientos comerciales o industriales idénticos, 
se presumirá que existe confusión.

Chile – lei  n° 19.039/91

h) Quanto tempo dura o registro de marca? O 
prazo de validade da marca é de 10 anos em am-

bos os países, como se depreende das leis abaixo:

Brasil – lei n° 9.279/96 Chile – lei  n° 19.039/91

Art. 133. O registro da marca vigorará pe-
lo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da 
concessão do registro, prorrogável por períodos 
iguais e sucessivos.

Artículo 24.- El registro de una marca tendrá 
una duración de diez años, contados desde la fecha 
de su inscripción en el registro respectivo. El titular 
tendrá el derecho de pedir su renovación por perí-
odos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 
días siguientes a la expiración de dicho plazo.
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Fonte: a autora

Brasil – lei n° 9.279/96 Chile – lei  n° 19.039/91

Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia, que poderá ser total ou 

parcial em relação aos produtos ou serviços as-
sinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimen-

to de qualquer pessoa com legítimo interesse se, 
decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na 
data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no 
Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido 
por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, 
no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com 
modifi cação que implique alteração de seu ca-
ráter distintivo original, tal como constante do 
certifi cado de registro.

Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por 
no pago de los derechos de renovación producirán 
los mismos efectos respecto de las frases de pro-
paganda adscritas al registro. En consecuencia, 
anulada o caducada una marca, el Departamento 
procederá a cancelar de ofi cio los registros de fra-
ses de propaganda dependientes de la marca anu-
lada o caducada. De ello deberá dejarse constancia 
mediante la subinscripción marginal en el registro 
correspondiente.

i) Quando se extingue o direito de marca?

Em relação à caducidade é importante men-
cionar que grande parte dos países, inclusive o 
Brasil, não tolera a prática de marcas que são re-
gistradas e não são usadas. Feito o registro da 
marca, impõe-se a obrigatoriedade de seu uso, 
sob pena de caducar a proteção legal a ela con-
cedida.

j) Como ocorre a defesa contra a concorrên-
cia desleal? 

No Brasil, seguindo o viés constitucional, a 
Lei nº 9.279/96 estabeleceu, as práticas conside-
radas abusivas, passíveis de repressão por carac-
terizarem concorrência desleal:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal 
quem:
I - publica, por qualquer meio, falsa afi rmação, em 
detrimento de concorrente, com o fi m de obter van-
tagem;
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa 
informação, com o fi m de obter vantagem;
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, 

ou os imita, de modo a criar confusão entre os pro-
dutos ou estabelecimentos;
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de 
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe 
ou oferece à venda ou tem em estoque produto com 
essas referências;
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, 
em produto de outrem, o nome ou razão social deste, 
sem o seu consentimento;
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recom-
pensa ou distinção que não obteve;
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em reci-
piente ou invólucro de outrem, produto adulterado 
ou falsifi cado, ou dele se utiliza para negociar com 
produto da mesma espécie, embora não adulterado 
ou falsifi cado, se o fato não constitui crime mais gra-
ve;
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a 
empregado de concorrente, para que o empregado, 
faltando ao dever do emprego, lhe proporcione van-
tagem;
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita 
promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao 
dever de empregado, proporcionar vantagem a con-
corrente do empregador;
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de conhecimentos, informações ou dados confi den-
ciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação 
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de serviços, excluídos aqueles que sejam de conheci-
mento público ou que sejam evidentes para um téc-
nico no assunto, a que teve acesso mediante relação 
contratual ou empregatícia, mesmo após o término 
do contrato;
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de conhecimentos ou informações a que se refere o 
inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que 
teve acesso mediante fraude; ou
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, de-
clarando ser objeto de patente depositada, ou conce-
dida, ou de desenho industrial registrado, que não o 
seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, 
como depositado ou patenteado, ou registrado, sem 
o ser;
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de resultados de testes ou outros dados não divulga-
dos, cuja elaboração envolva esforço considerável e 
que tenham sido apresentados a entidades governa-
mentais como condição para aprovar a comerciali-
zação de produtos.

No caso do Chile, estão previstos os seguin-
tes casos:

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa 
a benefi cio fi scal de 25 a 1.000 unidades tributarias 
mensuales:
a) Los que maliciosamente usen, con fi nes comer-
ciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita 
para los mismos productos, servicios o estableci-
mientos o respecto de productos, servicios o estable-
cimientos relacionados con aquellos que comprende 
la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
b) Los que usen, con fi nes comerciales, una marca 
no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones 
correspondientes a una marca registrada o simulan-
do aquéllas.
c) Los que, con fi nes comerciales, hagan uso de en-
vases o embalajes que lleven una marca registrada, 
sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido 
previamente borrada, salvo que el embalaje marcado 
se destine a envasar productos diferentes y no rela-
cionados con los que protege la marca.
Al que reincida dentro de los cinco años siguientes 
a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que 
no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo 
monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tribu-
tarias mensuales.

A concorrência desleal, no âmbito da pro-
priedade industrial, está relacionada com o uso 
indevido de criações intelectuais protegidas, que 
pode resultar em prejuízos morais e patrimoniais 
para os titulares, os quais podem, em juízo, soli-
citar que o concorrente interrompa o uso indevi-
do e indenize os danos causados.

Considerações fi nais:
Fazendo-se uma leitura globalizante da 

Constituição Federal, facilmente chegamos à 
conclusão que o legislador brasileiro considerou 
a propriedade como um direito fundamental  do 
homem, e previu que a propriedade intelectual 
(autoral ou industrial) faz parte do capítulo dos 
direitos fundamentais. 

Sendo a propriedade industrial um direito 
relacionado com o desenvolvimento econômico 
e tecnológico do nosso país, tanto o Brasil quanto 
o Chile  (como agentes normativos e reguladores 
da atividade econômica e de sua fi scalização), 
concede direitos exclusivos para quem investe na 
criação de objetos (patentes, marcas, etc) como 
forma de premiar a livre iniciativa. 

Em suma, as marcas têm proteção em ambos 
os Estados, haja vista o fomento da livre concor-
rência, que garante o desenvolvimento, surgi-
mento e preservação de novas tecno1ogias, e a 
repressão das formas de concorrência desleal.
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Resumo: 
Na sequência das recentes alterações ao regime jurídico 
português da propriedade industrial, com a entrada em 
vigor, no ano de 2019, de um novo Código de Proprie-
dade Industrial, veio o legislador luso, impulsionado por 
legislação oriunda da União Europeia, admitir o registo, 
em Portugal, de novas marcas não tradicionais. O pre-
sente estudo visa, pois, analisar as alterações jurídicas 
que se fi zeram sentir nesta sede e que revolucionam, 
do ponto de vista conceptual e funcional, a construção 
da marca, intentando perceber se a fl exibilidade agora 
imprimida não faz perigar os objetivos e a importância 
da principal função deste signo distintivo, a função dis-
tintiva, em prol de um aumento de projeção da função 
publicitária.

Palavras-chave: marcas não tradicionais; função pu-
blicitária; função distintiva.

Abstract:
Following the recent changes to the Portuguese indus-
trial property legal regime, with the implementation, in 
2019, of a new Industrial Property Code, the Portugue-
se legislature, driven by legislation from the European 
Union, came to admit the registration, in Portugal, of 
new non-traditional brands. The present study aims to 
analyze the legal changes that were felt with this change 
and that revolutionize, from a conceptual and functional 
point of view, the construction of the brand, trying to 
understand if the fl exibility that is now granted does not 
jeopardize the objectives and the importance of the main 
function of this distinctive sign, the distinctive function, 
in favor of an increased projection of the advertising 
function.

Keywords: non-traditional brands; advertising func-
tion; distinctive function.

Resumén: 
En la secuencia de las recientes alteraciones al régimen 
jurídico de la propiedad industrial, con la entrada en 
vigor, en el año de 2019, del nuevo Código de Propie-
dad Industrial, el legislador portugués, impulsado por 
la legislación de la Unión Europea, he venido admitir el 
registro, en Portugal, de nuevas marcas no tradicionales. 
El presente estudio pretende analizar los cambios jurídi-
cos que se han producido en esta materia e que han re-
volucionado, del punto de vista conceptual y funcional, 
la construcción de la marca, con el objetivo de percibir se 
la fl exibilidad ahora imprimida no hace peligrar los ob-
jetivos y la importancia de la principal función de marca, 
que es la función distintiva, en favor de la proyección de 
la función publicitaria.

Palabras-clave: marcas non tradicionales, función 
publicitaria, función distintiva de la marca.

Résumé:
À la suite des récentes modifi cations du régime juri-
diques portugais de la propriété intellectuelle, avec 
l’entrée en vigueur, en 2019, d’un nouveau Code de 
Propriété Industrielle, le législateur portugais, poussé 
par la législation de l’Union Européenne, admet l’en-
registrement, au Portugal, de nouvelles marques non 
traditionnelles. Cette étude a, donc, comme objectif 
analyser les changements juridiques produits et qui 
révolutionnent, du point de vue conceptuel et fonc-
tionnel, la construction de la marque, en essayant de 
comprendre si la nouvelle fl exibilité législative ne met 
pas en péril les objectifs et l’importance de la princi-
pale fonction de ce signe distinctif, la fonction distinc-
tive, en faveur d’une projection accrue de la fonction 
publicitaire. 

Mots-clés: marques non traditionnelles, fonction 
publicitaire, fonction distinctive.
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Introdução 
A atual confi guração do mercado, assente nu-

ma economia altamente globalizada, imprime um 
elevado valor económico à propriedade industrial, 
em geral, e às marcas, em particular, e reclama, 
dos agentes económicos, uma constante inovação 
na construção deste sinal distintivo. Com efeito, se 
outrora as marcas serviam apenas, ou essencial-
mente, para distinguir produtos e serviços de uma 
empresa dos de outras empresas, assumindo prin-
cipalmente uma função distintiva e baseando-se, 
de forma particular, nas características essenciais 
que o produto ou serviço ostentava, hoje em dia 
apresenta-se como causa indissociável do sucesso 
do próprio produto ou serviço reivindicando uma 
constante criatividade e uma premente necessida-
de de ser apreendida imediata e duradouramente 
pela mente do consumidor. Neste pressuposto, tem 
sido crescente, em termos globais, o interesse, por 
parte operadores económicos, no registo de mar-
cas2.

Na verdade, as regras do jogo da concorrência 
merceológica têm sofrido alterações substanciais e 
o denominado marketing racional, que combinava 
primordialmente características objetivas do pro-
duto, como a qualidade e o preço, concorre agora 
com o intitulado marketing sensorial ou emocional 
que, com o objetivo de causar no consumidor uma 
ligação emocional e uma fi delização duradoura, vi-
sa ser determinante na escolha pelo consumidor ao 
criar neste, ainda que, não raras vezes, de forma in-
consciente, uma especial motivação na compra do 
produto ou na aquisição do serviço transformando 
num importante impulsionador do valor da mar-
ca. A necessidade de adaptação na construção da 
marca tem sido, pois, crescente e tem conduzindo 
à arquitetura de um novo paradigma que extravasa 
os traços constitutivos das marcas tradicionais. 

Foi neste novo cenário, onde as marcas ven-
dem mais sensações, emoções e sonhos do que 
produtos e serviços, que nasceu a necessidade de 
reinventar a própria noção de marca e de criar no-
vas formas de distinguir produtos e serviços como 
exigência concorrencial. 

A matéria inerente às marcas tem sido regu-
lada, do ponto de vista jurídico, pelo regime da 
propriedade industrial que, como é sabido, tem as-
sumido especial relevância enquanto mecanismo 
regulador da concorrência e enquanto garante dos 
princípios que norteiam a constituição da marca e 
impedem que a mesma seja enganadora e, por isso, 
induza em erro o consumidor. 

Com efeito, a legislação emanada pela União 
Europeia (UE) e, consequentemente, os Códigos da 
Propriedade Industrial dos diversos países da UE, 
tem refl etido as evoluções conceptuais do sinal dis-
tintivo “marca” e tem permitido paulatinamente a 
admissão de novas formas de marcas, pese embo-
ra, em determinadas situações, apenas após gran-
des discussões doutrinais e jurisprudenciais,

Consequentemente, a par das denominadas 
marcas tradicionais, que englobam as marcas no-
minativas, as fi gurativas e as mistas, tem vindo a 
ser admitido o registo das designadas marcas não 
tradicionais que abrangem, entre outras, as marcas 
tridimensionais, as sonoras, as olfativas, as gustati-
vas, as táteis e as musicais.

Procuraremos, de seguida, partindo das fun-
ções inerentes às marcas, distinguir marcas tradi-
cionais de marcas não tradicionais e, bem assim, 
defi nir e classifi car cada um dos conceitos que 
integra as duas tipologias referidas. Pretende-se, 
igualmente, apontar e analisar as alterações jurídi-
cas promovidas, neste âmbito em particular, pelo 
novo Código da Propriedade Industrial português 
(CPI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, 
de 10 de dezembro, cuja vigência se iniciou a 1 de 
julho de 20193, e teve como propósito, além do 
mais, como decorre diretamente do preâmbulo 
do próprio diploma, “garantir a conformidade do 
regime nacional com os mais recentes instrumen-
tos europeus que determinam a simplifi cação do 
acesso ao sistema de propriedade industrial e o 
reforço dos direitos por ele atribuídos”. O mesmo 
diploma transpôs para a ordem jurídica interna 
(portuguesa) a Diretiva (EU) n.º 2015/2436, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de de-

2No que respeita ao número de pedidos de registo de marcas por mi-
lhão de habitantes, Portugal assume uma posição de destaque, face aos 
demais países da União Europeia (UE). Cfr. Preâmbulo do Decreto-Lei 
n.º 110/2018, de 10 de dezembro.

3De ressalvar que as disposições do Código da Propriedade Industrial 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, referente 
à matéria de proteção de segredos comerciais entraram em vigor a 1 
de janeiro de 2019 e não a 1 de julho de 2019, conforme sucedeu com 
as restantes disposições.
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zembro de 2015, que aproxima as legislações dos 
Estados-Membros em matéria de marcas (Diretiva 
de Harmonização de Marcas) e, bem assim, a Di-
retiva (UE) n.º 2016/943, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à 
proteção de know-how e de informações comer-
ciais confi denciais (segredos comerciais) contra a 
sua aquisição, utilização e divulgação ilegais4. Co-
mo veremos, as alterações promovidas com a apro-
vação da nova legislação vêm amparar legalmente 
o registo de algumas marcas não tradicionais que, 
anteriormente, por ocasião da letra da lei, viam a 
sua admissibilidade legal vedada.

1. Funções das Marcas
Perante uma oferta que abarca uma elevada 

gama de produtos e de serviços iguais ou afi ns 
pertencentes a diferentes operadores, a marca 
assume especial relevo para o seu titular e, bem 
assim, para o consumidor. Nesta relação entre 
produtor/comerciante e cliente, com vontades 
opostas, mas sinalagmáticas, a marca ganha as-
sume-se como fator decisor na escolha do pro-
duto ou do serviço e vai ganhando novas funções 
que reclamam proteção jurídica. Se a função 
distintiva, função primeira da marca, não repre-
senta especiais alertas jurídicos, o mesmo não 
sucede com as funções que, em jeito de acom-
panhamento dos desenvolvimentos do mercado, 
têm vindo a ser atribuídas às marcas.

Perceber a função ou as funções das marcas 
permitirá entender melhor a necessidade de ino-
var constantemente na escolha do sinal e, por 
consequentemente, de juridicamente permitir 
conceitos mais abrangentes e admitir marcas 
não tradicionais.

Podemos antecipar que, em nosso entendi-
mento, as marcas não tradicionais nascem por 
exigência da função publicitária. Será sobretudo 
para auxiliar na concretização desta função que 
4Sobre esta matéria, assumem especial relevo, entre outros, o Regula-
mento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, 
que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o 
Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 e o Regulamento de Execução 
(UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que estabelece 
as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento 
(UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mar-
ca da União Europeia e que revoga o Regulamento de Execução (UE) 
2017/1431.

houve necessidade de reinventar o conceito de 
marca. A nosso ver, as marcas tradicionais se-
riam, por si só, sufi cientes para fazer cumprir a 
função distintiva que não reivindica, de forma 
tão veemente, a criatividade e a capacidade in-
ventiva do criador da marca que é o alimento da 
função publicitária.

1.1. Função Distintiva
Como é sabido, a marca assume um pa-

pel muito relevante enquanto sinal distintivo 
do comércio tendo, na verdade, como principal 
objetivo individualizar produtos e serviços no 
pressuposto de estar provido de aptidão para 
os distinguir dos produtos ou serviços de outras 
empresas. 

A afi rmação que precede, trata-se, na verda-
de, de uma afi rmação que encerra em si mesma 
a conclusão de que a marca assume como fun-
ção primordial a função distintiva o que tem 
sido, aliás, pacífi co entre a doutrina (COELHO, 
1957, p. 372; CORREIA, 1994, p. 179; GONÇAL-
VES, 1999; ASCENSÃO, 2003, p. 7; CARVALHO, 
2004, p. 26; OLAVO, 2005, p. 71; GONÇALVES, 
2019, p. 161; ABREU, 2020, p. 383). Por ser as-
sim, não são suscetíveis de registo os sinais des-
providos de capacidade distintiva.

Aliás, a própria noção de marca, indepen-
dentemente do autor que a profere, conduz à 
reafi rmação da função distintiva como sendo a 
função, por excelência, deste signo. Veja-se, por 
exemplo, a noção de marca avançada, em 1973, 
por Ferrer Correia, que refere que se trata de 
“um sinal destinado a individualizar produtos 
ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação 
de outros produtos ou mercadorias e a permitir 
a sua diferenciação de outros da mesma espécie” 
(CORREIA, 1973, p. 179).

A função da distintiva da marca parece, no 
entanto, não ser a única função que este sinal de-
sempenha. Neste particular, concordamos com 
aqueles que entendem que a marca não responde 
apenas à questão “quem és”, mas sim, como re-
fere Nogueira Serens, às questões “Donde vens? 
Quem és? Quem responde por ti?” (SERENS, 
1988, p. 27).
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1.2. Função de indicação de proveniência 
ou de origem

Paralelamente com a função distintiva da 
marca, são, pois, atribuídas a este sinal distintivo 
de comércio outras funções ainda que o respetivo 
reconhecimento não formule opinião unânime 
entre a doutrina e a jurisprudência. 

Neste âmbito, tem gerado controvérsia, des-
de logo, o reconhecimento da função de indica-
ção da proveniência ou de indicação de origem 
do produto ou do serviço, tanto para as marcas 
individuais, como para as marcas coletivas, que 
permitirá ao consumidor distinguir a origem dos 
produtos ou serviços. 

Entre os defensores da consagração desta 
função está Férnandez-Nóvoa que vai, inclusi-
vamente mais além ao entender que a função 
indicadora de procedência empresarial, como a 
designa, é uma função primária e fundamental 
na medida em que, conforme afi rma, a marca 
permite ao consumidor identifi car a proveniên-
cia empresarial do produto ou do serviço que ad-
quire (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p.70). 

Em sentido diametralmente oposto, pronun-
cia-se Couto Gonçalves ao afi rmar que a dinâmica 
empresarial não se compadece com a atribuição 
à marca de uma função de indicação de origem. 
De facto, no atual mercado concorrencial, não 
se verifi ca uma estabilidade na titularidade das 
empresas e das marcas que permita concluir pe-
la existência genérica e inequívoca desta função 
(GONÇALVES, 2017, p. 173). 

Assim, se, por um lado, podemos pensar que 
atribuir à marca uma função de indicação da 
proveniência poderia redundar numa falsa cren-
ça para o consumidor e “induzir em erro”, resul-
tado precisamente que se pretende evitar com a 
regulação desta matéria, por outro lado parece 
indiscutível que, não raras vezes, o consumidor 
liga a marca a uma determinada origem.

Pelo referido, concluímos que, pese embora 
a existência de várias querelas doutrinais a este 
propósito, será de aceitar que a marca assume, 
além da função distintiva, a função da indicação 
da proveniência ou origem do produto ou do ser-
viço, pelo menos, enquanto função complemen-
tar da referida função distintiva. É, aliás, esta a 

conclusão que se retira da Diretiva n.º 2015/2436 
que declara, no considerando (16), que “a prote-
ção conferida pela marca registada, cujo objetivo 
consiste nomeadamente em garantir a marca en-
quanto indicação de origem (…)”.

1.3. Função de garantia de qualidade
Por sua vez, a atribuição de uma função de 

garantia às marcas tem sido, igualmente, objeto 
de celeuma jurídico não reunindo, a sua verifi ca-
ção, consenso doutrinal. 

É certo que não existe, na maior parte das ve-
zes, um nexo de causalidade entre a diminuição 
da qualidade do produto ou do serviço e a cadu-
cidade do registo e, por isso, não se pode afi rmar 
que a marca, por si só, assume plenamente uma 
função de garantia. A marca não obriga, natural-
mente à permanência da qualidade do produto 
ou do serviço. São admitidas oscilações na quali-
dade, positivas e negativas, desde que não belis-
quem o princípio da verdade.

Sem embargo, não podemos ignorar o al-
cance jurídico dos dizeres da alínea b) do n.º 2 
do artigo 268.º do CPI que refere que há lugar 
à declaração de caducidade do registo sempre 
que, após a data em que o mesmo foi concedido, 
“a marca se tornar suscetível de induzir o públi-
co em erro, nomeadamente acerca da natureza, 
qualidade e origem geográfi ca desses produtos 
ou serviços (…)”. 

Quer isto dizer que, se depois de concedido o 
registo se verifi carem alterações na natureza, na 
qualidade ou na origem geográfi ca do produto ou 
do serviço que ponham em causa a veracidade da 
marca, o registo caduca. 

Não se trata, assim, de uma verdadeira fun-
ção de garantia (de qualidade) visto que não tem 
como objetivo assegurar a manutenção da natu-
reza, da qualidade ou da origem geográfi ca do 
produto ou do serviço, mas sim garantir que o 
signo registado não induz em erro quanto a es-
tes aspetos. Trata-se, com efeito, de um corolário 
do princípio da verdade que deve ser respeitado 
não só ab initio, isto é, aquando do pedido do re-
gistro, como também, a todo o tempo, ou seja, 
durante todo o período de vigência do registro.

Ainda assim, pensamos que se pode afi rmar 
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que é dada ao consumidor a garantia de que, 
quando a marca alude à natureza, à qualidade 
ou à origem geográfi ca do produto ou do serviço, 
o faz com propriedade, sob pena de caducidade 
do registro. 

Cumpre, igualmente, mencionar que o legis-
lador autonomizou as denominadas “marcas de 
certifi cação ou de garantia” dando-lhe precisa-
mente a função de controlar os produtos ou os 
serviços e de determinar normas “a que estes de-
vem obedecer, no que respeita ao material, mo-
do de fabrico dos produtos ou de prestação dos 
serviços, qualidade, precisão ou outras caracte-
rísticas dos produtos ou serviços, com exceção da 
respetiva origem geográfi ca”, em conformidade 
com o disposto no n.º 1 do artigo 215.º do CPI. 

A estas marcas reconhecemos convictamen-
te a função de garantia sob pena de, se assim não 
for, se tornarem supérfl uas.

1.4. Função publicitária
Mais do que crédito jurídico, a função publi-

citária ostenta, no atual panorama económico-
-social, um crédito adveniente diretamente do 
mercado e do público, sendo, por isso, impossí-
vel de ignorar. Ao movimentar valores verdadei-
ramente astronómicos, pretende transformar a 
marca num íman sensorial, hipnotizar o consu-
midor, criar, no limite, a sensação de que a aqui-
sição do produto ou do serviço é conditio sine quo 
non para atingir o pináculo da realização pessoal. 
Basta recordar a icónica publicidade do perfume 
“Chanel N.º 5”, produzida em 2004 e protagoni-
zada por Nicole Kidman e Rodrigo Santoro, cujo 
valor ascendeu a mais de 33 milhões de dólares. 
Uma publicidade que é, na verdade, um pequeno 
fi lme que, em dois minutos, cria sonhos e desejos 
e perdura na mente do consumidor.

É o desejar a marca e não o produto ou ser-
viço, que grande parte das vezes não é realmente 
imprescindível, mas tão-só necessário a saciar 
o apetite criado no subconsciente. A publicida-
de, apesar de não poder ser enganosa, sob pena 
de ser ilícita, visa criar ilusões, mesmo quando 
fi nge que desmaquilha o produto ou serviço que 
vende e apregoa transparência. Veja-se a publi-
cidade da Dove, “Dove – retratos da real beleza”, 

que visava promover as imperfeições dos corpos 
da mulher e do homem conotando-as de beleza 
(inicialmente realizada com mulheres e poste-
riormente também com homens). 

Seja como for, é impossível negar a forte in-
fl uência que as técnicas publicitárias têm no mo-
mento da escolha do produto ou do serviço.

 Recentrando o raciocínio na vertente 
jurídica com o intuito de perceber se a função 
publicitária deve ser atribuída às marcas e ju-
ridicamente protegida, deparamo-nos, de ime-
diato, com alguns obstáculos, como sejam, os de 
perceber se o Direito é adequado a promover e a 
proteger a manifesta desigualdade concorrencial 
que existe, neste domínio, quando comparamos 
marcas ricas com marcas pobres. 

Pensamos que, apesar do risco referido, há 
lugar à proteção da função publicitária da marca 
ainda que de forma bicéfala, ou seja, com dife-
rentes dimensões consoante se reporte a marcas 
ordinárias/comuns ou a marcas de prestígio. 

Entendemos, com efeito, que a função publi-
citária da marca comum apresenta uma expres-
são e um interesse relativamente diminutos. De-
verá, pois, neste caso, ser entendida como uma 
função meramente complementar da função dis-
tintiva. 

Diferentemente sucede quando em causa es-
tão as denominadas marcas de prestígio. Estas 
marcas gozam de uma proteção que extravasa o 
denominado princípio da especialidade da mar-
ca e, por isso, atribuir-lhe como principal fun-
ção a função distintiva é, em nosso juízo, incon-
gruente. 

Efetivamente, de atentarmos no disposto no 
artigo 235.º do CPI verifi camos que o pedido de 
registo de uma marca será recusado na medida 
em que constitua a tradução ou seja “igual ou se-
melhante a uma marca registada que goze de pres-
tígio em Portugal ou na União Europeia” mesmo 
quando em causa estão produtos ou serviços que 
não apresentam, entre si, qualquer identidade ou 
afi nidade. É precisamente neste particular que a 
marca de prestígio ganha uma proteção adicional 
e superior à conferida às denominadas marcas 
comuns que, como se sabe, tomam proteção ape-
nas dentro dos limites do mencionado princípio 
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da espacialidade. O mesmo é dizer que enquanto 
o titular de uma marca comum goza apenas do 
direito de impedir terceiros, sem o seu consenti-
mento, de um usar um sinal “idêntico à marca” 
quando “usado em relação a produtos ou serviços 
idênticos aos produtos ou serviços abrangidos 
pelo registo”, o titular de uma marca de prestígio 
pode impedir o registo de um sinal igual ou se-
melhante ao seu, independentemente dos produ-
tos ou serviços que pretende assinalar, desde que 
“o uso da marca posterior procure tirar partido 
indevido do caráter distintivo ou do prestígio da 
marca, ou possa prejudicá-los”.

Em face do exposto, no que às marcas de 
prestígio respeita, há uma função publicitária 
autónoma da função distintiva, que neste tipo 
de marcas pouca relevância apresenta, que o re-
gime jurídico da propriedade industrial protege 
de forma particular e ultramerceológica (DINIS, 
2012, p. 96).

Entendemos, igualmente, que a função pu-
blicitária assume relevo jurídico no seio das mar-
cas notórias, em conformidade com o plasmado 
no artigo 234.º do CPI. Daqui decorre que é re-
cusado o registo sempre que a marca a registar 
constitua a reprodução de marca anterior noto-
riamente conhecida em Portugal, se for aplicada 
a produtos ou serviços idênticos”. A mesma con-
sequência é de aplicar quando os produtos em 
causa são afi ns sempre que a utilização de ambos 
os sinais possa gerar confusão ou risco de asso-
ciação ao titular da marca notória.

A especial proteção dada à marca notória 
advém do facto de se impedir o registo de sinal 
idêntico a outro notoriamente conhecido em 
Portugal, independentemente de este último aí 
se encontrar registado ou não. Funciona, é certo, 
dentro dos limites do princípio da especialidade, 
mas com especial proteção face às marcas livres 
que não são notórias e que apenas permitem uma 
prioridade no registo, conforme refl ete o n.º 1 do 
artigo 213.º do CPI “aquele que usar marca livre 
ou não registada por prazo não superior a seis 
meses tem, durante esse prazo, direito de prio-
ridade para efetuar o registo, podendo reclamar 
contra o que for requerido por outrem”.

Em conclusão, pensamos que a função pu-

blicitária da marca assume um papel tímido nas 
marcas comuns, não tendo capacidade de se 
autonomizar da principal função deste tipo de 
marcas (a distintiva), contrariamente ao papel 
relevante que desempenha nas marcas notórias 
apesar de, ainda assim, se traduzir num comple-
mento da função distintiva. Autonomiza-se, po-
rém, de forma plena quando relacionado com as 
marcas de prestígio no âmbito das quais a função 
distintiva perde signifi cado substancial por oca-
sião da sua proteção ultramerceológica.

 
2. A representação gráfi ca como elemento 
(des)necessário na constituição da marca

Como supra se mencionou, no âmbito do re-
gime jurídico português, o novo CPI trouxe no-
vidades no que respeita à constituição da marca. 
Assim, pode ler-se, no parágrafo único do artigo 
208.º, sob a epígrafe “constituição da marca”, 
que:

a marca pode ser constituída por um sinal ou con-
junto de sinais suscetíveis de representação gráfi ca, 
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pesso-
as, desenhos, letras, números, 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 proteção conferida ao seu titular, 
desde que sejam adequados a distinguir os produtos 
ou serviços de uma empresa dos de outras.

A predita redação vem, assim, dar amparo 
legal ao disposto na Diretiva de Harmonização 
de Marcas, no seu todo e em particular no dis-
posto no artigo 3.º5, e concretizar o referido no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, 
que dispõe 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 

5De ressalvar que as disposições do Código da Propriedade Industrial 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, referente 
à matéria de proteção de segredos comerciais entraram em vigor a 1 
de janeiro de 2019 e não a 1 de julho de 2019, conforme sucedeu com 
as restantes disposições.
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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.

Para melhor percebermos as diferenças le-
gislativas operadas neste domínio, trazemos à 
colação, a redação do artigo 222.º do antigo CPI 
(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de 
março) que, sob a mesma epígrafe, decretava o 
seguinte:

1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou con-
junto de sinais susceptíveis de representação gráfi ca, 
nomeadamente palavras, incluindo nomes de pesso-
as, desenhos, letras, números, sons, a forma do pro-
duto ou da respectiva embalagem, desde que sejam 
adequados a distinguir os produtos ou serviços de 
uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por 
frases publicitárias para os produtos ou serviços a 
que respeitem, desde que possuam carácter distin-
tivo, independentemente da protecção que lhe seja 
reconhecida pelos direitos de autor.

Da leitura de ambos os preceitos resulta, des-
de logo, que não se verifi caram quaisquer altera-
ções relacionadas com a necessidade de a marca 
a registar demonstrar a sua capacidade distinti-
va e, por isso, ter de ser adequada a “distinguir 
os produtos ou serviços de uma empresa dos de 
outras”. Continua, pois, evidente que a marca se 
assume como sinal distintivo de produtos e de 
serviços continuando a ser essa a sua principal 
razão de ser.

Por sua vez, na esfera das dissemelhanças, 
podemos concluir, do confronto de ambos os 
preceitos, que a principal alteração, adveniente 
do CPI de 2018, reside na não obrigatoriedade 
de a marca ser constituída por um ou mais sinais 
suscetíveis de representação gráfi ca. Com efeito, 
vem agora o artigo 208.º do CPI admitir clara-
mente a legalidade de marcas construídas por 
um ou mais sinais que, pese embora não sejam 
suscetíveis de representação gráfi ca, “possam ser 
representados de forma que permita determinar, 
de modo claro e preciso, o objeto da proteção 
conferida ao seu titular”. 

Assim, considerando o supramencionado, 

facilmente concluímos que os novos instrumen-
tos legislativos, na UE e em Portugal, vieram dis-
pensar a exigência da representação gráfi ca en-
quanto requisito obrigatório da constituição da 
marca (europeia e nacional/portuguesa). 

Neste pressuposto, podem agora ser regis-
tados novos tipo de marcas apresentados, por 
sua vez, em novos formatos. Esta fl exibilidade é 
naturalmente bem-vinda porquanto permite ao 
direito acompanhar a evolução criativa e concep-
tual da marca e, bem assim, acolher juridicamen-
te de forma expressa algumas soluções que eram 
aventadas pela doutrina e pela jurisprudência. 
No entanto, trata-se de uma alteração legislativa 
que não está isenta de dúvidas, acarretando no-
vas questões jurídicas que, no limite, questionam 
inclusivamente o real alcance da alteração.

De facto, as defi nições decorrentes da Dire-
tiva de Harmonização são relativamente gené-
ricas, como se percebe pelo já citado artigo 3.º, 
e não determinam de forma concreta e especí-
fi ca os requisitos respeitantes à representação 
das marcas. No entanto, não se pode descurar 
o disposto, no considerando (13)6 que ao exigir 
a verifi cação de determinados requisitos para o 
sucesso do registo da marca sem representação 
gráfi ca – consagrados, aliás, na denominada ju-
6O considerando (13) da Diretiva de Harmonização de Marcas refere que 
“para o efeito, torna-se necessário elaborar uma lista ilustrativa dos sinais 
suscetíveis de constituírem uma marca, desde que sejam adequados para 
distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empre-
sas. No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, 
a saber, garantir a segurança jurídica e uma boa gestão administrativa, é 
também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de for-
ma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura 
e objetiva. Deverá ser permitido representar o sinal sob qualquer forma 
adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, portanto, 
não necessariamente por meios gráfi cos, desde que a representação ofe-
reça garantias satisfatórias para esse efeito”.
7O Acórdão do tribunal de Justiça de 12 de dezembro de 2002, celebre-
mente conhecido como “Jurisprudência Sieckmann”, com referência ao 
artigo 2.º da Diretiva 8914, portanto, muito antes da Diretiva de harmo-
nização de Marcas de 2015, referiu que “o artigo 2.° da Directiva 89/104, 
que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de mar-
cas, deve ser interpretado no sentido de que um sinal que não é, em si 
mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma 
marca, desde que possa ser objecto de representação gráfi ca, nomeada-
mente através de fi guras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, preci-
sa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e 
objectiva. Tratando-se de um sinal olfactivo, os requisitos da representa-
ção gráfi ca não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma 
descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um 
odor ou da conjugação destes elementos”. Disponível em https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273 (úl-
timo acesso a 12 de abril de 22).
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risprudência de Sieckmann7 – acaba por, como 
refere Eugénio Lucas, não se poder considerar 
como uma verdadeira “alteração de modelo na 
concessão de marcas” (LUCAS, 2019, p. 13). Seja 
como for, é, ainda assim, inegável que a alteração 
legislativa em análise traz maior fl exibilidade ao 
acolhimento legal de marcas não tradicionais, 
ainda que com diferentes abrangências para os 
diversos tipos de marcas8.

2.1.2. As marcas fi gurativas
Como se depreende facilmente pela denomi-

nação atribuída, são fi gurativas as marcas com-
postas exclusivamente por elementos fi gurativos, 
tais como desenhos, imagens, fi guras. O Institu-
to da propriedade Intelectual da União Europeia 
caracteriza a marca fi gurativa como sendo aquela 
que “utiliza caracteres, uma estilização ou forma-
tação não normalizados, ou uma característica 
gráfi ca ou uma cor9. 

Da simples leitura da frase que antecede e 
sem recurso a quaisquer imagens, facilmente se 
vislumbram, na mente de cada um, várias mar-
cas fi gurativas. São, por certo, marcas notórias, 
supernotórias ou de prestígio que dispensam 
quaisquer aditamentos nominativos para serem 
imediatamente identifi cadas. Basta, com efeito, 
ver (ou, neste caso, descrever) uma maçã mor-
dida na parte direita, para pensarmos imediata-
mente na “apple”, um M ou os arcos dourados 
para nos reportamos ao “McDonald’s”, um certo 
para pensarmos na “nike”, entre dezenas de ou-
tras possibilidades.

2.1.3. As marcas mistas
Os elementos fi gurativos coexistem, não ra-

ras vezes, com elementos nominativos transfor-
mando-se, assim, nas designadas marcas mistas. 

8Considerando a subjetividade dos requisitos de representação plas-
mados na Diretiva, veio o artigo 3.º do Regulamento de Execução 
intentar concretizar tais requisitos. Subsiste, no entanto, dada a cir-
cunstância de os preditos requisitos não serem puramente objetivos, 
o risco da existência de decisões distintas proferidas por diferentes ins-
titutos de propriedade industrial. Tornando-se muito relevante, neste 
âmbito, o trabalho conjunto dos Institutos Centrais da Propriedade 
Industrial dos Estados-Membros (incluindo o Instituto Benelux da 
propriedade Intelectual) e o Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia - EUIPO).
9Não confundir com as marcas monocolores adiante analisadas. 10Caso Lindt/Franz Hauswirth GmbH (processo C-529/07).

Com efeito, pelo menos no momento do início da 
vida da marca, é provável que o elemento fi gura-
tivo escolhido não tenha, por si só, capacidade 
para permanecer na memória do consumidor e, 
assim, conduzir à sua fi delização. Há, verdadei-
ramente, por parte das marcas exclusivamente 
fi gurativas, um especial interesse em gozar de 
notoriedade que só é, todavia, alcançado com o 
tempo de sedimentação da marca no mercado ou 
à custa de dispendiosas campanhas publicitárias. 

Neste âmbito, reveste especial interesse a 
publicidade antecipada, isto é, a publicidade que 
antecede a chegada do próprio produto ou servi-
ço, visando criar de imediato uma marca notória. 
Esta realidade permite reafi rmar o anteriormen-
te referido a propósito da importância da função 
publicitária, especialmente nas marcas superno-
tórias e de prestígio.

2.2. As marcas não tradicionais
As marcas tridimensionais estão diretamen-

te relacionadas com a forma do produto ou da 
respetiva embalagem. 

Atendendo ao facto de ser acometida à mar-
ca a função distintiva e coetaneamente o desígnio 
de providenciar caráter distintivo ao produto ou 
serviço que assinala, não é suscetível de registo a 
forma imposta pela própria natureza do produto 
ou necessária à obtenção de um resultado técni-
co. Bem se compreende que assim seja. O direito 
ao uso exclusivo de uma forma imposta pela pró-
pria natureza do produto consubstanciaria uma 
forte machadada no direito da concorrência. 

São clássicos os exemplos que ilustram as 
marcas tradicionais: a garrafa da coca-cola, a 
garrafa de whiskey da dimpley, o chocolate to-
blerone. 

Neste âmbito, veja-se, ainda, a recusa do re-
gisto da marca tridimensional pedida pela lindt 
para registar a forma de coelho dourado para 
chocolate. O registo foi recusado, por falta de 
caráter distintivo, pois entendeu-se que essa era 
a forma tradicionalmente utilizada na Páscoa 
para, além do mais, representar chocolates10. A 
lidt continua a comercializar, sobretudo na época 
da Páscoa, o seu chocolate em forma de coelho 

50
ARTIGO



51
BrandTrends Journal ABRIL/2020

11Processo C-299/99.

12Relevante neste âmbito são os estudos de Eugénio Lucas: LUCAS, 
2016 e LUCAS, 2017. 

dourado, mas não é titular do uso exclusivo desta 
forma. 

Igualmente interessante é a conclusão sobre 
o pedido da nestlé para registar a forma das cáp-
sulas nespresso que comercializa, não tendo tido, 
porém, sucesso considerando que o registo ini-
cialmente efetuado acabou por caducar porquan-
to se entendeu que a forma das mencionadas 
cápsulas é, na realidade, uma exigência funcional 
necessária à obtenção de um resultado técnico11

 2.2.2. As marcas olfativas
As marcas olfativas pretendem aproveitar 

um dos sentidos mais apurados do ser humano e 
criar memórias no subconsciente que, assim que 
sentido e de forma automática, reporte de ime-
diato à marca e ao produto ou serviço que pre-
tende assinalar. Como afi rma Américo Carvalho, 
“a marca é a memória e o futuro dos produtos” 
(CARVALHO, 2004, p. 119) e se essa memória 
fi car cravada num dos sentidos será, certamente, 
bem mais duradoura.

O registo da marca olfativa tem apresentado 
dúvidas. Problema jurídico percetível, já que a 
marca olfativa não é suscetível de representação 
gráfi ca e patenteia um elevado grau de subjeti-
vidade que é, como se compreende, perigoso no 
domínio do direito.

Do descrito anteriormente, já vimos que o 
CPI de 2018, impelido pela legislação da UE, ad-
mite o registo em Portugal, desde a sua entrada 
em vigor em julho de 2019, de marcas não susce-
tíveis de representação gráfi ca e, por isso, admi-
te, ao menos genericamente, o registo de marcas 
olfativas. O legislador português exige, apenas, 
que os sinais a registar “possam ser representa-
dos de forma que permita determinar, de modo 
claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao 
seu titular”. São requisitos de registo da marca 
olfativa a capacidade de a mesma determinar, de 
forma clara e precisa, o que se pretende, em con-
creto, registar. É, precisamente, aqui que reside 
o busílis da questão.

De entre os exemplos paradigmáticos de 
marcas olfativas constam a marca que represen-
ta o odor relva fresca acabada de cortar (the 

smell of freshly-cut grass), registada nos Países 
Baixos, para assinalar bolas de ténis (cujo registo 
caducou por falta de renovação), a marca que re-
presenta a fragância fl oral reminiscente de rosas, 
registada no Reino Unido para assinalar pneus e, 
igualmente neste país, a marca de odor a cerveja 
amarga para distinguir dardos. 

Com o pedido de registo indeferido fi cou o 
odor a balsâmico-frutado com ligeiras notas de 
canela apresentado, na Alemanha, por Sieck-
mann, para distinguir serviços de restauração e 
serviços jurídicos, cuja discussão culminou na já 
mencionada jurisprudência de Sieckmann12 que 
identifi ca a necessidade de uma marca olfativa 
respeitar sete critérios para poder ser registada. 

Neste sentido, a marca a registar tem de ser; 
i) clara; ii) precisa; iii) autónoma; iv) acessível; v) 
inteligível; vi) duradoura; vii) objetiva. A defi ni-
ção e a aplicação destes sete critérios implicaram 
uma difi culdade acrescida no registo de marcas 
insuscetíveis de representação gráfi ca, pois a sua 
verifi cação cumulativa não era fácil de alcançar.

O atual CPI não acompanhou a exigência 
plasmada na jurisprudência Sieckmann e exige, 
apenas, a verifi cação dos dois requisitos já men-
cionados: clareza e precisão na defi nição do ob-
jeto a proteger, isto é, do sinal a registar. Por um 
aldo, a marca não pode ser ambígua, não poden-
do, por isso, dar azo a dúvidas sobre a sua real 
pretensão. Por outro lado, a marca tem de ser tão 
precisa quanto possível (uma marca olfativa será 
indeferida se pretender registar apenas o cheiro 
a fl ores, já que não apresenta precisão sufi ciente 
para determinar o real odor em causa – deveria 
dizer exatamente a espécie de fl ores em causa, 
pelo menos).

Fruto da recente entrada em vigor do CPI 
não se verifi cam ainda decisões judiciais sobre 
a matéria, mas antevemos a redação atual venha 
a provocar interessantes discussões doutrinais e 
jurisprudenciais.

2.2.3. As marcas monocolores
O novo CPI admite agora o registo de marcas 

monocolores, contrariamente ao que sucedia na 
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vigência do CPI que o precedeu.
O registo da marca monocolor tem de obede-

cer aos critérios de precisão e clareza menciona-
dos no artigo 208.º para as marcas insuscetíveis 
de representação gráfi ca. Neste sentido, não bas-
ta denominar a cor que se pretende registar, mas 
identifi car a sua referência ou código no âmbito 
de uma tabela internacional (por exemplo, códi-
go pantone).

Paralelamente com esta exigência, deve a 
marca a registar apresentar a necessária aptidão 
para distinguir o produto que assinala. Só assim 
será entendida, pelo público, como uma marca. 

Em sede de marcas monocolores, é referên-
cia a marca representada pelo tom roxo referente 
ao chocolate cadbury que está identifi cada com o 
código pantone 2865c. Apesar de ser bem conhe-
cida do público, o tom roxo não é de uso exclusivo 
da cadbury que, depois de litigar com a Nestlé, 
não conseguiu garantir a exclusividade do uso do 
tom em causa.

Litígio igualmente interessantes neste âmbi-
to foi o disputado por Christian Loubotin e a Yves 
Saint Laurent pelo uso da cor vermelha na sola 
dos sapatos que comercializam. A decisão fi nal 
acabou por agradar a ambos os intervenientes 
ao admitir, por um lado, a existência de secon-
dary meaning no que respeita à sola do sapato 
Loubotin e, assim, impedir a Yves Saint Laurent 
de comercializar sapatos com sola vermelha. Por 
outro lado, não considerou que a Loubotin teria 
direito ao uso exclusivo da utilização do verme-
lho em solas de sapatos, admitindo à Yves Saint 
Laurent o uso do vermelho em solas de sapatos 
monocromáticos.

2.2.4. Marcas sonoras
O novo CPI permite a utilização agora de 

várias formas para representar o pedido e, por 
isso, no que tange às marcas sonoras, o processo 
queda facilitado. De facto, é agora possível repro-
duzir o pedido em qualquer fi cheiro áudio. Neste 
âmbito, têm surgido algumas dúvidas sobretudo 
no que respeita à distinção entre marcas sono-
ras musicais e não musicais. Ilustra as primeiras 
o som do nokia tunes  e, as segundas, a marca 
sonora não musical representada pelo rugido de 

um leão da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) e a 
Nokia tunes

2.2.5. As marcas gustativas
De todas as marcas insuscetíveis de repre-

sentação gráfi ca que analisámos, cremos que as 
marcas gustativas são as que apresentam maio-
res difi culdades no cumprimento da aptidão dis-
tintiva da marca. Paralelamente com o elevado 
grau de subjetividade que rodeia este sentido, 
mais acentuado ainda, pensamos, do que aquele 
que incide sobre o olfato, verifi ca-se que são si-
nais pouco estáveis e pouco perenes já que estão 
em constante mutação. 

Neste momento, ainda não são conhecidos 
registos de marcas gustativas, mas cremos que, 
considerando tudo o que anteriormente referi-
mos, não tardará muito a que a criatividade, nes-
ta área, resulte neste tipo de pedidos. 

Antevemos bastantes difi culdades em regis-
tos desta natureza, dado, como se referiu, a sub-
jetividade que lhe é inerente e que, por isso, im-
pede uma descrição objetiva da marca a registar 
que seja duradoura.

Há inclusivamente autores que referem a 
possibilidade de se criarem mecanismos para, 
de forma objetiva, determinar o sabor a registar. 
Manuel Rocha fala, por exemplo, na hipótese de 
se criarem softwares de papilas gustativas que 
permitiam fi xar um determinado sabor que seria 
registado como marca e que cumpriria a precisão 
e durabilidade exigidas (ROCHA, 217, p. 114). 

No caso em particular das marcas gustativas, 
cremos que a mera desnecessidade de represen-
tação gráfi ca do sinal a registar, consagrada no 
novo CPI, não é, por si só, sufi ciente para admi-
tirmos que, a breve trecho, venham a ser admiti-
das com regularidade marcas desta natureza. 

Há, pois, um caminho jurídico a percorrer, 
que obrigará à fi xação de critérios objetivos, pa-
ra que não se caia na tentação de a criatividade 
superar o valor da segurança jurídica.

Conclusão
Por ocasião da necessidade de transposição, 

para o ordenamento jurídico português, de várias 
Diretivas e Regulamentos da União Europeia, foi 

52
ARTIGO



53
BrandTrends Journal ABRIL/2020

aprovado um novo CPI, cuja vigência teve início, 
praticamente no seu todo, a 1 de julho de 2019.

De entre outras alterações, destaca-se, no 
âmbito da matéria relativa às marcas, a possibi-
lidade de, agora, tanto a marca europeia como a 
marca nacional, poder ser registada sem neces-
sidade de o sinal a registar ser passível de repre-
sentação gráfi ca.

Dá-se, pois, de forma expressa, amparo legal 
ao registo das denominadas marcas não tradi-
cionais (ainda não admitidas), em particular da-
quelas que têm provocado maiores discussões no 
seio da doutrina e da jurisprudência, como sejam 
as marcas olfativas, as marcas sonoras e as mar-
cas gustativas.

Porém, a alteração legislativa referida não 
é sufi ciente para admitir, por si só, o registo de 
qualquer sinal. 

Há, ainda, que continuar a garantir a capaci-
dade distintiva do sinal a registar, a necessidade de 
o mesmo ser adequado a distinguir o produto ou 
serviço que pretende assinalar e, não sendo susce-
tível de representação gráfi ca, a obrigatoriedade de 
determinar, de modo claro e preciso, o que se pre-
tende efetivamente registar (o objeto do registo).

Da análise que precede, observámos, além do 
mais, que a função publicitária da marca incenti-
va a criação de marcas não tradicionais. De facto, 
não basta, agora, distinguir o produto ou o serviço 
dos produtos ou serviços iguais ou afi ns de outros 
comerciais. É necessário ir mais além e criar sinais 
que se alojam de forma duradoura na mente do 
consumidor e que o fi delizam ao produto ou ser-
viço assinalo. 

Concluímos, assim, que a necessidade de am-
pliar os tipos de sinais a registar foi imposta pelo 
mercado e pelas regras concorrenciais que o rege e 
não por imperativos legais. O direito apenas veio, 
uma vez mais, acomodar a prática.

Concluímos, por fi m, que a amplitude legal 
não pode ser total, tendo de haver cautelas nos 
registos das novas marcas, em particular das 
marcas não visíveis, exigindo-se o cumprimen-
to de requisitos adicionais, sob pena de a função 
distintiva da marca poder vir a ser subvertida por 
outros interesses e a segurança jurídica, neste 
particular, fi car comprometida.
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