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1. Conceito de marca de
certificagao

Dada a ubiquidade dos bens indus-
triais, que os tornam especialmente
suscetiveis a globalizagdo e ao uso in-
devido por terceiros, a tutela efetiva
dos direitos de propriedade industrial
constitui um dos principais meios para
a promogio da inovagdo no ambito
das empresas. Diversas estatisticas de-
monstram hoje a importincia da pro-
priedade industrial na atividade econé-
mica mundial, como é o caso da Uniao
Europeia, onde as empresas que fazem
uso, de forma significativa, deste siste-
ma representam cerca de 42% do total
da atividade econémica do conjunto
dos — ainda — 28 Estados-membros
(v. Intellectual property rights intensive
industries and economic performance in
the European Union, 2.° ed, outubro
de 2016).

O trdfego juridico demanda, assim,
que os legisladores fornegam os ade-
quados instrumentos legais para fazer
face a esta realidade. E neste ponto que
confluem as ordens juridicas portugue-
sas e angolanas. Ambas estdo, no pre-
sente momento, a discutir alteracoes
aos respetivos enquadramentos juri-
dicos que versam sobre os direitos de
propriedade industrial. No caso por-

tugués, temos a Proposta de Lei n.°
132/X111, que autoriza o Governo a
aprovar o novo cédigo de propriedade
industrial e que contém, em anexo, a
proposta do novo c6digo. Na ordem
juridica angolana estd em discussao o
anteprojeto de lei de propriedade in-
dustrial, que visa substituir a Lei n.°
3/92 de 28 de fevereiro”.

Tendo em conta este cendrio, o pre-
sente texto tem por objetivo debrugar-
-se sobre alguns aspetos essenciais das
marcas de certificagao, olhando tan-
to para a ordem juridica portuguesa
como para a angolana. Maugrado as
semelhangas que possam existir entre
os regimes juridicos desta figura em
ambos os sistemas juridicos luséfonos,
existe uma em particular que promove
o presente estudo: a circunstincia de
existir, em ambas as jurisdigdes, um
novo regime juridico para as marcas
de certificacao.

A marca de certificagio — igualmen-
te denominada marca de garantia — é
um tipo de marca especifico que per-
mite distinguir os produtos ou servigos
que o titular do sinal distintivo certifi-
ca com respeito a determinadas carac-
teristicas dos mesmos. Com efeito, ao
contrdrio das marcas individuais, que
visam distinguir a origem empresa-
rial dos produtos ou servigos (fun¢ao
distintiva), as marcas de certificagao
cumprem uma fungio de garantia de
qualidade dos produtos ou servigos
assinalados.

Outro dos aspetos essenciais da mar-
ca de certificacao, ausente nas marcas
individuais, é a existéncia de um regu-
lamento de uso. O regulamento de uso
da marca estd diretamente relacionado
com a fungao de garantia, sendo que
a sua conformidade ¢ exigida tanto
na constitui¢do do préprio direito de
marca como na manutengio do mes-

mo. Este tltimo aspeto é especialmen-
te visivel na proposta portuguesa, na
medida em que as eventuais alteragoes
ao regulamento de uso passam a ser
objeto de andlise por parte do Insti-
tuto Nacional de Propriedade Indus-
trial (INPI) (artigo 217.°, n.os 4 e 5,
da proposta). Pelo contrdrio, no ante-
projeto de lei angolana, o caminho ¢
semelhante aquele que até agora tem
sido trilhado pelo legislador portugués:
caso existam alteragoes ao regulamento
de uso, existe um mero dever de co-
municagio ao Instituto Angolano da
Propriedade Industrial (IAPI) (artigo
161.°, n.° 3, do anteprojeto), solugao
que parece nio salvaguardar a fungio
de garantia de qualidade inerente a
estas marcas.

No que diz respeito a ordem juridica
portuguesa, as inovagoes ao regime da
marca de certificagio foram promovi-
das pela Diretiva (UE) 2015/2436 do
Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de dezembro de 2015, em ma-
téria de marcas, que veio prever um
regime mais completo para este tipo
de marca no artigo 27.° e seguintes
do diploma, surgindo agora esta ma-
téria nos artigos 214.° a 221.° da pro-
posta do novo cédigo. A esta situagio
nio foi alheio o facto de se ter previs-
to, pela primeira vez, uma marca de
certificagao da Unido Europeia com
o Regulamento (UE) 2015/2424 do
Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de dezembro de 2015, que al-
terou, entre outros diplomas, o Regu-
lamento (CE) n.° 207/2009 do Con-
selho relativo 2 marca comunitdria,
sendo que esta alteragao teve como
objetivo “corrigir o atual desequilibrio
entre os sistemas nacionais e o sistema
de marcas da UE” (Considerando 27
do Regulamento).

Quanto a ordem juridica angolana,

1. De acordo com os dados disponibilizados, amavelmente, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), desde 1985 deram entrada no INPI 163 pedidos de registo de marcas de
certificagdo. Na Unido Europeia, até setembro de 2018, foram solicitadas 137 marcas de certificagao da Unido Europeia, estando este tipo de marca disponivel apenas desde 1 de outubro
de 2017. Em Angola, ndo estao disponibilizados dados oficiais. A escassez dos nimeros dever-se-3, por um lado, a pouca atengdo legislativa que tem merecido este tipo de marca e, por
outro, a (questionavel) possibilidade de se recorrer a outros instrumentos que podem ter a mesma fungao, como é o caso tipico do registo de uma marca individual, licenciando-a de
seguida a varios interessados que cumpram com os requisitos da licenga.



fazendo jus 4 exiguidade da atual lei de
propriedade industrial — Lei n.° 3/92,
de 28 de fevereiro —, nio é surpresa que
a introdugio, de forma expressa, deste
tipo especifico de marca sé venha con-
templada com o recente anteprojeto,
estando o regime juridico da marca de
certificacio estabelecido, de forma bre-
ve, nos artigos 160.° a 162.°.

2. Principio (amplo)
de neutralidade

Considerando a natureza da marca
de certificacio, existe um “dever de
neutralidade” que recai sobre o titu-
lar deste tipo de marca. Uma vez que
certifica a qualidade dos produtos ou
servicos assinalados, o titular fica im-
pedido de usar a marca. Este “dever
de neutralidade” deverd ser entendido
num sentido amplo, particularmen-
te, impedindo que o titular possa ter
quaisquer interesses empresariais no
mercado em que certifica os produtos.

Apesar de esta limitagao estar pre-
vista na proposta do novo CPI por-
tugués, nomeadamente no seu artigo
216.°, n.° 2, o anteprojeto de lei de
propriedade industrial angolana ¢ si-

da lei portuguesa: o de que o préprio
conceito de marca de certificagao im-
plica a exigéncia desta imparcialidade.

3. Uma titularidade qualificada?

A titularidade da marca de certifi-
ca¢io leva-nos, ainda, a outra discus-
s30, que ¢ a de saber se ¢ exigido que
o titular da marca seja uma entidade
legalmente capaz de certificar os pro-
dutos ou servicos assinalados pelo sinal
distintivo. O novo regime juridico da
marca de certificagao da Unido Euro-
peia parece excluir este pressuposto,
referindo, no seu artigo 83, n.° 2, do
Regulamento (UE) 2017/1001 do
Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de junho de 2017, que “qualquer
pessoa singular ou coletiva, incluindo
instituigbes, autoridades e organismos
de direito publico, pode apresentar
um pedido de marca de certificagdo
da EU”. O artigo 216.°, n.° 1, a), da
proposta portuguesa, que tem como
epigrafe “Direito ao Registo”, parece
ser mais exigente, ao referir que o di-
reito ao registo pertence “as pessoas
singulares ou coletivas, incluindo ins-
tituigdes, autoridades e organismos de

‘ No caso das denominagdes de origem e
indicagdes geograficas, estamos perante direitos
(tendencialmente) perpétuos, onde esta
em causa, maioritariamente, o interesse piblico
e os interesses dos produtores e fabricantes

lente nesta matéria. A auséncia desta
restri¢do ao uso por parte do titular
coloca em causa a propria fungdo de
garantia de qualidade dos produtos ou
servicos certificados, pois, enquanto
entidade controladora, ird certificar,
igualmente, os seus préprios produ-
tos ou servigos.

Neste aspeto especifico, a lei ango-
lana parece querer comungar com os
pecados do CPI portugués atual, que
nao prevé, igualmente, esta separagao
entre a titularidade do sinal distintivo
e 0 uso do mesmo. Neste sentido, ha-
verd que adotar o entendimento que
tem vindo a ser defendido para o regi-
me juridico das marcas de certificagao

direito publico, a que seja legalmente
atribuida ou reconbecida uma marca
de certificagdo ou de garantia e possam
aplicd-la a certas e determinadas quali-
dades dos produtos ou servigos” (itdlico
nosso). Contetido semelhante a esta
disposi¢ao encontramos no direito
angolano, no artigo 161.°, n.° 1, a),
do anteprojeto, embora, neste tltimo
caso, a legitimidade possa ser atribui-
da apenas a pessoas coletivas, solu¢ao
derivada, porventura, da concegao
de que o termo “marca coletiva”, que
abrange as marcas de associagdo e de
certificagdo, provém da sua titularida-
de. Contudo, esta concecao nio deixa
de estar errada, dado que o “coletivo”
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se reporta ao uso dessa mesma marca
e nao A sua titularidade.

Sem embargo, ainda que se enverede
por uma interpretagao mais lata, nao
sendo exigido uma titularidade quali-
ficada, dirfamos que serd sempre in-
dispensdvel que o controlo do uso da
marca seja efetuado por uma entidade
qualificada, id est, por um organismo
de certificagao.

4. A valorizagao das denominagdes
de origem e indicacdes geograficas
portuguesas: a proibigao das marcas
de certificacdo compostas por
nomes geograficos

Outro aspeto que deveremos relevar
na proposta do novo CPI portugués,
que estd ausente no anteprojeto de
lei de propriedade industrial angola-
no, diz respeito a proibi¢ao de que as
marcas de certificagao sejam compos-
tas por nomes geograficos. Esta previ-
s30, que nao era inicialmente contem-
plada na proposta, foi depois incluida
na mesma, constituindo, em nossa
opinido, uma importante alteragio
que beneficia a economia portugue-
sa, onde as denominagdes de origem
e indicagoes geograficas sio um fator
essencial para a promogao dos produ-
tos nacionais.

A razdo para esta proibicao, que nio
tem paralelo em muitas Jurlsdlgoes,
parece ter como objetivo nao esvaziar
de conteddo as normas que versam
sobre denominagbes de origem e in-
dicagbes geograficas protegidas, tendo
em conta a eventual sobreposicdo, pelo
menos parcial, com a marca de certi-
ficagdo que atesta a conformidade de
produtos com respeito a sua origem
geogrdfica, uma vez que cumprem fun-
¢oes similares. Adicionalmente, esta
separagdo afigura-se como legitima,
uma vez que os interesses tutelados sao
distintos. No caso das denominagoes
de origem e indicagoes geograficas,
estamos perante direitos (tendencial-
mente) perpétuos, onde estd em causa,
maioritariamente, o interesse publico
e os interesses dos produtores e fabri-
cantes. Por outro lado, nas marcas de
certificago, ¢ o interesse do titular que
surge em primeiro lugar.





