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INTERESSADO: DIRMA

ASSUNTO: Legitimidade do requerente de marca de certificacdo

I. Sindicato ndo possui legitimidade para requerer a
marca de certificacdo, posto que a sua finalidade ndo se
confunde com a de uma entidade de certificacéo;

Il. Associacdo cuja composicdo relne agentes
econdmicos dificilmente tera o seu interesse comercial
ou econémico qualificado como indireto, para fins do
art. 128, 81°, da LPI. Nesse caso, mostra-se razoavel a
formulacdo de exigéncia para que O requerente
comprove perante o INPI a atuacéo efetiva na atividade
de certificacdo ou a realizacdo de consulta ao Sistema
Brasileiro de Certificacgéo.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERACOES INICIAIS

1. A Diretoria de Marcas (DIRMA) submete a apreciacdo da Procuradoria consulta a
respeito da legitimidade do requerente de marca de certificagdo. O cerne da consulta versa sobre
o significado da expressdo “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou
servigo prestado”, constante do art. 128, § 3°, da Lei 9.279/96.

2. De acordo com o art. 128, § 3°, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), somente a
“pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servigo atestado” € parte
legitima para requerer a marca de certificagéo.

3. Quais sdo os elementos para qualificar uma pessoa sem interesse comercial ou
industrial direto no produto ou servico atestado?



4. A Associacdo Brasileira de Indastria de Café (ABIC) possui interesse direto ou
indireto na producdo e comercializa¢do do café?

5. Além de examinar o estatuto social da ABIC para identificar o seu interesse na
producéo e comercializacdo de café, cumpre também verificar se dois sindicatos qualificam-se
como legitimos para requerer a marca de certificacdo, a saber: a) Sindicato da Inddstria de
Instalacdes Elétricas, Gas, Hidraulica e Sanitarias do Estado de S&o Paulo; b) Sindicato das
Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de Sao Paulo.

6. A ABIC e os dois sindicatos ndo produzem ou comercializam diretamente
produtos ou servicos. No entanto, os associados dos referidos entes sao agentes econdémicos com
atuacdo direta no mercado de bens e servigos.

7. Dessa compreensdo resulta a ddvida se uma associacdo composta por agentes
econdmicos possui interesse direto ou indireto no produto ou servico atestado.

I1. CONCEITO

8. O art. 61 do Cddigo de Propriedade Industrial de 1971 previu quatro espécies de
marca (marca de industria, marca de comércio, marca de servico e marca generica), e nao previu
a marca de certificacdo. Nao obstante, a certificacdo e o respectivo signo existiram no Brasil
antes do advento da Lei 9.279/96.1

9. A marca de certificacdo teve previsao expressa na Lei 9.279/96. Por ocasido da
entrada em vigor da LPI, o INPI editou o Ato Normativo n° 131/97.2 De acordo com o art. 23.2
do ato normativo, os pedidos de registro e os registros relativos a marcas de produto e servico
tornaram-se passiveis de transformacdo em pedidos de registro e registros de marca de
certificacio, mediante requerimento do titular.® Essa norma indica a existéncia do uso de signos
marcarios existentes na época com a funcéo de certificar a qualidade de produtos ou servigos.

10. Diferentemente da marca de produto ou servico, a marca de certificacdo ndo tem a
finalidade principal de distinguir um bem de outro idéntico, semelhante ou afim, mas sim atestar
a qualidade de um produto ou servico.*

1 ¢[...] ainda que preexistentes, na pratica do comércio, as marcas coletivas e de certificagiio, a dogmatica ndo lhes
dava o tratamento especifico de que necessitavam, seu amparo dependendo de construcdo artificiosa.” INSTITUTO
DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURIDICOS E TECNICOS. Comentéarios & Lei da Propriedade
Industrial. 3% ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 231.

2 0 Ato Normativo n° 131/97 foi revogado pelo Ato Normativo n° 154/99.

3 Ato Normativo n° 131/97, art. 23.2 - Aos titulares de registros em vigor e de pedidos de registro em andamento
relativos a marcas de produto ou servigco sera assegurada a possibilidade de requererem sua transformacdo em
marcas coletivas ou de certificagdo, desde que atendam as exigéncias previstas na LPI, notadamente aquelas
estabelecidas nos seus arts. 123, incisos |1 e 111, 147 e 148.

4 “A marca de certificagio, ao contrario, ndo tem o intuito de distinguir produtos ou servigos; visa simplesmente a
‘atestar a conformidade de um produto ou servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas,



11. A distincdo entre a marcas de produto ou servi¢co e a marca de certificagdo é
oferecida pelo art. 123 da LPIl. O conceito legal de marca de certificacdo esta atrelado a
finalidade do instituto, conforme se verifica no art. 123, 11, da Lei 9.279/96.

LPI, art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

Il - marca de certificagdo: aquela usada para atestar a conformidade de
um produto ou servico com determinadas normas ou especificaces
técnicas, notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada; e

12. A marca de certificacdo identifica a qualidade atestada de um produto ou servigo.
Por isso, quem titulariza a marca de certificacdo ndo € o agente econdmico responsavel pela
producdo do produto ou oferecimento do servico. O titular da marca de certificacdo € um ente
dedicado a aferir a natureza do produto ou servigo de acordo com determinados padrdes.

13. A marca de certificacdo possui uma vinculagdo com o ente certificador de tal
forma que se este deixar de existir, a marca se extingue, nos termos do art. 151, |, da LP1.°

14, A hipotese de extingdo da marca coletiva em razdo do perecimento da pessoa
juridica constitui uma particularidade do instituto. A marca de produto ou servico ndo se
extingue em razdo do perecimento de seu titular, mas em decorréncia de outras hipoteses,
previstas no art. 142 da LPI.

15. Extinta a marca de certificacdo e transcorrido o prazo de cinco anos, ela é passivel
de um novo registro de titularidade de terceiros, de acordo com o permissivo do art. 154 da LPI.

16. A protecdo ao consumidor justifica a impossibilidade de registro de marca de
certificacdo antes do transcurso de cinco anos a partir da extingdo do registro contendo idéntico
signo. Trata-se do prazo necessario para que o consumidor dissocie o signo marcario do antigo
titular.”

notadamente quanto & qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada’ (Lei 9.279/96, art. 123,
inciso 11). Constituem exemplos de marcas que devem ser registradas como de certificacdo o sinal do INMETRO,
que atesta a qualidade de um produto, sua durabilidade, e o sinal da ABIC, que atesta que determinado café possui
100% de pureza. Tais sinais ndo se prestam a distinguir produtos concorrentes. A mercadoria serd identificada pela
marca de produto ou servico, enquanto a marca de certificacdo informa ao consumidor que determinado padréo de
qualidade ou processo de fabricagao foi adotado.” FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no
Direito Brasileiro. Brasilia: Brasilia Juridica, 1996, p. 109, 110.

5 Lei 9.279/96, art. 151. Além das causas de extingdo estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de
certificacdo extingue-se quando: | - a entidade deixar de existir; ou

6 Lei 9.279/96, art. 154. A marca coletiva e a de certificagdo que ja tenham sido usadas e cujos registros tenham sido
extintos ndo poderdo ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da
extingdo do registro.

7<[...] é natural que, logo ap0s a extingdo do registro, os consumidores ainda associem o referido sinal com aquelas
entidades. Natural, portanto, fixar-se um prazo de desassocia¢do, dentro do qual ndo se permitira a reapropriagéo por
terceiros, como medida de protecdo aos consumidores, pois, de outro modo, poderiam eles incorrer em erro,
atribuindo ao novo requerente as qualidades associadas a entidade titular.” DANNEMANN SIEMSEN DE
ESTUDOS JURIDICOS E TECNICOS, 2013, p. 368.



I11. CARACTERISTICAS DO PRODUTO OU SERVICO OBJETO DE CERTIFICACAO

16. Os padrdes de qualidade sdo comunicados ao INPI quando se requer a marca de
certificacdo, consoante o art. 148, I, da Lei 9.279/96. Além de informar os padrdes de qualidade,
cabe ao requerente da marca especificar as denominadas medidas de controle, isto €, o
procedimento previsto para fiscalizar a qualidade atestada do produto ou servico.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificacdo contera:

| - as caracteristicas do produto ou servico objeto de certificacdo; e

Il - as medidas de controle que serdo adotadas pelo titular.

Paragrafo unico. A documentagéo prevista nos incisos | e Il deste artigo,
quando ndo acompanhar o pedido, devera ser protocolizada no prazo de 60
(sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

17. O paragrafo Gnico do art. 148 da LPI prevé um prazo complementar de 60 dias
para o requerente da marca de certificacdo apresentar a documentacgdo contendo as caracteristicas
do produto ou servi¢co objeto de certificacdo e as medidas de controle. A inobservancia desse
dispositivo enseja o arquivamento definitivo do pedido.

18. Preenchidas as caracteristicas do produto ou servico objeto de certificacéo,
mostra-se cabivel o uso da marca. Essa verificacdo é realizada pelo ente certificador, que ndo
escolhe discricionariamente 0s agentes econémicos aptos a usar a marca. Nesse contexto,
entende-se por que Denis Borges Barbosa asseverou que a “[...] a certificagdo presume
objetividade e distanciamento.”®

19. O distanciamento entre o ente certificador e o agente econdémico é necessario para
garantir que o servigo de certificacdo seja executado de forma impessoal. N&o se concebe a
hipotese de um ente certificador participar de um grupo econdmico no qual as empresas
certificadas também se encontram inseridas.

20. Né&o se licencia o uso da marca de certificacdo a um terceiro, diferentemente do
que ocorre com a marca de produto ou servi¢o. Essa assertiva tem como fundamento o art. 150
da LPI.

LPI, art. 150. O uso da marca independe de licenca, bastando sua
autorizacao no regulamento de utilizagéo.

8 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugado a Propriedade Intelectual. 2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.
897.
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21. Denis Borges Barbosa ensina que o uso da marca de certificacdo ndo relne as
caracteristicas de uma licenca de uso de marca de produto ou servigo.® Em sentido semelhante,
Tinoco Soares também ndo concebe o uso da marca de certificagdo por uma empresa
licenciada.'® Ou seja, o vocabulo “independe”, inscrito no art. 150 da LPI tem sido interpretado
como uma proibicdo.

21. Em outros termos, ndo ha licenca de uso de marca de certificagdo, mas sim
autorizacdo de uso concedida pelo ente certificador, ap06s aferir as caracteristicas do produto ou
servico, conforme o art. 148, 1 e 1, da LPI.

IV. FINALIDADES DO DIREITO MARCARIO

22. Indicar a qualidade de um produto ou servigo € uma finalidade insita das marcas.
Essa finalidade se verifica nas marcas de certificacdo, coletivas, bem como de produtos e
servicos. Por isso, diz-se que a marca contém informacdo referente a qualidade de um produto ou
Servico.

23. Gama Cerqueira lembra que a marca ja teve a funcdo restrita de indicar ao
consumidor quem era o fabricante do produto, ou o comerciante. O doutrinador, referindo-se a
leis do século XIX, observa que a funcdo essencial da marca era indicar a industria produtora do
bem ou o estabelecimento responsavel pela venda.!

24. Em outra fase do direito marcario, a identificacdo, ou individualizacdo, do bem
passou a ser mais importante do que indicar a procedéncia do mesmo. Nesse diapasao, vale
lembrar dos produtos os quais sdo conhecidos pelo consumidor, em razdo da marca, e ndo do
fabricante.*?

% “Uma vez concedido o registro, a utilizacio da marca niio tem a caracteristica de licenca: a lei precisa que o uso da
marca independe de licenga, bastando sua autorizag¢do no regulamento de utilizagdo. Assim, inclusive, para efeitos
fiscais, 0 eventual pagamento para manter a certificacdo ndo sera tratado como royalties.” Barbosa, 2003, p. 897.
10°¢[...] a natureza da marca de certificagdo ndo justifica qualquer tipo de licenga. Com efeito ou ¢ utilizada pelo
préprio titular ou por terceiros devidamente autorizados e, tanto neste caso como no anterior, ndo se pode olvidar
que a certificacdo é o atestado, a confirmagao de que marca granjeou a preferéncia dos consumidores e/ou dos
usudrios e como tal ndo se tem que falar em licenga.” SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e
Direitos Conexos: Lei 9.279 — 14.05.1996. S&o Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 151, 152.

1 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I. Rio de Janeiro: Limen Juris, 2010, p.
241.

12 “H4 intimeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se 0
préprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto tal é o que tem as qualidades que
prefere, € diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos
do mesmo género, a marca que conhece, prefere-os aos demais. [...] A marca individualiza o produto, identifica-o,
distingue-o dos outros similares, ndo pela sua origem, mas pelo proprio emblema ou pela denominagdo que a
constitui. [...] a funcéo identificadora da marca muito acima de sua fungdo meramente distintiva. Pode-se dizer,
pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-
0s, dando-lhes individualidade propria.” Cerqueira, 2010, p. 242.



25. A qualidade de um produto ou servico é assegurada pelo proprio agente
econdmico, quando este utiliza marca da qual é titular. No caso, reconhece-se a existéncia de
uma auto-regulacdo dos parametros de qualidade do bem oferecido ao publico consumidor. O
ordenamento juridico atribui ao préprio titular da marca de produto ou servico a funcéo de
fiscalizar a qualidade do bem. E do interesse do empresario manter a qualidade do bem
comercializado.®

26. Situacdo distinta ocorre quando um licenciado assinala o produto ou servico com
uma determinada marca. A quem cabe assegurar a qualidade do produto ou servigo assinalado
com uma marca licenciada? O licenciante ou o licenciado? Esse controle de qualidade implicara
a manutencao da funcdo indicadora de qualidade de uma marca (licenciada).'*

217. Em sintese, todas as marcas, sejam de certificacdo ou ndo, tem por finalidade
indicar a qualidade de um produto ou servi¢o. A marca de certificagdo tem um plus em relacdo a
marca de produto ou servi¢o, no tocante a funcdo identificadora da qualidade do produto ou
Servico.

28. A marca de certificacdo ndo apenas indica a qualidade de um produto ou servico,
mas identifica a qualidade atestada, ou conferida, por um terceiro. Esse terceiro ndo € um agente
econémico situado na cadeira produtiva, mas um ente externo com a fungdo denominada de
certificadora.

29. Por meio da certificacdo, garante-se a qualidade de um produto, nos termos
previstos no regulamento. A marca de certificacdo possui os critérios de qualidade previamente
estabelecidos. Eventual descumprimento desses critérios obstaculiza o uso da marca de
certificacdo. Tal garantia de qualidade ndo existe em relacdo as marcas de produto ou servico,
cujo controle de qualidade é assegurado pelo ente inserido na cadeia produtiva.

30. A doutrina explica que o titular da “marca de garantia” possui a obrigagdo de
autorizar qualquer pessoa a usa-la, conquanto haja o cumprimento dos padrbes de qualidade
previstos no processo de certificacdo. Trata-se de uma obrigacdo ex lege de contratar, ou, de
autorizar o uso da marca. Fernandez-No6voa vé essa relacdo entre o ente certificador e o

13 “Com el fin de matizar adecuadamente esta proposicién deben contraponerse, basicamente, dos hipétesis; a saber:
la hip6tesis em que el propio titular usa la marca para diferenciar su producto o servicio; y la hipétesis em que la
marca es utilizada por un tercero (el licenciatario) como consecuencia de la licencia o autorizacion del titular. El a
primera hip6tesis existe uma autorregulacion de la funcién de la marca consistente em indicar la calidad de los
productos o servicios. En esta primeira hip6tesis, el ordenamiento juridico no regula la funcion indicadora de la
calidad: se limita a encomendar esta fucnion al titualr de la marca porque considera que la misma esta asegurada por
el proprio interes del emrpesario em conservar o sueprar la calidad de los productos o servicios dotados de uma
marca.” FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2 ed. Madrid: Marcial Pons, 2004, p.
74.

14 “En la segunda hipétesis mencionada, el ordenamiento juridico debe regular la funcién indicadora de la calidade
imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el
licenciatario bajo la marca licenciada. La carga del control por parte del licenciante constituye justamente uma
medida juridica tendente a garantizar la subsisténcia de la funcion indicadora de la calidad em um supuesto (licencia
de marca) em que esta funcion verse gravemente comprometida.” FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 74.
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certificado como um tipo de licenca obrigatéria de marca no sentido que ndo cabe recusar a
autorizacdo aqueles que cumprem os padrdes de qualidade.’® O termo “licenca obrigatoria”,
utilizado pelo doutrinador, ndo se confunde com licenga de marca ou contrato de uso de marca.

31. A marca de certificagdo singulariza-se pelo fato da garantia de qualidade
consubstanciar-se por ente externo a cadeia produtiva. Essa caracteristica refor¢a o principio da
veracidade das marcas.

32. Inclusive, Denis Borges Barbosa assevera que o requisito de veracidade atinge o
seu apice na marca de certificagdo.

33. Na hipotese da inobservancia das medidas de controle, previstas no art. 148, |1, da
LPI, pdem-se em risco ndo apenas a marca em si, mas o sistema de certificagdo como um todo.*’

34. O consumidor acredita que o produto ou servico assinalado com a marca de
certificagdo garante uma determinada caracteristica. A concessao de uma marca de certificacéo a
um ente descomprometido com o sistema de certificacdo pde em risco a salde da populacdo, em
inimeros exemplos, como de produtos alimenticios.

35. Imagina-se a hipdtese de uma marca de certificacdo concedida para assinalar
produtos alimenticios desprovidos de glutem. Esse produto serd alvo de interesse das pessoas
portadoras de doenca celiaca. A salde de pessoas portadoras de doenca celiaca encontra-se
comprometida ao consumirem esses produtos cuja certificacdo néo é efetiva.

36. O INPI ndo possui atribuicdo legal para fiscalizar o ente certificador ou para
avaliar se os produtos ou servigos assinalados com a marca de certificacdo correspondem ao
padrdo de qualidade apresentado no pedido de registro marcario.*®

15 ¢...] al titular de la marca de garantia se le impone ex lege una obligacion de contratar: el titular se ve obligado a
otorgar uma autorizacion de uso de la marca de garantia a quien la solicite y acredite que dispone de los medios
necesarios para mantener el nivel de alidad determinado em el Reglamento de uso. Dado que, ademas de autorizar el
uso de la marcade garantia, el titular tiene que controlar I&s caracteristicas y la calidad de los productos o servicios
distribuidos bajo la misma, es idudabel que la relacon enre el titualr y los usuarios de la marca de garantia se
asemeja a la relacion existente entre eel licnciante de uma marca y sus licenciatarios no exclusivos. Mas salta a la
vista que, al calificar esta relacion, hay que tener presente que nos encontrarmos ante un supuesto de constitucion
forzosa de una relacidn juridica. Quiero esto decir que entre el titular de la marca de garantia y los usuarios se
entabla una relacion que equivale a una licencia obrigatoria de la marca.” FERNANDEZ-NOVOA, 2004, p. 683.

16 «“F na marca de certificagdo que o requisito de veracidade atinge a seu apice: um ente independente garante a
satisfagdo de determinados pressupostos de qualidade do produto, sob pena de perda do direito a certificagdo.”
Barbosa, 2003, p. 897.

17°¢...] se a marca ¢é utilizada dando uma impressdo enganosa do alcance da certificagdo, de seu significado ou de
sua validade, seu uso pode ter efeitos contrarios aos pretendidos, ao criar, nos clientes da empresa e no mercado em
geral, falsas expectativas que poriam em risco a credibilidade tanto da marca em si como do proprio sistema de
certificagdo.” UZCATEGUI, Astrid. A marca de certificacio e suas particularidades. Revista da Associag&o
Brasileira da Propriedade Industrial n® 68, jan/fev de 2004, p. 4.



37. A obrigacdo do INPI circunscreve-se a verificar a existéncia do regulamento,
previsto no art. 148 da Lei 9.279/96? Em certo sentido, a assertiva é valida, pois ndo cabe ao
INPI efetuar um exame de mérito do conteddo dos documentos previstos no art. 148 da Lei
9.279/96. Sob outra perspectiva, ndo se mostra coerente a concessdo de uma marca de
certificacdo a um ente sem capacidade para atuar na atividade de certificacdo, ainda que a
documentacdo contida no pedido de registro marcario esteja aparentemente em ordem.

38. Havendo duvida quanto a capacidade do requerente da marca de certificacdo de
realizar efetiva atividade de certificacdo, o INPI pode formular exigéncia para que a parte
apresente documentacdo complementar. Igualmente, o INPI pode consultar o sistema Brasileiro
de Certificacdo (SBC), instituido pelo Conmetro (Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial), pela Resolucdo 08/92, posteriormente revista pela
Resolucao 02/97.

39. N&o é concebivel a concessdo de uma marca de certificacdo a um ente sem
capacidade para atuar na atividade de certificacdo. Isso poderia implicar a concessdao de uma
marca de certificacdo fraudulenta, pois ndo alcancara a sua finalidade (garantir a qualidade
atestada a um produto ou servico).

V. LEGITIMIDADE

34. O art. 128, § 3° da LPI veda o agente econdmico de figurar na cadeia produtiva,
ipsis litteris:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou
juridicas de direito publico ou de direito privado.

8 3° O registro da marca de certificagdo s poderd ser requerido por
pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servigo
atestado.

35. A proibicdo em comento possui correspondéncia no direito estrangeiro. Por
exemplo, o agente econébmico que oferece o produto ou servico ao consumidor também é
proibido de titularizar a “marca de garantia”,'® de acordo com a lei espanhola de marcas.?°

36. A proibicdo, constante no art. 128, § 3° da LPI, constitui uma regra geral da marca
de certificacdo, adotada no Direito Comparado de forma unénime. Essa regra decorre da

18 “Nao ¢é dever do INPI a inspegdo da veracidade e nem a avaliagdo da eficacia do produto ou servigo de acordo
com as especificagdes definidas no regulamento. Cumpre ao 6rgdo apenas assegurar-se da existéncia de tais
critérios.” INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURIDICOS E TECNICOS, 2013, p. 363.

19 A marca de certificagdo corresponde 4 “marca de garantia”, no direito espanhol.

0 Ley 17/2001, de 7.12.2001, de Marcas. Art. 68.2. “No podran solicitar marcas de garantia quienes fabriquen o
comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.”



necessidade de assegurar a objetividade e independéncia da atividade de certificacdo
empreendida pelo titular da marca.?

37. De acordo com a regra geral em comento, 0 agente econdmico que atua na
producdo ou comercializacdo de bens e servigcos ndo possui legitimidade para requerer a marca
de certificacdo, porquanto o ente certificador ndo certifica os seus proprios produtos. Do mesmo
modo, o ente certificador ndo certifica empresas com quem mantém relagdes econémicas, como
reconhece Astrid Uzcategui, em tese doutoral, orientada pelo prof. Dr. Luiz Otavio Pimentel, in
verbis:

“En primer lugar, encontramos la prohibicion de uso de la Marca de
Certificacion por parte del titular, sobre sus proprios productos o
servicios, 0 los de aquellas personas com las cuales éste mantenga
relaciones economicas. Es el principal supuesto donde se observa de
forma mas visible el interes general implicito cuando el legislador
proteger la funcién de certificacion en esta categoria de marca. En tal
sentido, la referida limitacion constituye una regla general de la Marca
de Certificacion, adoptada de forma undnime en el Derecho
Comparado.” (sem grifo no original)?

38. O art. 128, 81° da Lei 9.279/96 prevé o exercicio efetivo e licito de uma
determinada atividade como requisito para requerer o registro marcario.?® A inobservancia desse
requisito acarreta a nulidade do registro, o que pode ocorrer mediante declaracdo administrativa
ou judicial.

39. Conjugando os 881° e 3° do art. 128 da LPI, conclui-se que o exercicio efetivo e
licito da atividade de certificacdo legitima o requerente da marca de certificagdo.

40. Astrid Uzcategui ressalta que a pessoa juridica precisa contemplar a atividade de
certificacdo em seu objeto social. Ndo basta a previsdo da atividade de certificacdo no estatuto
social, a pessoa juridica precisa efetivamente exercer a atividade de certificacao.

“Deve-se entender que uma pessoa juridica tem legitimidade para
requerer uma marca de certificacdo sempre que tenha a atividade de
certificacdo contemplada como parte de seu objeto social e que esta
atividade seja realizada efetiva e licitamente. Neste sentido, o requerente
de uma marca de certificacdo tem condigdo legal para promové-la

21 UZCATEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. Las Marcas de Certificacion. (Tese doutoral). Florianpolis, 2006. p.
104.

22 UZCATEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. Las Marcas de Certificacion. (Tese doutoral). Florianpolis, 2006. p.
104.

23 | ei 9.279/96, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou de
direito privado. § 1° As pessoas de direito privado s6 podem requerer registro de marca relativo a atividade que
exercam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente,
declarando, no préprio requerimento, esta condicao, sob as penas da lei.



quando obtém seu credenciamento para tal atividade pela autoridade
administrativa correspondente.

S6 cabe a autoridade publica qualificada verificar a competéncia para
certificar a efetividade do controle pelo titular da marca; questdes para as
quais ndo estdo preparados os 6rgdos encarregados do registro das
marcas de certificacdo. Fatos que justificam o envolvimento
governamental para, conjuntamente com o departamento da propriedade
industrial, aprovar o registro e supervisionar o uso das marcas de
certificagdo.”?*

41. Uma associagdo com interesse direto na atividade econdmica néo é parte legitima
para requerer a marca de certificagdo, nos termos do art. 128, 8 3°, da LPI. A vedacédo legal tem
por escopo assegurar a concretizacdo da funcdo de garantia, a qual é intrinseca a marca de
certificagdo, como expOe Astrid Uzcategui a seguir:

“Esta limitacdo tem como finalidade tutelar a funcdo de garantia,

evitando os possiveis conflitos de interesse e atentados contra a livre

concorréncia.”?®

42. Astrid Uzcategui explica ainda que a vedagdo, disposta no 128, § 3°, da LPI, evita
os conflitos de interesse e violagdes ao principio da livre concorréncia. Compreende-se essa
afirmacdo quando se pensa na hipétese de uma associagdo de classe, desprovida da efetiva e
licita atividade certificadora, ludibriar-se de uma marca de certificacdo para agregar valor aos
produtos das empresas associadas.

43. A marca de certificacdo ndo é um instrumento voltado para agregar valor a um
produto ou servico. A agregacdo de valor a um bem é uma decorréncia da marca de certificacéo,
mas ndo a sua finalidade. A finalidade da marca de certificacdo € estabelecida pelo art. 123, I,
da Lei 9.279/96.

44, N&o se cogita uma interpretacdo restritiva do art. 128, 83°, da LPI para conferir a
legitimidade dos requerentes da marca de certificacdo somente aos 6rgaos publicos. A norma em
comento n&o indica essa exegese.?®

44, Em sintese, a marca de certificacdo pressupde que seu titular é uma entidade
capaz de fiscalizar, regular, controlar a qualidade ou natureza dos bens ou servigos. Como é
cedico, a entidade que produz ou comercializa o0 produto ou servigo € proibida de titularizar uma
marca de certificacéo.

24 UZCATEGUI, Astrid. A marca de certificacdo e suas particularidades. Revista da Associac&o Brasileira da
Propriedade Industrial n° 68, jan/fev de 2004, p. 5.

%5 UZCATEGUI, Astrid. A marca de certificagio e suas particularidades. Revista da Associacdo Brasileira da
Propriedade Industrial n° 68, jan/fev de 2004, p. 5.

% Com idéntica compreensdo, pronuncia-se a doutrina a seguir citada: “Nao se deve com isso entender que somente
pessoas de direito publico, como o Instituto Nacional de Metrologia — titular do registro INMETRO -, estardo
legitimados para requerer registro desse tipo de marca.” FURTADO, Lucas Rocha, 1996, p. 121, 122.
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45, A questdo a seguir examinada é se uma associacdo, qual reune agentes
econdmicos, pode titularizar uma marca de certificagao.

VI. ABIC

50. O interesse comercial ou industrial direto no produto ou servico prestado confere
ilegitimidade ao requerente do registro de marca de certificagdo. A contrario sensu, a pessoa
juridica com interesse comercial ou industrial indireto no produto ou servi¢o pode figurar como
legitimo para requerer o registro da marca de certificacao.

51. E facil identificar algumas atividades como proprias de quem detém interesse
comercial ou industrial direto no produto ou servico. Por exemplo, a pessoa juridica que produz e
vende um produto ou servigo possui interesse direto na atividade econdmica.

52. Por outro lado, ha pessoas juridicas cujo interesse comercial ou industrial figura
no liame entre o direto e o indireto. Essa ponderacdo aplica-se, particularmente, a ABIC, cujo
campo de atuagdo encontra-se no art. 3° de seu estatuto.

53. A ABIC é um 6rgao de representacdo das industrias de café. Ela ndo produz ou
comercializa o café. Trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos. No entanto, 0s seus sOCios
sdo as industrias de café, os quais possuem interesse direto na atividade econdmica.

54. A personalidade juridica da ABIC n&o se confunde com a de seus associados. No
entanto, ndo se pode ignorar que a ABIC possui interesse na producdo e comercializacao do café.
Sob determinado prisma, o interesse comercial das industrias produtoras de café é similar ao da
ABIC. A ABIC é uma associacdo criada para representar os interesses dos produtores de café.
Por meio da ABIC, as indUstrias associadas manifestam seus interesses.

55. Nessa linha de raciocinio, a ABIC teria um interesse direto na producdo e
comércio de café. Identificado esse interesse direto, ndo ha como reconhecer a legitimidade da
ABIC para requerer a marca de certificacdo, nos termos do art. 128, 83°, da LPI.

56. Sob outro prisma, o interesse indireto, no contexto da regra do art. 128, 83°, da
LPI, compreende proveitos diversos da producdo e comercializagdo do bem. A ABIC néo
produz, e tampouco comercializa o café. A instituicdo ndo lucra quando o preco do cafée é
elevado no mercado nacional ou internacional, por exemplo. Do mesmo modo, a instituicdo néo
arca com o prejuizo quando a ferrugem afeta a safra do café.

57. Nessa linha de raciocinio, o interesse da ABIC ndo se confunde com a dos seus

associados. Sob essa perspectiva, mostra-se razoavel qualificar o interesse da ABIC como
indireto para fins de preencher o requisito disposto no art. 128, 83°, da LPI.
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58. A melhor forma de interpretar a expressao “sem interesse comercial ou industrial
direto no produto ou servigo atestado”, inscrita no art. 128, §3°, ocorre mediante uma leitura
conjugada com os art. 128, §1° e art. 123, 11 ambos da Lei 9.279/96.

59. O art. 128, 81° da LPI prevé o exercicio licito e efetivo da atividade como
requisito para requerer o registro de uma marca. Trata-se de uma regra geral, aplicavel ao
registro de todas as espécies de marca. O art. 123, Il, da LPI traz o conceito de marca de
certificacdo, intrinsecamente relacionado a atividade de certificacéo.

59. Em outros termos, se a entidade exerce efetivamente atividade de certificacéo, ela
ndo possui interesse comercial ou industrial direto no produto ou servi¢o atestado. N&o se
reconhece atividade de certificacdo a um ente comprometido com o interesse comercial ou
industrial direto no produto ou servico atestado. Por isso, a consulta ao Sistema Brasileiro de
Certificagdo (SBC) pode auxiliar o INPI quando estiver diante de um ente cujo interesse
comercial ou econdmico encontra-se no liame do qualitativo direto ou indireto.

60. Consultando informacg6es disponiveis no sitio eletronico do INMETRO, verifica-
se que a atividade de controle de qualidade exercida pela ABIC tem origem na Resolugéo n° 80
do Instituto Brasileiro do Café (IBC), " de 10 de novembro de 1988.

62. Esta Procuradoria entrou em contato com a ABIC e esta disponibilizou
imediatamente a Resolu¢do n° 80 do extinto IBC. O art. 1° da Resolucdo n° 80 do IBC instituiu
um convénio com a ABIC para execucdo do denominado de Programa de Controle de Pureza do
Café.

62. O art. 3° da Resolucdo n° 80 do IBC encarrega a ABIC de planejar, administrar,
executar e custear o Programa. Prevé-se uma auditoria independente no Programa, aprovadas
pelo IBC. Apos a coleta das amostras e respectivos exames por instituicdes ou laboratdrios
independentes, aprovados pelo IBC, a ABIC repassa os laudos com os resultados das andlises
para o IBC, consoante o art. 8° da precitada Resolucdo.

63. O parégrafo Gnico do art. 8° da resolucdo em comento previu, inclusive, a
instauracdo de processo de infracdo em razdo de amostras com a presenga de impurezas no
produto. A instauracdo do processo estava a cargo do IBC, o qual seria instruido com as
amostras encaminhadas pela ABIC.

64. A autorizacdo de uso do “selo de pureza”, concedida pela ABIC, foi prevista no
art. 9° da Resolucdo.?®

27O Instituto Brasileiro do Café (IBC), autarquia federal, foi criado pela Lei n° 1.779, de 22.12.1952, e extinto em
12.04.1990, mediante a Lei n° 8.029.

28 Resolugdo n° 80, 10 de novembro de 1988, do IBC, art. 9° - Apoiada nos laudos de andlise, podera a ABIC
estampar “Certificados de Pureza” e autorizar o uso do “Selo de Pureza” pela marcas qualificadas.
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65. Ou seja, a ABIC foi autorizada por uma autarquia federal a exercer o controle de
qualidade da producdo de café, no ano de 1988. Salvo engano, outros atos semelhantes com o
Poder Publico seguiram-se ap0s a Resolugdo n° 80, do IBC.

66. A histdria do controle de qualidade do café, na qual se insere o selo de pureza da
ABIC, é longa. Ela também possui particularidades no sentido de existéncia de vinculos com
entes publicos. O processo de certificagdo da ABIC mostra-se idoneo, quando se 1€ o relatorio do
INMETRO, juntado aos autos pela Procuradoria as fls .

62. Em sintese, o interesse comercial e industrial da ABIC situa-se no limiar entre o
direto e o indireto. Quando se verifica a idoneidade do seu processo de certificacdo, mediante
consulta ao INMETRO, depreende-se que a balanca tende para o interesse indireto, 0 que conduz
ao reconhecimento de sua legitimidade para requerer a marca de certificacéo.

63. Em outros processos nos quais a entidade encontra-se no limiar entre o interesse
direto e o indireto, sugere-se que a Administracdo consulte o Sistema Brasileiro de Certificacéo.
Verificando que a entidade exerce efetivamente e com idoneidade o processo de certificagéo,
mostra-se coerente o reconhecimento da legitimidade para o requerimento da marca.

VII. SINDICATOS DE CATEGORIA ECONOMICA

56. O segundo processo administrativo vinculado a presente consulta diz respeito ao
Sindicato das Industrias de InstalacGes Elétricas, Gas, Hidraulicas e Sanitarias do Estado de Séao
Paulo — SINDINSTALACAO. O terceiro processo administrativo vinculado traz outro sindicato
como requerente da marca de certificacdo (Sindicato das Empresas de Garagens e
Estacionamentos do Estado de Sdo Paulo).

57. Aos sindicatos carece de legitimidade para o requerimento de marca de
certificacdo, posto que eles possuem como finalidade a representagdo de uma das partes da
relacdo empregaticia, e ndo a fiscalizacdo, regulacdo, controle da qualidade e natureza do
produto ou servigo.

58. Do exposto, depreende-se que a expressdo “pessoa sem interesse comercial ou
industrial direto no produto ou servigo prestado”, inscrita no art. 128, 8 3° da LPI, significa
pessoa juridica apta a certificar a qualidade e natureza do produto ou servigo.

59. A associacdo legitima para requerer a marca de certificacdo precisa atuar na
fiscalizacéo, regulacédo e controle de qualidade e natureza do produto ou servico. Essa finalidade
depende de previsdo especifica no estatuto da associa¢do. Do contrario, corre-se o risco do INPI
conferir marcas de certificacdo a entidades de fachada, sem interesse em atuar como verdadeiras
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entidades de certificagdo, mas sim de uso indevido do instituto da propriedade industrial em
estudo.

60. No entanto, a previsao estatutaria mencionada ndo confere per se legitimidade a
uma associagdo para requerer a marca de certificacdo. Se assim o fosse, os sindicatos poderiam
efetuar uma alteragdo no seu estatuto e depois requerer a marca de certificagdo. Nao se concebe
essa hipotese.

61. Ainda que os sindicatos efetuassem as alteracbes nos seus instrumentos
constitutivos, eles permaneceriam partes ilegitimas para requerer a marca de certificacdo, posto
que eles representam os interesses de seus associados. A representacdo de interesses, efetuada
pelo sindicato de uma categoria econémica, traduz um interesse comercial ou industrial direto
das sociedades empresarias.

62. Independentemente do que esteja nos estatutos sociais dos sindicatos acima, nao
h& como reconhecer a legitimidade dos mesmos para requerer a marca de certificagdo. Os dois
sindicatos tém como finalidade legal a representacéo das categorias econdmicas representadas.

63. A representacdo de categoria econdémica ndo se confunde com a de prestacdo de
servicos de certificacdo. Tampouco essas atividades sdo compativeis, sob pena de
desvirtuamento do servico de certificacdo e do instituto da marca de certificagdo. Desse modo,
ndo se mostra razoavel reconhecer a legitimidade de nenhum sindicato para requerer uma marca
de certificacao.

VI11. CONCLUSAO PRELIMINAR

45, A marca de certificacdo possui a funcdo precipua de certificar um produto ou
servigo para fins de informar a sua garantia de qualidade ao consumidor. Essa garantia de
qualidade decorre da obrigacdo do titular da marca de certificagdo de possuir um controle de
qualidade sobre os produtos ou servicos.

46. Nesse sentido, a marca de certificagdo constitui uma garantia de qualidade do bem
ou servico. A garantia de qualidade é o nucleo do instituto juridico da marca de certificacéo.

47. Dessa compreensdo, depreende-se que o titular da marca de certificacdo possui
condigdes de aferir a qualidade do bem ou servigo oferecido por terceiros. Isso quer dizer que a
marca de certificacdo impde o seguinte requisito ao requerente do registro: atuagdo no servicgo de
controle de qualidade.

48. Esse requisito € inerente a marca de certificagdo. Atribuir o registro da marca de

certificacdo a uma pessoa juridica inabilitada ao controle de qualidade significa esvaziar,
desnaturar ou invalidar o instituto juridico.
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49. A marca de certificacdo somente pode ser concedida a quem efetivamente exerce
licita e efetivamente a atividade de certificagdo. Atribuir uma marca de certificagdo a um ente o
qual ndo tem condicdes de prestar o servico de controle de qualidade representa uma violacéo ao
art. 128, §81°e 3°, da LPI.

63. A Lei n® 9.279/96 ndo exige que o requerente da marca de certificacdo comprove
perante o INPI a atuacdo efetiva na atividade de certificacdo. Entretanto, ndo ha nenhum 6bice
para que a autarquia assim o determine, quando houver duvidas.

64. A Administracdo pode formular exigéncia, a qualquer momento, para que 0
requerente da marca de certificacdo comprove que suas atividades encontram-se inseridas no
Sistema Brasileiro de Certificacdo. Isso se faz necessario, particularmente, em casos nos quais
haja davidas quanto a qualificagdo como direto ou indireto do interesse comercial ou industrial
do requerente da marca de certificagao.

65. A Procuradoria possui uma visdo restritiva quanto a concessdo de marcas de
certificacdo a associagdes de agentes econdmicos. A associacdo, a qual relne agentes
econémicos, ndo tem por finalidade efetuar a atividade de certificagdo, o que compromete as
normas de protecdo e defesa do consumidor e o instituto da marca de certificacao.

66. A certificacdo pressupde um sistema independente de verificacdo da qualidade.
Uma associa¢do que congregue agentes econdmicos raramente atuara de forma independente.
Para dirimir essa davida, no caso concreto, a consulta ao Sistema Brasileiro de Certificacdo se
mostra a sua valia.

66. Cabe ao INPI fortalecer o instituto da marca de qualificagdo mediante acdes
maultiplas, sempre voltadas para as diretrizes instituidas pelo Cédigo de Defesa do Consumidor.
Uma marca de certificacdo concedida a um ente que ndo empreende de fato a atividade de
certificacdo pbe em risco a salde da populacdo, além de violar o art. 128, 81°, da LPI, entre
outros dispositivos legais.

IX. CONCLUSAO

64. Diante do exposto, resta esclarecido o objeto da consulta, sendo que as seguintes
assertivas sintetizam a concluséo apresentada:

I11. Sindicato n&o possui legitimidade para requerer a marca de certificagdo, posto
que a sua finalidade ndo se confunde com a de uma entidade de certificacéo;

IV. Associacdo cuja composicdo reune agentes econdmicos dificilmente terd o seu
interesse comercial ou econdmico qualificado como indireto, para fins do art.
128, 81° da LPI. Nesse caso, mostra-se razoavel a formulacdo de exigéncia
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para que o requerente comprove perante o INPI a atuacgdo efetiva na atividade
de certificacdo ou a realizacdo de consulta ao Sistema Brasileiro de
Certificagéo.

A considerago superior.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador
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