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EXPOSICAO DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DA PROPOSTA
1.1. Contexto geral e fundamentos da proposta

As legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas foram parcialmente harmonizadas
pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, codificada pela Diretiva
2008/95/CE (adiante, «a diretiva»). Em paralelo e relativamente aos sistemas nacionais de
marcas, o Regulamento (CE) n.® 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a
marca comunitaria, codificado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 (adiante, «o
regulamento»), estabeleceu um sistema auténomo para o registo de direitos unitdrios com
efeitos idénticos em toda a UE. Neste contexto, foi decidido que o Instituto de Harmonizagao
no Mercado Interno (IHMI) seria responsavel pelo registo e administragdo das marcas
comunitarias.

A marca serve para distinguir os produtos e servigos de uma empresa. E através dela que as
empresas podem atrair e conservar a lealdade dos clientes e acrescentar valor e crescer. A
marca funciona, neste caso, como um motor da inovac¢ao: a necessidade de a manter relevante
promove investimento em [ & D, o que conduz, por seu lado, a um processo continuo de
aperfeicoamento e desenvolvimento dos produtos. Este processo dinamico tem também
efeitos benéficos para o emprego. Num ambiente cada vez mais competitivo, tem-se
verificado um crescimento constante ndo s6 do papel essencial das marcas para o €xito no
mercado, mas também do seu valor comercial. Este aspeto reflete-se no nimero crescente de
pedidos de registo de marcas, tanto a nivel nacional como a nivel da UE, e também do
nimero de utilizadores de marcas. Este desenvolvimento tem sido acompanhado por
expectativas crescentes dos interessados relativamente a sistemas de registo de marcas
racionais e de alta qualidade, mais coerentes, acessiveis ao publico e tecnologicamente
atualizados.

Em 2007, ao analisar a questdo das perspetivas financeiras do IHMI, o Conselho' salientou
que a criacdo do instituto tinha sido um grande éxito e que este contribuira significativamente
para reforgar a competitividade na UE. Relembrou que o sistema da marca comunitaria havia
sido concebido para coexistir com os sistemas nacionais de marcas, que continuavam a ser
necessarios para as empresas que ndo pretendem que as suas marcas sejam protegidas a nivel
da UE. O Conselho assinalou ainda a importancia do trabalho complementar dos institutos
nacionais de propriedade industrial e instou o IHMI a aumentar a sua cooperagdo com eles,
em prol do funcionamento geral do sistema da marca comunitaria. Por Gltimo, reconheceu que
mais de uma década havia passado desde a criacdo da marca comunitéria, sublinhando assim a
necessidade de uma avaliacdo geral do funcionamento do sistema da marca comunitéria.
Convidou a Comissdo a comegar a trabalhar num estudo neste dominio, tendo especialmente
em vista a intensificag¢do e a extensao dos instrumentos de cooperacdo em vigor entre o IHMI
e os institutos nacionais de propriedade industrial.

! Conclusdes do Conselho «Competitividade» de 21 e 22 de maio de 2007, documento 9427/07 do
Conselho.
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Na sua comunicac¢ao «Small Business Act»z, a Comissdo sustentava que o sistema da marca
comunitaria devia tornar-se mais acessivel as PME. Além disso, a comunica¢ao de 2008 sobre
uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial® sublinhava o empenho da
Comissao numa protecdo eficiente da marca e num sistema de marcas de alta qualidade. Nela
se concluia que era tempo para proceder a uma avaliacdo geral, que poderia constituir a base
de uma futura revis@o do sistema de marcas na Europa e do reforco da cooperacdo entre os
IHMI e os institutos nacionais. Em 2010, na comunicagdo sobre a estratégia Europa 2020, no
ambito da iniciativa emblematica «Unido da inovacdo», a Comissdo comprometeu-se a
modernizar o quadro normativo das marcas a fim de melhorar as condigdes para as empresas
poderem inovar®. Por ultimo, na estratégia de DPI para a Europa, de 2011°, a Comissdo
anunciou a revisdo do sistema de marcas na Europa, com vista & modernizagdo do sistema,
tanto a nivel da UE como a nivel nacional, tornando-o geralmente mais eficiente e coerente.

1.2. Objetivo da proposta

Consideradas como um pacote, o principal objetivo comum da presente iniciativa e da
proposta paralela de alteracdo do regulamento consiste em promover a inovagdo € o
crescimento econdmico, tornando os sistemas de registo de marcas de toda a UE mais
acessiveis e eficientes para as empresas, mediante a reducdo de custos e da complexidade,
maior celeridade, previsibilidade e seguranca juridica. Estes ajustamentos coincidem com os
esfor¢os para garantir a coexisténcia e a complementaridade entre os sistemas de marcas da
Unido e dos Estados-Membros.

Em especial, a presente iniciativa de reformulagdo da diretiva tem os seguintes objetivos:

e Modernizar e aperfeigoar as disposicdes em vigor da diretiva, alterando as que se foram
desatualizando, aumentando a seguranca juridica e clarificando os direitos conferidos
pelas marcas em termos de ambito e limitagdes;

e Obter uma maior aproximac¢ao das legislacdes e procedimentos nacionais em matéria
de marcas, no intuito de os alinhar mais com o sistema da marca comunitaria, mediante
a) a juncdao de mais normas substantivas € b) a introdu¢do de normas processuais de
base na diretiva, em consonancia com o disposto no regulamento;

e Facilitar a cooperacao entre os institutos dos Estados-Membros e o IHMI para efeitos
de promover a convergéncia de praticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns,
estabelecendo uma base juridica para esta cooperagao.

Comunicacdo da Comissdo ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Econdémico e Social
Europeu e ao Comité das Regides, COM(2008) 394 final de 26 de junho de 2008.

’ COM(2008) 465 final de 16 de julho de 2008.
¢ COM(2010) 546 final de 6 de Outubro de 2010. )
> COM(2011) 287 final de 24 de maio de 2011, «Um Mercado Unico para os Direitos de Propriedade

Intelectual. Encorajar a criatividade e a inovag¢ao de modo a garantir o crescimento econémico, postos
de trabalho de elevada qualidade e produtos e servigos de primeira classe na Europay.
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2. RESULTADOS DAS CONSULTAS DAS PARTES INTERESSADAS E DA
AVALIACAO DE IMPACTO

2.1. Consulta publica

A presente iniciativa baseia-se numa avaliagdo do modo de funcionamento dos sistemas de
marcas na Europa em geral e nas amplas consultas de todos os principais interessados.

O principal elemento de avaliacdo foi o estudo realizado pelo Instituto Max Planck da
Propriedade Intelectual e Direito da Concorréncia em nome da Comissdo, entre novembro de
2009 e fevereiro de 2011°. Além da analise de peritos, o estudo implicou a consulta de
interessados. Incluiu um inquérito aos utilizadores do sistema da marca comunitaria,
contributos de organizacdes que representam utilizadores de marcas a nivel nacional, europeu
e internacional, e uma reunido em junho de 2010 com estas organizagdes. Por ultimo, o IMP
consultou os institutos da propriedade intelectual de todos os Estados-Membros e o IHMI.

O relatorio final do estudo do IMP concluiu que o sistema da marca europeia tem bases
solidas. Em especial, os procedimentos seguidos pelo IHMI respondem, em geral, as
necessidades e expectativas das empresas. E consensual que a coexisténcia dos sistemas
nacionais e europeu de marcas ¢ fundamental para o funcionamento eficiente de um sistema
de marcas que responda as exigéncias de empresas de varias dimensdes, de diversos mercados
e de necessidades geograficas. O relatorio indica, porém, que € necessario modernizar e
aperfeicoar o sistema. Salientou, em especial, a necessidade de obter maior coeréncia entre o
sistema da marca europeia e os sistemas das marcas nacionais, harmonizando ainda mais as
legislagdes dos Estados-Membros, tanto dentro como fora do atual ambito de aplicagdo da
diretiva.

Em reagdo aos resultados intercalares do estudo, o Conselho adotou conclusdes em 25 de
maio de 2010”. Além de referir as atuais incoeréncias entre os regimes da marca europeia e
das marcas nacionais, estas conclusdes instavam a Comissdo a incluir nas suas propostas
medidas que tornassem a diretiva mais coerente com o regulamento, contribuindo assim para
reduzir os dominios de divergéncia no sistema das marcas na Europa em geral.

Como seguimento do estudo do IMP, os servigos da Comissdo promoveram uma reunido com
associacdes de utilizadores em 26 de maio de 2011. Nela se confirmou que os utilizadores do
sistema de marcas da Europa concordam amplamente que o presente nivel de aproximagao
entre legislacdes nacionais em matéria de marcas, bem como ao sistema da marca europeia,
ndo tem sido suficiente. As organizacdes de utilizadores declararam em unissono que era
necessario harmonizar mais as legislagdes nacionais em matéria de marcas, ndo s6 as normas
substantivas mas também as adjetivas.

2.2, Avaliaciao de impacto

A avaliagdo de impacto efetuada para efeitos da revisdo tanto do regulamento como da
diretiva identificou dois problemas principais: o primeiro prende-se com disposi¢des
divergentes do quadro normativo em vigor e o segundo com o baixo nivel de cooperagao

Cf. estudo final do IMP, incluindo os anexos, em:

http://ec.europa.eu/internal _market/indprop/tm/index_en.htm.

Conclusdes do Conselho «Competitividade», de 25 de maio de 2010, sobre a futura revisdo do sistema
de marcas na Unido Europeia.
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entre os institutos nacionais da propriedade industrial na Unido. Enquanto este ultimo
problema serd regulado na revisdo do regulamento, a questdo das disposi¢des divergentes
deve ser regulado na revisdo na diretiva.

O exercicio de consulta e avaliagdo revelou que o ambiente empresarial no dominio das
marcas ¢ ainda muito dispar, apesar de a harmonizagao parcial das legislagdes nacionais datar
do inicio dos anos 90. O nivel de harmonizacdo imposto pela diretiva era bastante baixo,
centrando-se num niimero limitado de normas substantivas que, ao tempo, se considerava que
afetavam o funcionamento do mercado interno de forma mais imediata, a0 passo que um
grande numero de dominios, em especial relacionados com os procedimentos, ndo foi
harmonizado. Além disso, o regulamento foi adotado varios anos depois da diretiva, o que
significa que no momento em que a diretiva entrou em vigor ndo existia um «parametro de
referéncia comum» que permitisse medir a eficiéncia dos procedimentos nacionais. No
entanto, os procedimentos seguidos pelo IHMI sdo aplicados hd mais de 15 anos e
considera-se que respondem, em geral, as necessidades e expectativas das empresas.

Deste modo, o atual direito das marcas da Unido ¢ ainda marcado por uma ampla divergéncia
entre normas e procedimentos nacionais, tanto entre eles como em relacdo as normas e
procedimentos aplicados pelo IHMI, e até hoje nunca se tentou a aplicagdo de boas praticas
no que se refere aos procedimentos.

As divergéncias existentes entre os sistemas nacionais € o sistema da marca europeia sdo
consideradas significativas. Devem-se ao facto de a diretiva ndo abranger os aspetos
processuais e de um niimero consideravel de questdes de direito substantivo ndo estar ainda
harmonizado. Juntamente com a convergéncia limitada de praticas e instrumentos dos
institutos nacionais da propriedade industrial — devida ao baixo nivel de cooperacdo —, as
atuais divergéncias entre legislacdes e procedimentos em matéria de marcas limitam a
acessibilidade aos sistemas de protegdo de marcas, implicam uma elevada inseguranga
juridica e comprometem a relacdo complementar entre o sistema da marca europeia e 0s
sistemas nacionais. Por outro lado, impedem a existéncia de condi¢des de igualdade para as
empresas, com os correspondentes efeitos adversos para a competitividade das empresas
europeias e da competitividade da Unido no seu todo.

Foram apreciadas as seguintes op¢des para dar solugdo ao problema:

e Opgdo 1: Nao promover uma maior aproximacao das legislagdes e procedimentos em
matéria de marcas;

e Opcao 2: Extensdo parcial da aproximacao das legislagdes nacionais e da sua coeréncia
com o sistema da marca europeia. Esta op¢do incluiria o alinhamento das principais
normas processuais pelas disposi¢des aplicaveis do regulamento, incluindo nos casos
em que as diferencas existentes criam problemas sérios na perspetiva dos utilizadores,
e sempre que esse alinhamento seja considerado indispenséavel para criar um sistema de
protecdo das marcas harmonioso e complementar na Europa. Incluiria ainda o
alinhamento de outros aspetos de direito substantivo pelas disposi¢des do regulamento;

e Opcdo 3: Aproximagdo total das legislagdes e procedimentos em matéria de marcas.
Esta opcdo parte da opgdo 2, inclui todas as suas componentes, mas também inclui
todos os restantes aspetos substantivos da legislacdo e procedimentos em matéria de
marcas;
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e Opcdo 4: Um conjunto unico de normas aplicaveis as marcas substituiria integralmente
as legislacdes dos Estados-Membros nesta matéria, estabelecendo normas uniformes
em toda a Unido.

A avaliag@o de impacto concluiu que a opgdo 2 ¢ proporcionada e seria a mais adequada para
atingir os objetivos a alcangar.

3. BASE JURIDICA E SUBSIDIARIEDADE

O artigo 114.°, n.° 1, do Tratado habilita o Parlamento Europeu e o Conselho a adotarem
medidas relativas & aproximacdo das disposicdes legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros que tenham por objeto o estabelecimento e o
funcionamento do mercado interno.

Os problemas identificados relativamente as divergéncias significativas do quadro normativo
impedem que existam condi¢des de igualdade para as empresas europeias, ou distorcem-nas
consideravelmente, com consequéncias adversas adicionais para a sua competitividade e a da
UE no seu todo. Sendo assim, ¢ conveniente adotar medidas que melhorem as condicdes de
funcionamento do mercado interno. As medidas destinadas a extensdo do atual nivel de
aproximagao previsto na diretiva s6 podem ser tomadas a nivel da Unido. Além disso, atuar a
nivel da Unido ¢ a unica forma de garantir a coeréncia com o sistema da marca europeia.

Neste contexto, € necessdrio ter presente que o sistema da marca comunitaria estd inserido no
sistema da marca europeia, que se baseia no principio da coexisténcia e complementaridade
entre a protegdo das marcas a nivel nacional e da Unido. Enquanto o regulamento prevé um
sistema abrangente em que todas as questdes de direito substantivo e adjetivo sdo reguladas, o
atual nivel de aproximagao legislativa previsto na diretiva limita-se a disposi¢des selecionadas
de direito substantivo. No intuito de garantir a coexisténcia eficaz e sustentavel das
componentes envolvidas, ¢ necessario, portanto, criar um sistema geral harmonioso de
protecdo de marcas na Unido com normas substantivas razoavelmente semelhantes e, pelo
menos, normas processuais principais que sejam compativeis.

4. INCIDENCIA ORCAMENTAL

A proposta ndo tera impacto no or¢amento da Unido Europeia e, por conseguinte, ndo ¢
acompanhada da ficha financeira prevista no artigo 31.° do Regulamento Financeiro
[Regulamento (UE, Euratom) n.® 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
outubro de 2012, relativo as disposi¢des financeiras aplicaveis ao or¢amento geral da Unido e
que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002].

S. EXPLICACAO PORMENORIZADA DA PROPOSTA

As alteracdes propostas sdo apresentadas segundo os objetivos visados pela reformulacao da
diretiva, atrés referidos no ponto 1.2.

5.1. Modernizar e aperfeicoar as disposi¢coes em vigor

— Definicdo de marca (artigo 3.°)
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Atualmente, os sinais devem poder ser representados graficamente a fim de serem protegidos
como marcas. Este requisito de «representabilidade grafica» tornou-se obsoleto. Cria uma
grande inseguranga juridica em torno da representacdo de determinadas marcas nao
tradicionais, como os meros sons. Neste Ultimo caso, a representagdo por meios que nao
sejam graficos (designadamente um ficheiro de som) pode até ser preferivel a representagao
grafica, se permitir uma identificacdo mais precisa da marca e servir deste modo o objetivo de
reforgar a seguranca juridica. A nova defini¢do proposta ndo restringe os meios admissiveis
de representacdo a representacdo grafica ou visual, mas deixa a porta aberta a objetos de
registo que podem ser representados por meios tecnologicos que oferecam garantias
satisfatorias. Nao se trata de uma extensdo sem limites das formas admissiveis de representar
um sinal, mas sim de oferecer maior flexibilidade a este respeito, garantindo maior seguranca
juridica.

— Direitos conferidos pelas marcas (artigos 10.° e 11.°)

1. Direitos conferidos sem prejuizo de direitos anteriores

Nem a diretiva nem o regulamento incluem normas claras que prevejam que o titular da marca
ndo pode invocar os seus direitos contra a utilizagdo de um sinal idéntico ou semelhante que
Ja € objeto de um direito anterior. Em conformidade com o artigo 16.°, n.° 1, do Acordo sobre
os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (adiante,
«Acordo TRIPS»)®, a proposta deixa bem claro que as agdes por violagio devem respeitar os
direitos anteriores.

2. Casos de dupla identidade

O reconhecimento de fung¢des adicionais da marca no artigo 5.°, n.° 1, alinea a) da diretiva tem
criado inseguranca juridica. Em especial, a relacdo entre os casos de dupla identidade e a
protecdo ampliada prevista no artigo 5.°, n.° 2, as marcas que gozem de prestigio tornou-se
pouco clara’. Por motivos de seguranga juridica e coeréncia, clarifica-se que nos casos de
dupla identidade, previstos no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), e de semelhanca, previstos no artigo
5.°,n.° 1, alinea b), ¢ apenas a fun¢do de origem que conta.

3. Utilizagdo como designacao comercial ou de empresa

Para o Tribunal de Justi¢a'®, o artigo 5.°, n.° 1, da diretiva é aplicavel se o publico considerar
que a utilizacdo de uma designagdo de empresa (também) se refere aos produtos ou servigos
oferecidos pela empresa. Afigura-se, assim, conveniente tratar a utilizacdo da designagdo
comercial de uma marca protegida como uma violagdo, se forem cumpridos os requisitos de
utilizagdo dos produtos ou servigos.

4. Utilizagdo em publicidade comparativa

A Diretiva 2006/114/CE, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade enganosa e
comparativa'', regula as condigdes nas quais ¢ admissivel a publicidade que, explicita ou
implicitamente, identifica um concorrente ou produtos ou servicos oferecidos por um
concorrente. A relagdo da Diretiva 2006/114/CE com a legislagdo em matéria de marcas

8 JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

Cf. parecer de AG Jaaskinen no processo C-323/09, Interflora,n.°9. .

10 Acérdio de 11 de setembro de 2007, Processo C-17/06, Céline, Col. 1-07041.
H JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
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suscitou duvidas. Afigura-se, pois, conveniente clarificar que o titular da marca pode impedir
a utilizacdo da sua marca em publicidade comparativa, sempre que esta ndo cumpra os
requisitos do artigo 4.° da Diretiva 2006/114/CE.

5. Remessas de fornecedores comerciais

Deve ficar bem claro que a importagao de produtos para a Unido também ¢ proibida nos casos
em que apenas o expedidor atua para fins comerciais. Pretende garantir-se que o titular da
marca tem o direito de impedir as empresas (localizadas na UE ou ndo) de importar produtos
de fora da UE que tenham sido vendidos, oferecidos, anunciados ou enviados para
consumidores privados e de desencorajar a encomenda e venda de produtos falsificados, em
especial na Internet.

6. Produtos introduzidos no territorio aduaneiro

De acordo com o Tribunal de Justica (acérdio Philips/Nokia'?), a entrada, presenca e
circulagdo de mercadorias de paises terceiros no territério aduaneiro da UE sob um regime
suspensivo ndo viola, em conformidade com o acervo em vigor, os direitos de propriedade
intelectual conferidos pelo direito substantivo da Unido e seus Estados-Membros. Estas
mercadorias s6 podem ser consideradas falsificadas se existirem provas de que foram objeto
de um ato comercial dirigido aos consumidores da UE, como a venda, a proposta de venda ou
a publicidade. As implicagdes do acordao Philips/Nokia foram alvo de grandes criticas dos
interessados, uma vez que representam um o6nus da prova demasiado pesado para os titulares
de direitos e comprometem o combate a contrafacio. E evidente que ¢ urgente estabelecer um
quadro normativo europeu que permita uma luta mais eficaz contra a contrafacao de produtos,
que ¢ uma atividade em crescimento acelerado. Propde-se, deste modo, suprir a lacuna
existente permitindo que os titulares de direitos impegam que terceiros introduzam produtos
de paises terceiros que ostentam, sem autorizagdo, uma marca que seja essencialmente
idéntica a marca registada a respeito desses produtos, no territério aduaneiro da Unido,
independentemente de serem ai colocados em livre circulagdo.

7. Atos preparatorios

Nem a diretiva nem o regulamento incluem quaisquer disposi¢des que permitem instaurar
acoes contra a distribui¢do e venda de rétulos, embalagens e artigos semelhantes que possam
posteriormente ser combinados com produtos ilicitos. Algumas legislagdes nacionais tém
normas explicitas que abrangem esta atividade. E conveniente incluir, na diretiva e no
regulamento, uma norma sobre esta matéria, para dar mais um contributo pratico, relevante e
eficiente para o combate a contrafacdo.

— Limitacdo dos efeitos da marca (artigo 14.°)

A limitagdo prevista no artigo 14.°, n.° 1, alinea a), da diretiva abrange apenas, na presente
proposta, a utilizagdo de nomes pessoais, em conformidade com a Declaragdo Conjunta do
Conselho e da Comissdo'®. Por motivos de coeréncia, a limitacdo prevista no artigo 14.°, n.° 1,
alinea b), ¢ estendida também a utilizagao de sinais ou indica¢des nao distintivos. Também se

12 Acordao de 1 de dezembro de 2011, processos C-446/09, Philips, e C-495/09, Nokia.

Declaragdes conjuntas do Conselho e da Comissdo das Comunidades Europeias inseridas nas atas da
reunido do Conselho, na primeira diretiva do Conselho que aproxima as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, adotada em 21 de dezembro de 1998.
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afigura adequado estabelecer, no artigo 14.°, n.° 1, alinea c), uma limitagdo explicita que
abranja a utilizacdo referencial em geral. Por ultimo, um nimero separado clarifica as
condi¢des em que a utilizagdo da marca ndo deve ser considerada conforme com as praticas
comerciais honestas.

5.2. Conseguir uma maior aproximacio do direito substantivo

— Protecao de indicacdes geograficas e mencdes tradicionais (artigos 4.° € 5.°)

Ao contrario do regulamento, os motivos de recusa previstos na diretiva ndo incluem os
conflitos com indicacdes geograficas protegidas, mencdes tradicionais para o vinho e
especialidades tradicionais garantidas. Por conseguinte, ndo hd garantias de que os niveis de
protecio conferidos a estes direitos por outros instrumentos do direito da Unido'* sdo
efetivamente aplicados de forma uniforme e exaustiva no exame de marcas na Unido, em
especial ao aplicar os motivos absolutos de recusa. Propde-se, assim, inserir na diretiva as
disposi¢des correspondentes relativas a indicacdes geograficas, mengdes tradicionais para o
vinho e especialidades tradicionais garantidas.

— Protecdo de marcas que gozam de prestigio (artigos 5.° ¢ 10.°)

Os artigos 5.° e 10.° convertem a protecdo extensiva em disposi¢des obrigatorias, a fim de
garantir que, em todos os Estados-Membros, as marcas nacionais que gozam de prestigio
beneficiem do mesmo nivel de prote¢do conferido as marcas europeias.

— As marcas como objetos de propriedade (artigos 22.°. 23.°.24.°. 25.°. 26.°e¢ 27.9)

Além de algumas normas de base relativas as licengas, e ao contrario do regulamento, a
diretiva ndo inclui disposi¢des relativas a outros aspetos das marcas como objetos de
propriedade, como as transferéncias ou os direitos reais. Em consequéncia, ha aspetos vitais
da exploragdo comercial das marcas que sdo pouco regulados ou regulados de forma diferente
na Unido. Propde-se, assim, que a diretiva seja completada por um correspondente conjunto
de normas que regulam as marcas como objetos de propriedade, tal como no regulamento.

— Marcas coletivas (artigos 28.°. 30.°. 31.°,32.°. 33.°. 34.°. 35.°. 36.° ¢ 37.9)

A fim de seguir o disposto no regulamento, as alteragdes destes artigos da diretiva
estabelecem um conjunto de disposi¢des especificas para o registo e prote¢do das marcas
coletivas. Sdo suscetiveis de protegdo em alguns Estados-Membros e revelaram-se muito
eficazes para proteger o valor econdmico inerente a esses instrumentos comerciais. Embora a
nivel da UE, e na maior parte dos Estados-Membros, as marcas coletivas caregam de um
titular — em regra, uma associa¢ao cujos membros usam a marca —, noutros Estados-Membros
vigora um regime diferente, o que torna dificil manter este tipo de marca claramente separado
das marcas de certificacao.

5.3. Conseguir o alinhamento das principais normas processuais

— Designacdo e classificacdo de produtos e servicos (artigo 40.°)

1 Nomeadamente, o Regulamento (CE) n.° 510/2006 (produtos agricolas), JO L 93 de 31.3.2008, p.12, o
Regulamento (CE) n.° 479/2008 (vinhos), JO L 148 de 6.6.2008, p. 1, e o Regulamento (CE) n.°
110/2008 (bebidas espirituosas), JO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
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Em consonancia com a proposta de regulamento, este artigo estabelece normas comuns para a
designacdo e classificagdo de produtos e servicos. Estas normas seguem os principios
estabelecidos pelo Tribunal de Justica'®, nos termos dos quais os produtos e servigos para os
quais ¢ pedida protecdo devem ser identificados pelo requerente com clareza e precisdo
suficientes para permitir que as autoridades competentes e as empresas determinem a
extensdo da prote¢do conferida pela marca. As indicacdes dos titulos das classes da
classificacdo de Nice podem ser utilizadas para identificar produtos ou servicos, desde que
esta identificagdo seja suficientemente clara e precisa. O artigo 40.° deixa bem claro que a
utilizagdo de termos gerais deve ser interpretada de forma a incluir apenas os produtos e
servigos claramente abrangidos pelo sentido literal do termo.

— Apreciacao oficiosa (artigo 41.°)

Em consonancia com o regulamento, este artigo estabelece que a apreciacdo oficiosa da
admissibilidade do pedido de registo de marca deve limitar-se a auséncia de motivos relativos
a propria marca. A apreciagdo oficiosa dos motivos relativos cria varias barreiras
desnecessarias ao registo de marcas. As empresas sdo obrigadas a suportar despesas e atrasos
supérfluos e sdo muitas vezes vitimas de extorsdo. O direito anterior em que a recusa se
baseia pode nao ser utilizado pelo titular, o que significa que os institutos em questao recusam
o pedido com base num direito que pode nao ter sido invocado validamente pelo seu titular
para evitar o registo ou utilizagdo de uma marca posterior. Logo, o sistema oficioso conduz a
litigios artificiais e distorce a concorréncia por levantar barreiras injustificadas a entrada no
mercado.

Por ultimo, a perspetiva oficiosa cria inseguranca juridica, visto que os institutos que aplicam
o sistema oficioso recusam pedidos, no que se refere a direitos anteriores, apenas com base
em direitos registados anteriores que foram depositados para produtos e servigos idénticos ou
semelhantes. Deste modo, ndo podem dar garantias de que o pedido que seja deferido no
controlo oficioso ndo seja posteriormente indeferido com base numa marca que tenha
adquirido prestigio no mercado ou com base numa marca anterior bem conhecida que ndo
tenha sido registada. No entanto, isto conduz a uma duplicagdo inaceitavel de procedimentos,
que sdo demorados e ineficientes.

— Taxas (artigo 44.°)

No intuito de reduzir o potencial atulhamento dos registos, este artigo pretende alinhar a
estrutura das taxas dos institutos, tornando o registo e a renovacdo das marcas sujeitos ao
pagamento de uma taxa adicional (por classe) por cada classe de produtos e servigos para
além da primeira classe, que devem ser incluidas na taxa inicial (pedido/registo).

— Procedimento de oposicdo (artigo 45.°)

Este artigo determina que os Estados-Membros devem estabelecer, junto dos respetivos
institutos, um procedimento administrativo eficiente e expedito para a oposi¢ao ao registo de
um pedido de marca com base em direitos anteriores. Um procedimento administrativo de
0posi¢ao ja se encontra previsto no regulamento e em quase todos os Estados-Membros.

— Falta de utilizacdo como defesa num procedimento de oposicao (artigo 46.%)

15 Acérdio de 19 de junho de 2012, processo C-307/10, IP Translator.
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Em consonéncia com o regulamento, este artigo permite as pessoas que requerem o registo de
uma marca invocar a falta de utilizagdo como defesa relativamente a uma oposicao instaurada
pelo titular de uma marca anterior, se, na data de deposito ou data de prioridade da marca
posterior, a marca anterior estivesse registada ha pelo menos cinco anos.

— Procedimento de extincdo ou declaracdo de nulidade (artigo 47.°)

O artigo obriga os Estados-Membros a estabelecer um procedimento administrativo para
contestar a validade do registo de uma marca junto dos respetivos institutos. Em alguns
Estados-Membros, os requerentes e titulares de marcas ndo podem contestar a validade dos
direitos anteriores invocados contra a sua marca no mesmo procedimento, mas devem
contestar a validade da marca anterior numa acao judicial. Este facto atrasa o procedimento e
requer, habitualmente, o recurso a um advogado qualificado para defender a causa. Estes
sistemas sdo excessivamente demorados, pesados e dispendiosos. Em comparacdo, os
procedimentos administrativos de exting¢ao, aplicados pelo IHMI e os institutos nacionais, sdo
muito mais simples, visto que a validade de direitos anteriores pode ser invocada como defesa
no mesmo procedimento e sem necessidade de representacdo profissional. Na pratica, isto
significa que os requerentes de marcas comunitarias podem defender-se com €xito contra uma
oposicdo e obter uma marca muito antes e com custos muito menores do que os requerentes
nacionais.

— Falta de utilizacdo como defesa num procedimento de declaracdo de nulidade (artigo 48.°)

Em consonédncia com o regulamento, este artigo habilita a pessoa em cujo nome a marca foi
registada a invocar a falta de utilizagdo como defesa em procedimentos de declaragdo de
nulidade com base numa marca anterior, se na data do pedido de declaragdo de nulidade a
marca anterior estiver registada ha pelo menos cinco anos.

54. Facilitar a cooperacao entre institutos (artigo 52.°)

Como complemento do quadro normativo da cooperacdo proposto no contexto da revisao do
regulamento, o artigo 52.° estabelece uma base legal para facilitar a cooperacdo entre o IHMI
e os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros, no intuito de promover a
convergéncia de praticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns.
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|V 2008/95/EC (adaptado) |
2013/0089 (COD)

Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
que aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(Reformulacio)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado gue-nstitura-ComunidadeHurop: eta X sobre o Funcionamento da
Unido Europeia <X], nomeadamente o artigo 9é= IZ) 114 X,

Tendo em conta a proposta da Comissao Europeia,

Ap6s transmissdo do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Econémico e Social Europeu’,
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinario,

Considerando o seguinte:

WV 2008/95/CE  considerando 1
(adaptado)
= texto renovado

(1) ':>Devem ser feltas algumas alteragdes a <= Diretiva $9404/CEE de-Censelhe, de-2l

008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de
outubro de 2008 que harmomza as leglslac;oes dos Estados-Membros em matéria de

marcas’, foi-akterads a-ganto-a-subsH aneia®. Por razdes de clareza e—raeionalidade,
devera proceder -se a eeéée&%e '=> reformulacao < dareferida O dessa <X] diretiva.

! JOCI[...]de[...],p. [...].
2 JO L 48299 de 3-24989 8.11.2008, p. £ 25.
3

MerAnexel ParteA-
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)

WV 2008/95/CE  considerando 2
(adaptado)

As X A Diretiva 2008/95/CE harmomzou dlsposu;oes essenciais do d1re1to
substantivo das <XI : e e :
de marcas, a#

arida avas O que, aquando da adogdo, foram Con51deradas
como as que mais afetavam o funcionamento do mercado interno, por entravarem <XI|
a livre circulagdo X>de mercadorlas &3 ée%p#eé%es ea hvre presta(;ao de servu;os
B> na Unido <ZI :

WV 2008/95/CE  considerando 3
(adaptado)

3)

4)

4 texto renovado

A protecdo das marcas nos Estados-Membros coexiste com a protecdo disponivel a
nivel da Unido através das marcas europeias, que sdo direitos de propriedade
intelectual de carater unitdrio e validos em toda a Unido, segundo o disposto no
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a
marca europeia’. A coexisténcia de sistemas de prote¢io de marcas a nivel nacional e
a nivel da Unido constitui, na verdade, uma pedra angular da abordagem da Unido em
matéria de protecdo da propriedade intelectual.

Além da Comunicagdo de 16 de julho de 2008 sobre uma estratégia europeia para os
direitos de propriedade industrial’, a Comissdo procedeu a uma avaliagdo exaustiva do
funcionamento geral do sistema de marcas na Europa como um todo, a nivel da Unido
¢ a nivel nacional, e da inter-relacao entre eles.

5

JO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
COM(2008) 465.
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)

(6)

(7

(8)

)

(10)

Nas suas conclusdoes de 25 de maio de 2010 sobre a futura revisdo do sistema de
marcas na Unido Europeia6, o Conselho instou a Comissao a apresentar propostas de
revisdo do Regulamento (CE) n.° 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE. A revisdo desta
ultima deveria incluir medidas que a tornassem mais coerente com o Regulamento
(CE) n.° 207/2009, reduzindo assim as divergéncias do sistema de marcas na Europa
como um todo.

Na Comunicagio intitulada «Um Mercado Unico para os Direitos de Propriedade
Intelectual», de 24 de maio de 20117, a Comissdo concluiu que, para responder as
exigéncias acrescidas dos interessados de sistemas de registo de marcas mais rapidos,
de melhor qualidade e mais racionais, que sejam mais coerentes, faceis de utilizar,
acessiveis ao publico e tecnologicamente atualizados, ¢ necessdrio modernizar o
sistema de marcas na Unido e adapta-lo a era da Internet.

As consultas e avaliagdes efetuadas a respeito da presente diretiva revelaram que,
apesar da harmonizacdo parcial prévia das legislagdes nacionais, o tecido empresarial
europeu continua muito heterogéneo, limitando o acesso a protecdo das marcas em
toda a UE e causando deste modo um efeito prejudicial para a competitividade e o
crescimento.

Para melhor alcangar o objetivo de promover e criar um mercado Unico que funcione
bem e para facilitar a aquisicdo e protecdo das marcas na Unido, afigura-se pois
necessario estender o ambito limitado de aproximacdo previsto na Diretiva
2008/95/CE, passando a incluir nele todos os aspetos substantivos do direito das
marcas que regulam as marcas protegidas mediante registo, nos termos do
Regulamento (CE) n.° 207/20009.

A fim de tornar o registo de marcas na Unido mais facil de obter e de gerir, ¢ essencial
aproximar as disposi¢des substantivas mas também as disposi¢cdes adjetivas. Por
conseguinte, devem ser alinhadas as principais normas processuais em Vigor nos
Estados-Membros e no sistema europeu de marcas, incluindo aquelas cujas
divergéncias causam maiores obstaculos ao funcionamento do mercado interno. No
que se refere aos procedimentos previstos nas legislacdes nacionais, € suficiente
estabelecer principios gerais, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de
aprovarem normas mais especificas.

E fundamental garantir que as marcas registadas gozem de protegdo idéntica ao abrigo
dos sistemas juridicos de todos os Estados-Membros e que a protecdo das marcas a
nivel nacional € igual a prote¢do das marcas europeias. Em consonancia com a ampla
protecdo conferida as marcas europeias que gozam de prestigio na Unido, deve
também ser concedida protecdo ampla a nivel nacional a todas as marcas que gozem
de prestigio no Estado-Membro em causa.

7

JO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
COM(2011) 287.
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(1D

| WV 2008/95/CE considerando 5

A presente diretiva ndo deve retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuar a
proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas regula apenas a sua relagdo com as
marcas adquiridas pelo registo.

|\ 2008/95/CE considerando 6

(12)

(13)

(14)

WV 2008/95/CE  considerando 8
(adaptado)
= texto renovado

A realizacdo dos objetivos prosseguidos pela aproximagao pressupde que a aquisicao e
a conservacao do direito sobre a marca registada sejam, em principio, subordinadas as
mesmas condi¢coes em todos os Estados-Membros.

Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetiveis de constituir
uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa dos de outras empresas. ®No intuito de cumprir os objetivos do sistema de
registo das marcas, que consistem em garantir a seguranga juridica e a gestdo correta, ¢
também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que
permita a determinagdo precisa do objeto da prote¢do. Deve ser permitido representar
o sinal sob qualquer forma adequada, portanto, ndo necessariamente por meios
graficos, desde que a representacdo ofereca garantias satisfatorias para este efeito. <

> Além disso, <X] os motivos de recusa ou de nulidade relativos a propria marca,
per—exemple; O incluindo X] a auséncia de carater distintivo, ou relativos aos
conflitos entre a marca e os direitos anteriores, deverdo ser enumerados de modo
exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a titulo facultativo
para os Estados-Membros, que podem assim manté-los ou introduzi-los na sua
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| WV 2008/95/CE considerando 9

(15)

4 texto renovado

Para garantir que os niveis de protecdo conferidos pelas indicagdes geograficas por
outros instrumentos juridicos da Unido sdo aplicados de forma uniforme e exaustiva na
apreciacdo dos motivos absolutos e relativos de recusa em toda a Unido, a presente
diretiva deve incluir, em matéria de indicacdes geograficas, as mesmas disposi¢oes
que o Regulamento (CE) n.° 207/2009.

(16)

| WV 2008/95/CE considerando 11

A protegdo conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em
garantir a fun¢do de origem da marca, devera ser absoluta em caso de identidade entre
a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos. A protecdo deverd ser igualmente
valida em caso de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos.
E indispensavel interpretar a nogio de semelhanca em relagio com o risco de
confusdo. O risco de confusdo, cuja avaliagdo depende de numerosos fatores e
nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associagdo que pode ser
estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanca entre a marca e
o sinal e entre os produtos e os servicos designados, deverd constituir uma condi¢@o
especifica da prote¢do. Devera ser do dominio das regras nacionais de processo que a
presente diretiva ndo deverd prejudicar a questdo dos meios pelos quais o risco de
confusdo pode ser constatado, em especial o 6nus da prova.
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(17)

(18)

(19)

(20)

2

(22)

(23)

{4 texto renovado

A fim de garantir a segurancga juridica e a total coeréncia com o principio da
prioridade, segundo o qual uma marca ja registada prevalece sobre as marcas
registadas posteriormente, ¢ necessario estabelecer que o exercicio dos direitos
conferidos pela marca ndo deve prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da
data de deposito ou de prioridade da marca. Tal disposi¢do serd conforme com o artigo
16.°, n.° 1, do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados com o Comércio de 15 de abril de 1994 (adiante, «Acordo TRIPS»)®.

E conveniente prever que as violagdes de direitos conferidos pelas marcas s6 podem
ser determinadas se se concluir que a marca ou sinal do infrator ¢ utilizado no
comércio para efeitos de distingdo de produtos ou servicos quanto a sua origem
comercial. A utilizagdo para outros efeitos deve ser regulada pelas legislagdes
nacionais.

Para garantir a seguranga juridica, ¢ necessario clarificar que ndo s6 nos casos de
semelhanca mas também nos casos em que um sinal idéntico € utilizado para produtos
ou servicos idénticos, deve ser conferida prote¢do a marca so se e na medida em que a
fun¢do principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos
ou servigos, seja afetada.

A violagdo dos direitos conferidos pelas marcas deve também incluir a utilizagdo do
sinal como designa¢do comercial ou designagdo semelhante, desde que a utilizagao se
destine a distingdo dos produtos ou servigos quanto a sua origem comercial.

A fim de garantir a seguranca juridica e a total coeréncia com legislacao especifica da
Unido, afigura-se adequado estabelecer que o titular de uma marca deve poder proibir
a utilizacdo de um sinal por terceiros numa publicidade comparativa, sempre que esta
publicidade seja contraria a Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade enganosa e
comparativa’.

No intuito de reforcar a protecdo das marcas e de combater mais eficazmente a
contrafagdo, o titular de uma marca registada deve poder impedir que terceiros
introduzam produtos no territério aduaneiro do Estado-Membro, sem serem ai
colocados em livre circulacdo, se estes produtos provierem de paises terceiros e
ostentarem, sem autorizagdo, uma marca essencialmente idéntica a marca registada
respeitante a esses produtos.

A fim de prevenir mais eficazmente a entrada de produtos em infragdo, especialmente
no contexto das vendas na Internet, o titular de um marca deve poder proibir a
importa¢do desses produtos para a Unido, sempre que seja apenas o expedidor dos
produtos que atua para fins comerciais.

JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.
JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
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(24)

(25)

(26)

A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a
contrafacdo, devem poder proibir a aposi¢do de uma marca em infra¢do aos produtos e
certos atos preparatdrios anteriores a aposicao.

Os direitos exclusivos conferidos por uma marca ndo devem permitir que o titular de
uma marca proiba a utilizagdo de sinais ou indica¢des que sejam utilizados de forma
licita e segundo praticas honestas nos dominios industrial e comercial. A fim de criar
condi¢gdes de igualdade para designagdes comerciais € marcas, atendendo a que as
designacdes comerciais ¢ habitualmente conferida protecdo ilimitada contra marcas
posteriores, deve considerar-se que esta utilizacdo inclui apenas a utilizacdo do nome
pessoal. Deve incluir ainda a utilizacdo de indicacdes ou sinais descritivos ou nao
distintivos em geral. Além disso, o titular ndo deve poder impedir a utilizacdo geral
licita e honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou servigos como
sendo desse titular.

Decorre do principio da livre circulacdo de mercadorias que o titular de uma marca
comunitdria ndo pode impedir a sua utilizagdo por terceiros relativamente a produtos
que tenham sido postos em circulagdo na Unido sob essa marca pelo proprio titular ou
com o0 seu consentimento, a menos que motivos legitimos justifiquem a sua oposicao a
comercializa¢do posterior dos produtos.

(27)

| WV 2008/95/CE considerando 12

Importa, por razdes de seguranga juridica e sem prejudicar de forma discriminatdria os
interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este Ultimo deixe de poder
requerer a declaragcdo de nulidade ou opor-se a utilizacdo de uma marca posterior a
sua, de que tiver conscientemente tolerado a utilizagdo durante um longo periodo,
salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com ma-f¢é.

(28)

(29)

4 texto renovado

Para salvaguardar os direitos relativos a marca licitamente adquiridos, é conveniente e
necessario estabelecer que os titulares de marcas anteriores ndo podem obter a recusa
ou invalidagdo nem opor-se a utilizagdo de uma marca posterior, se esta tiver sido
adquirida num momento em que a marca anterior fosse suscetivel de ser declarada
nula ou extinta, nomeadamente por nao ter ainda adquirido carater distintivo através
da utilizagdo, ou se a marca anterior ndo puder ser invocada contra a marca posterior
porque as condi¢des necessarias ndo eram aplicaveis, nomeadamente se a marca
anterior ainda ndo tivesse obtido reputacao.

As marcas s6 cumprem a sua funcdo de distinguir produtos ou servigos e permitir que
os consumidores facam escolhas informadas se forem efetivamente utilizadas no
mercado. O requisito da utilizagdo também ¢ necessario para reduzir o nimero total de
marcas registadas e protegidas na Unido e, consequentemente, o numero de conflitos
que surgem entre elas. Por conseguinte, ¢ essencial exigir que as marcas registadas
sejam efetivamente utilizadas em relagdo aos produtos ou servigos para que foram
registadas ou, se ndo forem utilizadas, suscetiveis de serem extintas.
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(30)

€2y

(32)

(33)

(34)

(35)

Dai que uma marca registada so deve ser protegida na medida em que for efetivamente
utilizada, e uma marca anteriormente registada ndo deve permitir ao seu titular opor-se
ou anular uma marca posterior se ndo tiver dado utilizagdo séria a sua marca. Além
disso, os Estados-Membros devem estabelecer que uma marca ndo pode ser
validamente invocada em processos de infragdo se ficar provado, em resultado de um
litigio, que a marca poderia ser extinta ou, se a a¢do for instaurada contra um direito
posterior, poderia ter sido extinta no momento em que o direito posterior foi adquirido.

Afigura-se adequado prever que, sempre que a antiguidade de uma marca nacional
seja invocada relativamente a uma marca europeia € a marca nacional tiver sido
posteriormente objeto de renuncia ou se tenha extinguido, a validade da marca
nacional possa ainda ser contestada. A contestagdo deve limitar-se a situagdes em que
a marca nacional poderia ter sido declarada nula ou extinta no momento em que foi
suprimida do registo.

Por motivos de coeréncia e a fim de facilitar a exploracdo comercial das marcas na
Unido, as normas aplicdveis as marcas como objetos de propriedade devem ser
alinhadas com as que ja se encontram em vigor relativamente as marcas europeias €
devem incluir normas sobre cessdo e transferéncia, licenga, direitos reais, execugao
forg¢ada e processos de insolvéncia.

As marcas coletivas revelaram-se um instrumento util para promover produtos ou
servigos com propriedades especificas comuns. Deste modo, afigura-se adequado
submeter as marcas coletivas nacionais a normas idénticas as aplicdveis as marcas
coletivas europeias.

Para melhorar e facilitar o acesso a prote¢cdo das marcas e aumentar a seguranga
juridica e a previsibilidade, os procedimentos de registo de marcas nos
Estados-Membros devem ser eficientes e transparentes e devem seguir normas
idénticas as aplicaveis as marcas europeias. No intuito de obter um sistema de marcas
equilibrado tanto a nivel nacional como a nivel da Unido, todos os institutos nacionais
da propriedade industrial devem, portanto, limitar a apreciagdo oficiosa da
admissibilidade do pedido de registo da marca a auséncia de motivos absolutos de
recusa. Este facto ndo deve prejudicar o direito desses institutos de fornecer, a pedido
dos requerentes e numa base puramente informativa, as pesquisas efetuadas
relativamente a direitos anteriores, sem prejuizo do processo de registo subsequente
nem qualquer efeito vinculativo sobre este, incluindo os procedimentos de oposi¢ao
subsequentes.

A fim de garantir a seguranca juridica relativamente ao dmbito de aplicacdo dos
direitos relativos as marcas e de facilitar o acesso a protecdo das marcas, a designagao
e classificacdo de produtos e servigos abrangidos por um pedido de marca devem
seguir as mesmas normas em todos os Estados-Membros e devem ser alinhadas com
as aplicdveis as marcas europeias. Para que as autoridades competentes e os
operadores econdmicos possam determinar a extensdo da protecdo solicitada para a
marca com base apenas no pedido, a designa¢do dos produtos e servicos deve ser
suficientemente clara e precisa. A utilizagdo de termos gerais deve ser interpretada de
forma a incluir apenas os produtos e servigos claramente abrangidos pelo sentido
literal do termo.
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(36)

(37)

Para garantir uma prote¢do eficaz das marcas, os Estados-Membros devem prever um
procedimento administrativo eficiente de oposicdo que permita que os titulares de
direitos de marcas anteriores se oponham ao registo de uma marca. Além disso, para
oferecer meios eficientes para revogar ou declarar nulas as marcas, os
Estados-Membros devem prever um procedimento administrativo de extingdo ou
declaragdo de nulidade semelhante ao que € aplicavel as marcas europeias a nivel da
Unido.

Os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros devem cooperar entre si
e com a Agéncia das Marcas e Desenhos e Modelos da Unido Europeia («a Agéncia)
em todos os dominios do registo e administragdo de marcas, a fim de promover a
convergéncia de praticas e instrumentos, tais como a criagdo e atualizagdo de bases de
dados e portais comuns ou interligados, para fins de consulta e pesquisa. Os institutos
dos Estados-Membros e a Agéncia devem também cooperar em todos os outros
dominios da sua atividade que sejam relevantes para a prote¢ao de marcas na Unido.

(38)

| WV 2008/95/CE considerando 7

A presente diretiva ndo deve excluir a aplicagdo as marcas de disposi¢des do direito
dos Estados-Membros que ndo estejam abrangidas pelo direito das marcas, tais como
disposi¢des relativas a concorréncia desleal, a responsabilidade civil ou a defesa dos
consumidores.

(39)

WV 2008/95/CE considerando 13
(adaptado)

Todos os Estados-Membros estdo vinculados pela Convengao de Paris para a Prote¢do
da Propriedade Industrial X> (Convengdo de Paris) e pelo Acordo TRIPS <XI. E
necessario que as disposi¢des da presente diretiva estejam em harmonia completa com
as da convencdo X> e do acordo referidos <XI. As obrigac¢des dos Estados-Membros
decorrentes da convengdo X> e do acordo <XI ndo deverdo ser afetadas pela presente
diretiva. Se necessario, deve ser aplicavel o artigo 3872 [X> 351.° <X, segundo
paragrafo, do Tratado.

(40)

4 texto renovado

A obrigagdo de transpor a presente diretiva para o direito nacional deve limitar-se as
disposi¢des que tenham sofrido alteragdes de fundo relativamente a diretiva anterior.
A obrigacdo de transpor as disposi¢des que ndo foram alteradas decorre da diretiva
anterior.
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WV 2008/95/EC considerandol 14

(adaptado)

(41) A presente diretiva ndo deve prejudicar as obrigacdes dos Estados-Membros relativas
ao prazo de transposi¢do para o direito nacional da diretiva $34-844EE indicado no
anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE,

| 2008/95/EC (adaptado) |

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

Capitulo 1

X> Disposicoes gerais <

|\ 2008/95/CE

Artigo 1.°
Ambito de aplicacio

A presente diretiva ¢ aplicavel a todas as marcas de produtos ou servigos que tenham sido
objeto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de
garantia ou de certificacdo, num Estado-Membro ou no Instituto Benelux da Propriedade
Intelectual, ou que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos num
Estado-Membro.

4 texto renovado

Artigo 2.°
Definicoes

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

a) «Institutoy, os institutos nacionais da propriedade industrial dos Estados-Membros
ou o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual responsaveis pelo registo das
marcas;

b) «Agéncia», a Agéncia das Marcas, Desenhos e Modelos da Unido Europeia, criada

em conformidade com o artigo 2.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009;
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C) «Registo», o registo de marcas conservado num servigo.

| 2008/95/CE (adaptado) |

Capitulo 2

B> Direito das marcas <XI

SECCA01

[X> SINAIS SUSCETIVEIS DE CONSTITUIR UMA MARCA <X]

Artigo 23.°
Sinais suscetiveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais 8 gede grafiea, nomeadamente
as palavras, incluindo es nomes de pessoas, desenhos, letras, numeros, X> cores enquanto
tais, <X] a forma do produto ou da respetiva embalagem X> ou sons <X] , na condi¢do de que
tais sinais;

a) Sirvam para distinguir os produtos ou servigos de uma empresa dos de outras empresas;

4 texto renovado

b) Possam ser representados de uma forma que permita as autoridades competentes e ao
publico determinar o objeto preciso da prote¢do conferida ao seu titular.

| 2008/95/CE (adaptado) |

SECCAO02

X>MOTIVOS DE RECUSA OU DE NULIDADE <X]

Artigo 34.°

BX>Motivos <XI absolutos de recusa ou de nulidade
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|\ 2008/95/CE

1. Sera recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaragdao de nulidade, uma vez efetuados, os
registos relativos:

a) A sinais que ndo possam constituir uma marca;

b) A marcas desprovidas de carater distintivo;

C) A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagcdes que possam servir, no
comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geografica ou a época de producdo do produto ou da prestagdo do
servico, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d) A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que se tenham
tornado habituais na linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do
comércio;

e) A sinais constituidos exclusivamente:

1)  pela forma imposta pela propria natureza do produto;
ii)  pela forma do produto necessaria a obtencdo de um resultado técnico;
iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto;

® A marcas contrarias a ordem publica ou aos bons costumes;

g) A marcas que sejam suscetiveis de enganar o publico, por exemplo no que respeita a
natureza, a qualidade ou a proveniéncia geografica do produto ou do servico;

h) A marcas que, ndo tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de
recusar ou invalidar por for¢a do artigo 6.°-B da Convencdo de Paris para a objetivos
da Propriedade Industrial, adiante designada «Convencao de Parisy;

{ texto renovado

1) A marcas que forem excluidas do registo e ndo continuem a ser utilizadas em
conformidade com a legislagdo da Unido ou com acordos internacionais de que a
Unido ¢ parte, que conferem prote¢cdo a denominagdes de origem e indicagdes
geograficas;

i) A marcas que forem excluidas do registo em conformidade com a legislagdo da

Unido ou com acordos internacionais de que a Unido ¢ parte, que conferem prote¢ao
a mengoes tradicionais para o vinho e a especialidades tradicionais garantidas;

2.0n.° 1 ¢ aplicével:

a) Mesmo que os motivos de recusa apenas existam em Estados-Membros diferentes daqueles
em que o pedido de registo for apresentado;
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b) Apenas se uma marca em lingua estrangeira for traduzida ou transcrita em qualquer
alfabeto ou lingua oficial dos Estados-Membros.

3. As marcas podem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de ma-fé pelo
requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca ndo seja
registada.

|\ 2008/95/CE

24. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o
seu registo, uma vez efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:

|V 2008/95/CE (adaptado) |

a) A utiliza¢do dessa marca possa ser proibida por forca de legislagdo que ndo seja a
legislagdo em matéria de direito de marcas do Estado-membro interessado ou da

X> Unido <Xl Cesunidade;

|\ 2008/95/CE

b) Da marca faca parte um sinal de elevado valor simbdlico e, nomeadamente, um
simbolo religioso;

C) A marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no artigo
6.-B da Convencdo de Paris e que apresentem interesse publico, salvo se o seu
registo tiver sido autorizado em conformidade com a legislagdo do Estado-Membro
pela autoridade competente;

WV 2008/95/CE (adaptado)
= texto renovado

35. Nao sera recusado o registo de uma marca ou este ndo serd declarado nulo nos termos do
n.° 1, alineas b), c¢) ou d), se, antes da data do pedido de registo = ou apos a data do registo <
e apos o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carater distintivo.

6. Os Estados-Membros podem prevers—per—eutre—tade; que o O n.° 5 Xl dispeste—ne
primeire-periede se aplicasd também no caso em que o carater distintivo tiver sido adquirido

apos a data do pedido de registo es-e = ou antes <= da data do registo.
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Artigo 45.°

Outrres Motivos X relativos <X] de recusa ou de nulidade zelati

livei .

|\ 2008/95/CE

1. O pedido de registo de uma marca sera recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma
marca ¢ passivel de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idéntica a uma marca anterior € se os produtos ou servigos para os
quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idénticos
aos produtos ou servi¢os para os quais a marca anterior estd protegida;

b) Se, devido a sua identidade ou semelhanga com a marca anterior, ¢ devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que as duas marcas se
destinam, existir um risco de confusdo, no espirito do publico; o risco de confusdo
inclui o risco de associagdo com a marca anterior.

2. Na acecdo do n.° 1, entende-se por «marcas anteriores»:

a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior & do pedido de registo da
marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio
dessas marcas, € que pertencam as seguintes categorias:

|V 2008/95/CE (adaptado) |

1) marcas eessunitérias DO europeias <XI;

|\ 2008/95/CE

il) marcas registadas no Estado-Membro ou, no que se refere a Bélgica, ao
Luxemburgo ou aos Paises Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade
Intelectual;

iil) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos no
Estado-Membro;

|V 2008/95/CE (adaptado) |

b) As marcas DX europeias <X eemunitasias para as quais seja Vahdamente invocada
a antlguldade nos termos do Regulamento (CE) n.
A 8™ 207/2009, em relac;ao a uma marca

10
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referida na alinea a), subalineas nes-paréderates ii) € iii), mesmo que esta ultima tenha

sido objeto de rentincia ou se tenha extinguido;

|\ 2008/95/CE

c) Os pedidos de marcas referidas nas alineas a) e b), sob reserva do respetivo
registo;

d) As marcas que, a data da apresentagdo do pedido de registo ou, eventualmente, a
data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente
conhecidas no Estado-Membro em causa na acecdo em que a expressdo
«notoriamente conhecida» ¢ empregue no artigo 6.°-B da Convengao de Paris.

W 2008/95/CE (adaptado)
= texto renovado

3. O pedido de registo de uma marca sera recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma
marca ¢ passivel de ser declarado nulo:

a)

Se a marca for idéntica ou semelhante a uma marca eessusiésia anterior,
= mdependentemente de 0s produtos ou servu;os para que for pedlda ou & na

ara-ser registada: 1548 :
. de serem = idénticos, semelhantes ou < nao semelhantes aqueles
para os quais a marca eesssmitéria anterior foi registada, sempre que a marca
eemunitaria anterior goze de prestigio re-Cemunidade = num Estado-Membro ou,
em caso de marca europeia, goze de prestigio na Unido < ¢ sempre—gte 0 uso da
marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carater distintivo
ou do prestigio da marca eessusitérta anterior ou possa prejudicé-los;

b)

d)

4 texto renovado

Se um agente ou representante do titular da marca requerer o registo desta marca em
seu proprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o agente ou
representante fundamente o seu ato;

Se a marca for suscetivel de ser confundida com uma marca anterior protegida fora
da Unido, desde que esteja a ser feita uma utilizagdo séria da marca na data do pedido
e o requerente esteja de ma-fe;

Se for excluida do registo e continuar a ndo ser utilizada em conformidade com a
legislacio da Unido que estabelece a protecdo das denominagdes de origem e
indicagdes geograficas.
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|V 2008/95/CE (adaptado) |

4. Os Estados-Membros podem ea#rda prever que o pedido de registo de uma marca seja
recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca ¢ passivel de ser declarado nulo
sempre que ¢ na medida em que:

|\ 2008/95/CE

(ba)

(eb)

O direito a uma marca ndo registada ou a um outro sinal usado na vida comercial
tenha sido adquirido antes da data de apresentacdo do pedido de registo da marca
posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do
pedido de registo da marca posterior, e essa marca nao registada ou esse outro sinal
confira ao seu titular o direito de proibir a utilizagdo de uma marca posterior;

A utilizagdo da marca possa ser proibida por for¢a de um direito anterior diferente
dos direitos mencionados no n.° 2 e na alinea ba) do presente numero e,
nomeadamente, por forca de:

1) um direito ao nome;
i)  um direito a imagem,
iil) um direito de autor;

iv) um direito de propriedade industrial;
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5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstancias adequadas, o pedido de
registo de uma marca ndo tenha de ser recusado ou o registo de uma marca ndo tenha de ser
declarado nulo se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da
marca posterior.

6. Qualquer Estado-Membro pode prever que, ndo obstante o disposto nos n.”* 1 a 5, os
motivos de recusa ou de nulidade aplicaveis no Estado-Membro em causa antes da data de
entrada em vigor das disposigdes necessarias para dar cumprimento a Diretiva 89/104/CEE se
apliquem as marcas para as quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.

W 2008/95/CE (adaptado)
= texto renovado

Artigo 446.°
Verificacdo a posteriori da nulidade do registo de uma marca ou da sua extin¢iao

Quando a antiguidade de uma marca estesier X> nacional <XI, que tenha sido objeto de
renincia ou cujo registo tenha sido extinto, for invocada para uma marca X> europeia <XI
eerpunitéria, a nulidade do registo da marca anterier X nacional <X] ou a sua exting@o podem
ser verificadas a posteriori = , desde que a nulidade ou extingdo pudessem também ter sido
declaradas no momento em que a marca foi objeto de renlincia ou em que o registo foi
extinto. Neste caso, a antiguidade cessa de produzir efeitos <.

Artigo 7.°
X>Motivos de recusa ou nulidade apenas para alguns produtos ou servicos <X|

BD>Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua nulidade
apenas no que respeita a alguns dos produtos ou servigos para os quais o registo da marca foi
pedido ou efetuado, a recusa do registo ou a nulidade deve abranger apenas esses produtos ou
servigos. <XI

| 4 texto renovado

Artigo 8.°

Auséncia de carater distintivo ou de prestigio de uma marca anterior que excluem uma
declarac¢io de nulidade de uma marca registada

Uma marca registada ndo deve ser declarada nula com base numa marca anterior em nenhum
dos seguintes casos:
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a) Se a marca anterior, suscetivel de ser declarada nula nos termos do artigo 4.°, n.° 1,
alineas b), ¢) ou d), ndo tiver adquirido carater distintivo nos termos do artigo 4.°, n.°
5, na data de depdsito ou na data de prioridade da marca registada;

b) Se o pedido de declaragdao de nulidade se basear no artigo 5.°, n.° 1, alinea b), e a
marca anterior ndo se tiver tornado suficientemente distintiva para fundamentar uma
conclusdo de semelhanca ou confusdo, na acecdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea b), na
data de depdsito ou na data de prioridade da marca registada;

C) Se o pedido de declaragdo de nulidade se basear no artigo 5.°, n.° 3, e a marca
anterior ndo gozar de prestigio, na acecao do artigo 5.°, n.° 3, na data de depdsito ou
na data de prioridade da marca registada.

W 2008/95/CE (adaptado)
= texto renovado

Artigo 9.°

X> Preclusio de uma declaracio de nulidade <X] por tolerancia

oS

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na ace¢do do artigo 45.°, n
2 ®e 3¢, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado a utilizagdo, nesse
Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um periodo de cinco anos
consecutivos, deixard de ter direito, com base nessa marca anterior, ewef a requerer a
declaragdo de nulidade do registo da marca posterior : em relagdo
aos produtos ou servigos para os quais a marca posterior tenha 51d0 utilizada, salvo se o
registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-fé.

2. Qualquer Estado Membro pode prever que 0 n° 1 se aplique ao titular de sma—srerea
: B> qualquer <XI outro direito

anterior previsto no artigo 45.°, n.° 4, alineas Q) ou ]ﬁ).

|\ 2008/95/CE

3. Nos casos previstos nos n.”> 1 ¢ 2, o titular de uma marca registada posterior ndo tera o
direito de se opor a utilizagdo do direito anterior, mesmo se esse direito ndo puder ja ser
invocado contra a marca posterior.
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W 2008/95/CE (adaptado)
= texto renovado

SECCAO 3

> DIREITOS CONFERIDOS E LIMITACOES <X]

Artigo 310.°

Direitos conferidos pela marca
1. B> O registo de uma <X] marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo.

X> 2. Sem prejuizo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depdsito ou da data
de prioridade da marca registada, <XI Qo titular X> de uma marca registada <XI fica habilitado
a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, fagam uso na vida comercial X> de qualquer
sinal relativo aos produtos e servigos se <XI:

a) De-gualguer D> O <X] sinal for idéntico a marca B e for utilizado <X] para produtos
ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca foi registada = e se esta
utilizacdo afetar ou for suscetivel de afetar a funcdo da marca de garantir aos
consumidores a origem dos produtos ou servigos <;

b) De—um X O <Xl sinal zeletivemente— so—gual—devido—a—sua—identidad
idéntico <X] ou semethaneca semelhante d eem—a marca ¢ dew ido—a—identidade—oy
semelhanea X for utilizado para <] des produtos ou servigos IZ> idénticos ou
semelhantes aos produtos ou servigos para os quais X] a—ewe a marca X foi
registada <X] e-e-sinalse-destinam, DO ¢ se X] exdsta existir um risco de confusdo no
espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associagdo entre o
sinal e a marca;

[
e

q-a%q%e# IZ) O <ZI smal for 1dentlco ou semelhante a marca IZ) mdependentemente
de ser utilizado X] para produtos ou servigos que ®a&e sejam = ou nao <
semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de
prestigio no Estado-Membro e que a utilizagdo desse sinal, sem justo motivo, tire
partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

|V 2008/95/CE (adaptado) |

3. Pode X> nomeadamente <X] ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢des
enumeradas nos n.° =e 2:
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|\ 2008/95/CE

a) Apor o sinal nos produtos ou na presente embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-los no mercado ou armazena-los para
esse fim, ou oferecer ou fornecer servigos sob o sinal;

C) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

4 texto renovado

d) Utilizar o sinal como designagdo comercial ou de empresa ou como parte desta designacao;

|\ 2008/95/CE

(de) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidades;

4 texto renovado

® Utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contraria ao disposto na
Diretiva 2006/114/CE.

4. O titular de uma marca registada deve também poder impedir a importacao de produtos ao
abrigo da alinea c) do n.° 3, sempre que seja apenas o expedidor dos produtos que atua para
fins comerciais.

5. O titular de uma marca registada deve poder impedir terceiros de introduzir produtos, no
contexto de uma atividade comercial, no territério aduaneiro do Estado-Membro em que a
marca se encontra registada, sem serem ai colocados em livre circulacdo, se esses produtos,
incluindo a embalagem, provierem de paises terceiros e ostentarem, sem autoriza¢do, uma
marca idéntica @ marca registada respeitante a esses produtos ou ndo pode ser distinguida nos
seus aspetos essenciais dessa marca.

[\ 2008/95/CE |

46. Antes da entrada em vigor das disposi¢cdes necessarias para dar cumprimento a Diretiva
89/104/CEE num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro nao
previa a proibicao da utilizacdo de um sinal nas condi¢des previstas no n.° 24, alinea b) ou c),
ge—a>—2. os direitos conferidos pela marca ndo podem ser invocados para impedir a
continuacao da utilizagdo desse sinal.

57. Os n.”" 1, 2, 3 e 6 a4 ndo afetam as disposi¢des aplicaveis num Estado-Membro relativas
a protecdo contra a utilizacdo de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em
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distinguir os produtos ou servigos, desde que a utilizagdo desse sinal, sem justo motivo, tire
partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

4 texto renovado

Artigo 11.°

Violacao dos direitos do titular através de formas de apresentacio, embalagens ou
outros meios

Se existir o risco de que as formas de apresentagdo, as embalagens ou outros meios nos quais
a marca for aposta sejam usados nos Estados-Membros para produtos ou servicos e que a
utilizacdo em relacdo a esses produtos ou servigcos constitua uma violacdo dos direitos do
titular nos termos do artigo 10.°, n.” 2 e 3, o titular tem o direito de proibir o seguinte:

a) A aposigdo, para fins comerciais, de um sinal idéntico ou semelhante a marca nas
formas de apresentacdo, embalagens ou outros meios em que a marca pode ser
aposta;

b) Oferecer ou colocar no mercado, ou armazenar para esse efeito, ou importar ou

exportar, formas de apresentagdao, embalagens ou outros meios em que a marca tiver
sido aposta.
Artigo 12.°
Reproducio de marcas em dicionarios

Se a reproducdo de uma marca em diciondrios, enciclopédias ou obras de consulta
semelhantes der a impressao de que ela constitui 0 nome genérico dos produtos ou servigos
para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca, assegurar que a
reproducdo ¢ acompanhada, o mais tardar na edi¢do seguinte da publicacdo, de uma referéncia
indicando que se trata de uma marca registada.

Artigo 13.°

Proibicao da utilizacio de marcas registadas em nome de um agente ou representante

1. Se uma marca estiver registada em nome do agente ou representante da pessoa que ¢ titular
dessa marca, sem o seu consentimento, o titular pode optar por:

a) Opor-se a utilizagdo da marca em questao pelo seu agente ou representante;
b) Exigir ao agente ou representante a cessdo da marca a seu favor.

2.0n.° 1 ndo ¢ aplicavel se o agente ou representante justificar o seu ato.
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|\ 2008/95/CE

Artigo 614.°

Limitacao dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros a utilizacao, na
vida comercial:

W 2008/95/CE (adaptado)
= texto renovado

a) Do seu nome ou enderego;

b) De = sinais ou <= indicacdes = que nao sdo distintivos ou que < se referem
relativas a espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniéncia geografica,
época de producdo do produto ou da prestagdo do servigo ou a outras caracteristicas
dos produtos ou servigos;

c) Da marca = para efeitos de identificagdo ou referéncia a produtos ou servicos
como sendo do titular da marca, em especial se & X a utilizagdo da marca <XI
sempre—que—talseia for necessaria para indicar o destino de um produto ou servigo,
nomeadamente sob a forma de acessorios ou pegas sobresselentes.

D> A primeira alinea so € aplicavel se o terceiro agir XI em

conformidade com pratlcas honestas em matéria industrial ou comercial.

4 texto renovado

2. A utilizagdo por terceiros nao sera considerada conforme com praticas honestas em especial
nos seguintes casos:

a)

b)

Se der a impressao de que existe uma ligagdo comercial entre o terceiro e o titular da
marca;

Se tirar partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudicar.

|\ 2008/95/CE

23. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros a utilizagdo,
na vida comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pela
lei do Estado-Membro em questdo, e dentro dos limites do territorio em que € reconhecido.
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Artigo #15.°

Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

|V 2008/95/CE (adaptado) |

1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a utilizagdo desta para
produtos comercializados na Cessanidade DX Unido <X] sob essa marca pelo titular ou com o
seu consentimento.

|\ 2008/95/CE

2. O n.° 1 ndo ¢ aplicavel sempre que motivos legitimos justifiquem que o titular se oponha a
comercializacdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos
seja modificado ou alterado apos a sua colocagdo no mercado.

|V 2008/95/CE (adaptado) |

Artigo +616.°
Utilizacdo da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data : de registo, a
marca ndo tiver sido objeto de utilizagdo séria pelo seu titular, no Estado-Membro em
questdo, para os produtos ou servigos para que foi registada, ou se tal utiliza¢do tiver sido
suspensa durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita X aos limites
e <X as sangOes previstas B nos artigos 17.°, 19.,n.° 1, 46.°,n° 1, e 48.°, n." 3 e 4, X ne
presente-direetiva; salvo justo motivo para a falta de utilizagao.

4 texto renovado

2. Se em algum Estado-Membro for possivel iniciar procedimentos de oposicao apds o registo
da marca, os cincos anos referidos no n.° 1 sdo calculados a partir da data em que a marca
deixa de poder ser objeto de oposicdo ou, se ja tiver sido apresentada uma oposi¢do que nao
tenha sido retirada, a partir da data em que a decisdo que encerra o procedimento de oposi¢ao
transitar em julgado.

3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem
efeitos no Estado-Membro em causa, os cincos anos referidos no n.° 1 sdo calculados a partir
da data em que marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposicdo. Se tiver sido
apresentada uma oposi¢ao que tenha sido retirada, o prazo ¢ calculado a partir da data em que
a decisdo que encerra o procedimento de oposicao transitar em julgado.
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4. Sao igualmente considerados como utilizag@o para efeitos do priraetre

WV 2008/95/CE
= texto renovado

a) A utilizagdo da marca por modo que difira em elementos que ndo alterem o carater
distintivo da marca na forma sob a qual foi registada = , independentemente de a
marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular <;

b) A aposicdo da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em
questdo apenas para efeitos de exportagao.

25. O uso da marca com o consentimento do titular es-perqualguerpes: soa—habilitada—ausa:
e H8 FRa—tarea—deparants ; feito pelo

4 texto renovado

Artigo 17.°
Falta de utilizacdo como defesa em processos de infracio

O titular de uma marca pode proibir a utilizacdo de um sinal apenas na medida em que os seus
direitos ndo sejam suscetiveis de extingdo nos termos do artigo 19.° na data em que o processo
de infragdo for instaurado.

Artigo 18.°

Direito de intervenc¢ao do titular de uma marca registada posterior como defesa em
processos de infracao
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1. No processo de infragdo, o titular de uma marca nao deve poder proibir a utilizacdo de uma

marca registada posterior, se esta marca ndo puder ser declarada nula nos termos dos artigos
8.°9.°n."1e2,¢48°n.°3.

2. No processo de infracdo, o titular de uma marca nao pode proibir a utilizagdo de uma marca
europeia registada posterior, se esta marca ndo puder ser declarada nula nos termos dos
artigos 53.°,n.*3 ¢4, 54.°,n.” 1 € 2, ou 57.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009.

3. Se o titular de uma marca ndo puder proibir a utilizacdo de uma marca registada posterior
nos termos dos n.”* 1 ou 2, o titular dessa marca registada posterior ndo podera opor-se a
utilizacdo da marca anterior num processo de infragdo, mesmo que este direito ja ndo possa
ser invocado contra a marca posterior.

|\ 2008/95/CE
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SECCA0 4

[X>EXTINCAO DE DIREITOS CONFERIDOS PELA MARCA <X

Artigo 4219.°

X> Auséncia de utilizacio séria como <X] Causas motivo de extin¢ao

|\ 2008/95/CE

1. O titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um periodo
ininterrupto de cinco anos, a marca nao tiver sido objeto de utilizagdo séria no Estado-
Membro em causa para os produtos ou servigos para que foi registada e se ndo existirem
motivos justos para a falta de utilizagao.

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

2. Centude; Nninguém poderd requerer a extingdo do registo de uma marca se, durante o
intervalo entre o fim do periodo de cinco anos e a introdu¢do do pedido de extingao, tiver sido
iniciada ou reatada uma utilizacao séria da marca.

|\ 2008/95/CE

3. O inicio ou o reatamento da utilizacdo nos trés meses imediatamente anteriores a
introducdo do pedido de exting¢do, contados a partir do fim do periodo ininterrupto de cinco
anos de falta de utilizacdo, ndo serdo tomados em consideracdo se as diligéncias para o inicio
ou reatamento da utilizacdo sé ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode
vir a ser introduzido um pedido de extingdo.

|V 2008/95/CE (adaptado) |

Artigo 20.°

> Transformacao numa designacdo comum ou indicacio enganosa como motivo da
extingao <Xl

e Uma marca pode ser extinta se, apds a data em que o
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a) Como consequéncia da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver
transformado na designacdo usual no comércio do produto ou servigo para que foi
registada;

b) No seguimento da sua utiliza¢do feita pelo titular ou com o consentimento deste para

os produtos ou servicos para que foi registada, a marca puder induzir o publico em
erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem geografica desses
produtos ou servigos.

Artigo 4321.°

|V 2008/95/CE (adaptado) |

Extincio eu-nulidade relativa apenas a alguns produtos
ou servicos

aFa H a—od para a saa extingdo ew
aulidade de uma marca apenas no que respelta a alguns dos produtos Ou Servigos para que o

registo da marca foi pedide—eu efetuado, a—+reensa—de—registe; a sua extingdo ev—a—nulidade
abrangerage apenas esses produtos ou servigos.

| 4 texto renovado

SECCAO 5

A MARCA COMO OBJETO DE PROPRIEDADE

Artigo 22.°
Transferéncia de marcas registadas

1. A marca pode, independentemente da transmissdo da empresa, ser transmitida para a
totalidade ou parte dos produtos ou servigos para os quais esteja registada.

2. A transmissdo da totalidade da empresa implica a transmissdo da marca, salvo se existir
uma convengdo em contrario ou se tal decorrer claramente das circunstancias. Esta disposi¢ao
¢ aplicavel a obrigacdo contratual de transmitir a empresa.

3. Sem prejuizo do disposto no n.° 2, a cessdo da marca deve ser feita por escrito e requer a
assinatura das partes contratantes, salvo se resultar de sentenga; na sua falta, a cessao € nula.

4. A transmissao deve ser inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.
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5. Enquanto a transmissdo ndo for inscrita no registo, o interessado ndo pode invocar os
direitos decorrentes do registo da marca contra terceiros.

6. Quando devam ser observados prazos em relacdo ao instituto, o interessado podera fazer
perante este as declaragdes previstas para o efeito a partir do momento em que o instituto
receba o pedido de registo da transmissao.

Artigo 23.°

Direitos reais

1. A marca pode, independentemente da empresa, ser dada em penhor ou ser objeto de outro
direito real.

2. A pedido de uma das partes, os direitos mencionados no n.° 1 devem ser inscritos no registo
e publicados.
Artigo 24.°
Execucao forcada
1. A marca pode ser objeto de medidas de execucdo forcada.

2. A pedido de uma das partes, a execuc¢ao forcada deve ser inscrita no registo e publicada.

Artigo 25.°
Processos de insolvéncia

Quando uma marca estiver envolvida num processo de insolvéncia, deve ser feita, a pedido da
entidade competente, uma inscri¢do nesse sentido no registo e publicada.

|\ 2008/95/CE

Artigo 26.°
Licenciamento

1. A marca pode ser objeto de licengas para a totalidade ou parte dos produtos ou servigos
para os quais tiver sido registada e para a totalidade ou parte do territério de um
Estado-Membro. As licencas podem ser exclusivas ou nao exclusivas.

2. O titular da marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposi¢do a um
licenciado que infrinja uma das cldusulas do contrato de licenga, em especial no que respeite:

a) Ao seu prazo de validade;

b) A forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada;
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¢) A natureza dos produtos ou servicos para os quais foi concedida a licenga;
d) Ao territorio no qual a marca pode ser aposta; ou

e) A qualidade dos produtos fabricados ou dos servigos fornecidos pelo licenciado.

4 texto renovado

3. Sem prejuizo do disposto no contrato de licenga, o licenciado sé pode instaurar um
processo de contrafacdo de uma marca com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o
titular de uma licenga exclusiva pode instaurar esse processo se, apds notificacdo, o proprio
titular da marca ndo instaurar uma ag¢ao de contrafacao dentro de um prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intervir na a¢do de contrafacdo instaurada pelo titular da marca, a
fim de obter reparacao do seu prejuizo.

5. A pedido de uma das partes, a concessdo ou transmissao de licengas relativas a marcas deve
ser inscrita no registo e publicada.
Artigo 27.°
O pedido de marcas como objeto de propriedade

Os artigos 22.° a 26.° s@o aplicaveis aos pedidos de marcas.

SECCAO 6

MARCAS DE GARANTIA, MARCAS DE CERTIFICACAO E MARCAS COLETIVAS

Artigo 28.°
Definicoes
Para efeitos da presente seccao, entende-se por:

1) «Marca de garantia ou de certificagdo», uma marca descrita como tal quando aplicada a e
suscetivel de distinguir produtos ou servicos certificados pelo titular da marca no que respeita
a origem geografica, material, modo de fabrico dos produtos ou de prestacdo dos servigos,
qualidade, precisdo ou outras caracteristicas dos produtos ou servicos que ndo estejam
certificadas desse modo;

2) «Marca coletiva», a marca assim designada aquando do seu depdsito e propria para

distinguir os produtos ou servigos dos membros da associacao que dela ¢ titular dos de outras
empresas.
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Artigo 4329.°

mMarcas de garantia e marcas de

certlﬁcagao

D> 1. Os Estados-Membros podem prever o registo de marcas de garantia ou de
certificagdo. <XI

> podem prever que o registo
dessas das marcas > de garantla ou de certlﬁcac;ao <] seja recusado, seja considerado
extinto ou seja declarado nulo, com base em motivos adietenais DO diferentes dos <X aes
especificados nos artigos 3.° > | 19.° X] e 122 20.°, se a fung@o dessas marcas o exigir.

es [ As marcas de garantla ou de certlﬁcagao que con51stam em <X| sinais ou indica¢des
ut1hzados no comeércio para des1gnar a orlgem geograﬁca dos produtos ou servigos pe%&&ﬁ%

ndo conferem ao titular o direito de pr01b1r a um terceiro que utlhze no comércio esses sinais
ou indicacdes, desde que esta utilizacdo se faca em conformidade com praticas honestas em
matéria industrial ou comercialz. Em especial, uma marca deste género ndo pode ser oposta a
um terceiro habilitado a utilizar uma denominagdo geografica.

Artigo 30.°

X>Marcas coletivas <XI

4 texto renovado

1. Os Estados-Membros podem prever o registo de marcas coletivas.

2. Podem depositar marcas coletivas as associacdes de fabricantes, de produtores, de
prestadores de servigos ou de comerciantes que, nos termos da legislacdo que lhes seja
aplicavel, tenham capacidade, em seu proprio nome, para serem titulares de direitos e
obrigacdes de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos juridicos e
para comparecer em juizo, ou ainda as pessoas coletivas de direito publico.

3. Em derrogacao ao artigo 4.°, n.° 1, alinea c), os sinais ou indicag¢des utilizados no comércio
para designar a origem geografica dos produtos ou servigos podem constituir marcas
coletivas.
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D> A marca coletiva ndo autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses sinais ou
indicacdes no comércio, desde que esta utilizagdo se faga em conformidade com praticas
honestas em matéria industrial ou comercial. Em particular, essa marca ndo pode ser oposta a
terceiros habilitados a utilizar uma denominagao geografica. <XI

4 texto renovado

Artigo 31.°
Regulamento de utiliza¢do da marca coletiva

1. O requerente do registo de uma marca coletiva deve apresentar o regulamento de utilizagao
esta marca.

2. O regulamento de utilizagdo deve indicar as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as
condi¢oes de filiagdo na associacdo e as condi¢des de utilizagdo da marca, incluindo as
sancdes. O regulamento de utilizacdo de uma marca referida no artigo 30.°, n.° 3, deve
autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou servigos provenham da zona geografica em causa
a tornar-se membro da associag@o que ¢ titular da marca.

Artigo 32.°

Recusa do registo

1. Para além dos motivos de recusa de um pedido de registo de marca previstos nos artigos 4.°
e 5.° o registo de uma marca coletiva deve ser recusado se ndo preencher os requisitos dos
artigos 28.°, n.°2, 30.° ou 31.°, ou se o regulamento de utilizagdo for contrario & ordem
publica ou aos bons costumes.

2. O pedido de marca coletiva deve ser igualmente recusado se o publico puder ser induzido
em erro acerca do carater ou significado da marca, nomeadamente se esta for suscetivel de se
revestir de natureza diferente da de marca coletiva.

3. O pedido ndo deve ser recusado se o requerente, mediante alteracdo do regulamento de
utilizagdo, preencher os requisitos dos n.” 1 e 2.

Artigo 33.°
Utilizacao de marcas coletivas

Os requisitos estabelecidos no artigo 16.° devem ser cumpridos sempre que uma pessoa
habilitada a fazé-lo utilize seriamente uma marca nos termos desse mesmo artigo.
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Artigo 34.°
Alteracao do regulamento de utilizacdo de marcas coletivas

1. O titular da marca coletiva deve submeter a apreciacdo do instituto qualquer regulamento
de utilizagdo alterado.

2. A alteragdo ndo serda mencionada no registo se o regulamento de utilizagdo alterado ndo
cumprir os requisitos do artigo 31.° ou implicar um dos motivos de recusa referidos no
artigo 32.°.

3. O artigo 42.°, n.° 2, ¢ aplicavel ao regulamento de utilizagado alterado.
4. Para efeitos da presente diretiva, a alteracdo do regulamento de utilizagao s6 produz efeitos
a partir da data do registo da alteragao.
Artigo 35.°
Exercicio da aciao de contrafaciao

1. O artigo 26.°, n.” 3 e 4, é aplicavel a todas as pessoas habilitadas a utilizar uma marca
coletiva.

2. O titular de uma marca coletiva pode reclamar, em nome das pessoas habilitadas a utilizar a
marca, a reparagdo das perdas e danos por elas sofridos em virtude da utilizagdo nao
autorizada da marca.

Artigo 36.°

Motivos adicionais de extin¢ao

Para além dos motivos de extingdo previstos nos artigos 19.° e 20.°, os direitos do titular da
marca coletiva s3o extintos, mediante pedido apresentado ao instituto ou pedido
reconvencional em a¢do de contrafagdo, sempre que:

a) O titular ndo tome medidas razoaveis para impedir uma utilizacdo da marca que seja
incompativel com as condi¢des de utilizagdo previstas no regulamento de utilizacao
ou nas eventuais alteracdes do mesmo que estejam averbadas no registo;

b) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular a torne suscetivel de induzir o
publico em erro, na ace¢do do artigo 32.°, n.° 2;

C) A alteracdo do regulamento de utilizagdo da marca tenha sido averbada no registo
contrariamente ao disposto no artigo 34.°, n.° 2, salvo se o titular da marca cumprir,
mediante nova alteragdo do regulamento de utilizagdo, as exigéncias fixadas nesse
artigo.

Artigo 37.°

Motivos adicionais de nulidade
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Para além dos motivos de nulidade previstos nos artigos 4.° e 5.°, a marca coletiva que for
registada contrariamente ao disposto no artigo 32.° deve ser declarada nula, salvo se o titular
da marca cumprir, mediante a alteracdo do regulamento de utilizagdo, as exigéncias fixadas
nesse artigo.

Capitulo 3
Procedimentos
SECCAO 1

PEDIDO E REGISTO

Artigo 38.°
Condicoes a preencher pelo pedido

1. O pedido de registo de uma marca deve incluir:

a) Um requerimento de registo;

b) Indicacdes que permitam identificar o requerente;

C) A lista dos produtos ou servicos para os quais ¢ pedido o registo;
d) A reproducdo da marca.

2. O pedido de marca da lugar ao pagamento de uma taxa de depdsito e, eventualmente, de
uma ou mais taxas de classificacao.
Artigo 39.°
Data de deposito

1. A data de depdsito do pedido de marca ¢ a data em que os documentos com as informagdes
especificadas no artigo 38.° forem apresentados ao instituto pelo requerente.

2. Os Estados-Membros podem, além disso, estabelecer que a atribuicdo de uma data de
deposito dé lugar ao pagamento de uma taxa bésica de depdsito ou de registo.
Artigo 40.°
Designacio e classificacdo de produtos e servicos

1. Os produtos e servigos para os quais ¢ pedido o registo sdo classificados em conformidade
com o sistema de classificacdo estabelecido pelo Acordo de Nice relativo a Classificagdao
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Internacional de Produtos e Servigos para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de
1957 (adiante, «Classificagdo de Nicey).

2. Os produtos e servicos para os quais se requer prote¢do devem ser identificados pelo
requerente com clareza e precisdo suficientes para permitir que as autoridades competentes e
os operadores econdmicos determinem, apenas nesta base, a extensao da protecdo requerida.
A lista de produtos e servigos deve permitir incluir cada um deles em apenas uma classe da
Classificacao de Nice.

3. Para efeitos do n.° 2, podem ser utilizadas as indicacdes gerais incluidas nos titulos das
classes da Classificagdo de Nice ou outros termos gerais, desde que cumpram os requisitos de
clareza e precisao.

4. O instituto deve recusar o pedido relativamente a termos que ndo sejam claros ou precisos,
se o requerente ndo sugerir uma redacao aceitavel no prazo fixado pelo instituto para este
efeito. Por motivos de clareza e seguranca juridica, os institutos devem elaborar, cooperando
entre si, uma lista que inclua as respetivas praticas administrativas em matéria de classificacdo
de produtos e servigos.

5. A utilizacdo de termos gerais, incluindo as indicagdes gerais dos titulos das classes da
Classificacdo de Nice, deve ser interpretada de modo a incluir todos os produtos ou servigos
claramente abrangidos pelo significado literal da indicagcdo ou termo. A utilizagdo desses
termos ou indicagdes ndo deve ser interpretada de modo a invocar produtos ou servigos que
nao possam ser entendidos como tal.

6. Se o requerente solicitar o registo em mais de uma classe, os produtos e servigos sao
agrupados segundo as classes da Classificacdo de Nice e cada grupo € precedido pelo nimero
da classe a que pertence e apresentado por ordem de classes.

7. A classificacdo dos produtos e servicos obedece exclusivamente a razdes de ordem
administrativa. Os produtos e servi¢os ndo devem ser considerados semelhantes pelo facto de
constarem da mesma classe da classificagdo de Nice, bem como ndo devem ser considerados
distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificagao.

Artigo 41.°
Apreciacao oficiosa
Os institutos devem limitar a sua apreciacdo oficiosa da admissibilidade do pedido de registo
da marca a auséncia dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 4.°.
Artigo 42.°

Observacoes de terceiros

1. Antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associagdes
representativas de fabricantes, produtores, prestadores de servigos, comerciantes ou
consumidores pode apresentar observagdes escritas ao instituto, explicando por qual dos
motivos previstos no artigo 4.° a marca ndo deve ser oficiosamente registada. Nao adquirem
por este facto a qualidade de partes no processo perante o instituto.
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2. Além dos motivos referidos no n.° 1, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as
associacdes representativas de fabricantes, produtores, prestadores de servigos, comerciantes
ou consumidores pode apresentar ao instituto observacdes escritas com base nos motivos
especificos pelos quais o pedido de marca coletiva deve ser recusado nos termos do artigo
32°,n%1e?2.

Artigo 43.°

Divisao de pedidos e registos

O requerente ou titular pode dividir um pedido ou registo de marca em um ou mais pedidos
ou registos separados, apresentando uma declarag¢do neste sentido ao instituto.

Artigo 44.°

Taxas

O registo e a renovagdo de uma marca dao lugar ao pagamento de uma taxa adicional para
cada classe de produtos e servigos além da primeira classe.

SECCAO 2

PROCEDIMENTOS DE OPOSICAO, EXTINCAO E NULIDADE

Artigo 45.°
Procedimento de oposiciao

1. Os Estados-Membros devem estabelecer um procedimento administrativo eficiente e
expedito para a oposi¢ao ao registo de um pedido de marca pelos motivos previstos no artigo
5.° junto dos respetivos institutos.

2. O procedimento administrativo referido no n.° 1 deve prever que pelo menos o titular de
um direito anterior, mencionado no artigo 5.°, n.” 2 e 3, pode apresentar um ato de oposigao.

3. Deve ser concedido as partes um prazo de pelo menos dois meses antes do inicio do
procedimento de oposi¢do para negociar a possibilidade de resolucdo amigavel entre a parte
oponente € o requerente.

Artigo 46.°

Falta de utilizacio como defesa num procedimento de oposicio

1. No procedimento administrativo de oposic¢ao, se, na data de deposito ou data de prioridade
da marca posterior, ja tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria
ter sido objeto de utilizagdo séria na acec¢ao do artigo 16.°, a pedido do requerente, o titular da

45

PT



PT

marca anterior que tiver apresentado um ato de oposicdo deve apresentar provas de que a
marca anterior foi objeto de utiliza¢do séria na acecao do artigo 16.° durante o prazo de cinco
anos anteriores a data de deposito ou data de prioridade da marca posterior ou de que havia
justos motivos para a falta de utilizagdo. Na auséncia de provas para este efeito, a oposicao
deve ser rejeitada.

2. Se a marca anterior sé tiver sido utilizada em relagdo a uma parte dos produtos ou servigos
para que foi registada, considera-se registada apenas em relacdo a essa parte para efeitos da
apreciacao da oposi¢ao referida no n.° 1.

3. Os n.”° 1 e 2 sdo aplicaveis se a marca anterior for uma marca europeia. Nestes casos, a
utilizagdo séria da marca europeia ¢ determinada nos termos do artigo 15.° do Regulamento
(CE) n.° 207/20009.

Artigo 47.°

Procedimento de extin¢iio ou declaracio de nulidade

1. Os Estados-Membros devem estabelecer um procedimento administrativo de extingdo ou
declaracdo de nulidade de uma marca junto dos respetivos institutos.

2. O procedimento administrativo de extingdo deve estabelecer que a marca deve ser extinta
pelos motivos referidos nos artigos 19.° e 20.°.

3. O procedimento administrativo de nulidade deve estabelecer que a marca deve ser
declarada nula pelo menos pelos motivos seguintes:

a) A marca ndo devia ter sido registada porque ndo cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 4.°;

b) A marca ndo devia ter sido registada devido a existéncia de um direito anterior, na ace¢ao
do artigo 5.°,n.” 2 ¢ 3.

4. O procedimento administrativo deve estabelecer que pelo menos as seguintes pessoas
possam apresentar um pedido de extingdo ou de declaracdao de nulidade:

a) Nos casos previstos no n.° 2 e na alinea a) do n.° 3, qualquer pessoa singular ou coletiva,
bem como qualquer associagdo representativa de fabricantes, produtores, prestadores de
servigos, comerciantes ou consumidores, que, nos termos da legislacdo que lhe ¢ aplicavel,
tenha capacidade para comparecer em juizo;

b) Nos casos previstos na alinea b) do n.° 3, o titular de um direito anterior referido no artigo
5°,n.%2e3.
Artigo 48.°
Falta de utiliza¢do como defesa num procedimento de declara¢io de nulidade

1. No procedimento administrativo de declaracao de nulidade baseado numa marca registada
com uma data de deposito ou de prioridade anterior, se o titular da marca posterior o solicitar,
o titular da marca anterior deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de
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utilizagdo séria na acecdo do artigo 16.° relativamente a produtos ou servigos para os quais foi
registada e que refere como justificagdo para o seu pedido, durante o prazo de cinco anos
anteriores a data do pedido de declaragdo de nulidade, ou de que existem justos motivos para
a falta de utilizacdo, desde que, na data de apresentacdo do pedido de declaracao de nulidade,
ja tenha expirado o prazo de cinco anos em que a marca deveria ter sido objeto de utilizagdo
séria.

2. Se, na data de deposito ou data de prioridade da marca posterior, ja tiver expirado o prazo
de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de utiliza¢do séria na ace¢ao do
artigo 16.°, o titular da marca anterior deve apresentar, além das provas previstas no n.° 1,
provas de que a marca foi objeto de utilizag@o séria durante o prazo de cinco anos anteriores a
data de depdsito ou data de prioridade, ou de que existiam justos motivos para a falta de
utilizacao.

3. Na auséncia das provas indicadas nos n.”* 1 e 2, o pedido de declaragdo de nulidade com
base numa marca anterior deve ser rejeitado.

4. Se a marca anterior so tiver sido utilizada, na ace¢ao do artigo 16.°, em relacdo a uma parte
dos produtos ou servigos para que foi registada, considera-se registada apenas em relacdo a
essa parte para efeitos da apreciacao do pedido de declaracao de nulidade.

5. 0s n.”° 1 e 4 sdo aplicaveis se a marca anterior for uma marca europeia. Nestes casos, a
utilizagdo séria da marca europeia ¢ determinada nos termos do artigo 15.° do Regulamento
(CE) n.° 207/20009.

Artigo 49.°

Efeitos da extin¢ao e da nulidade

1. Considera-se que a marca registada deixou de produzir os efeitos previstos na presente
diretiva a contar da data do pedido de extingdo, na medida em que o titular tenha sido
declarado privado dos seus direitos. A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisao
qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos da extingao.

2. Considera-se que a marca registada ndo produziu, desde o inicio, os efeitos previstos na
presente diretiva, na medida em que tenha sido declarada nula.

SECCAO 3

DURACAO E RENOVACAO DO REGISTO

Artigo 50.°
Duracao do registo

1. O prazo de validade do registo da marca ¢ de 10 anos a contar da data do depodsito do
pedido.
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2. O registo pode ser renovado, nos termos do artigo 51.°, por periodos de 10 anos.

Artigo 51.°
Renovacao

1. O registo da marca ¢ renovado a pedido do respetivo titular ou de qualquer pessoa por ele
autorizada, desde que tenham sido pagas as taxas de renovagao.

2. O instituto deve informar, com a devida antecedéncia, o titular da marca e todos os titulares
de direitos registados sobre a marca, do termo da validade do registo. A falta de informagao
ndo pode ser imputada ao instituto.

3. O pedido de renovagdo deve ser apresentado e a taxa de renovagdo paga no periodo de seis
meses anterior ao Gltimo dia do més em que termina a protegdo. Caso contrario, o pedido
pode ser apresentado no prazo adicional de seis meses a contar do dia referido na primeira
frase. As taxas de renovagao e quaisquer taxas adicionais devem ser pagas durante este prazo
adicional.

4. Se o pedido for apresentado ou as taxas forem pagas apenas em relagdo a uma parte dos
produtos ou servigos para os quais a marca foi registada, o registo so serd renovado para estes
produtos ou servigos.

5. A renovacdo produz efeitos a partir do dia seguinte ao termo do prazo de validade do
registo. A renovagao deve ser registada e publicada.

Capitulo 4

Cooperac¢ao administrativa

Artigo 52.°
Cooperacio no dominio do registo e administracio de marcas

Os Estados-Membros devem garantir que os institutos cooperam entre si € com a Agéncia, a
fim de promover a convergéncia de praticas e instrumentos e alcangar resultados coerentes no
exame e registo de marcas.

Artigo 53.°

Cooperacao noutros dominios

Os Estados-Membros devem garantir que os servigos centrais cooperam com a Agéncia em
todos os seus dominios de atividade, além dos referidos no artigo 52.°, que sejam relevantes
para a protecdo de marcas na Unido.
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Capitulo 5

Disposicoes finais

K

Artigo 54.°
Transposi¢ao

1. Os Estados-Membros devem aprovar as disposi¢des legislativas, regulamentares e
administrativas necessarias para dar cumprimento aos artigos 2.° a 6.°, 8.° a 14.°, 16.°, 17.°,
18.°,22.°a 28.° ¢ 30.° a 53.° até 24 meses apos a entrada em vigor da presente diretiva. Os
Estados-Membros devem comunicar imediatamente a Comissao o texto dessas disposigdes.

As disposi¢des adotadas pelos Estados-Membros devem fazer referéncia a presente diretiva
ou ser acompanhadas dessa referéncia aquando da sua publicagdo oficial. Tais disposi¢cdes
devem igualmente mencionar que as referéncias, nas disposi¢des legislativas, regulamentares
e administrativas em vigor, a diretiva revogada pela presente diretiva se entendem como
referéncias a presente diretiva. As modalidades daquela referéncia e dessa indicagdo sdo
estabelecidas pelos Estados-Membros.

| 2008/95/CE (adaptado) |

tisotbt
c L

2. Os Estados-Membros devem comunicar a Comissdo o texto das principais disposi¢des de

direito interno que adotarem no dominio abrangido pela presente diretiva.

Artigo 4£55.°

Revogacio

A Diretiva 89404CE [X> 2008/95/CE <Xl —eem—a—tltima—redaccio—quethefoi-dada—pelas
direetivas-constantes-de-anexeHparteA; ¢ revogada X> com efeitos a partir de [dia seguinte
a data constante do artigo 54.°, n.° 1, da presente diretiva] <X] sem prejuizo das obrigacdes
dos Estados-Membros no que diz respeito aos prazos de transposi¢ao para o direito nacional
das diretivas constantes de-arexe-H-= do anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE.
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|\ 2008/95/CE

As remissdes para a diretiva revogada devem entender-se como sendo feitas para a presente
diretiva e devem ler-se nos termos do quadro de correspondéncia constante do anexo H.

Artigo +856.°

Entrada em vigor

|\ 2008/95/CE

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicacdo no Jornal
Oficial da Unido Europeia.

K

Os artigos 1.°, 7.°, 15.°, 19.°, 20.°, 21.° e 54.° a 57.° sdo aplicaveis a partir de [dia seguinte a
data constante do artigo 54.°, n.° 1, da presente diretival.

|\ 2008/95/CE

Artigo £857.°
Destinatarios
Os destinatarios da presente diretiva sdo os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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|V 2008/95/CE (adaptado)
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|V 2008/95/EC (adaptado)
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ANEXO

QUADRO DE CORRESPONDENCIA

Diretiva 2008/95/CE.

Presente diretiva

Artigo 1.°

Artigo 2.°

Artigo 3.°, n.° 1, alineas a) a h)
Artigo 3.°, n.° 2, alineas a) a c)
Artigo 3.°, n.° 2, alinea d)
Artigo 3.°, n.° 3, primeira frase
Artigo 3.°, n.° 3, segunda frase
Artigo4.°,n." 1 e 2

Artigo 4.°, n.° 3 e n.° 4, alinea a)
Artigo 4.°, n.° 4, alinea g)
Artigo 4.°, n.° 4, alineas b) e ¢)
Artigo 4.°, n.° 4, alineas d) a f)
Artigo4.°,n."5¢e6

Artigo 5.°, n.° 1, frase introdutdria

Artigo 5.°, n.° 1, segunda frase introdutoria

PT

Artigo 1.°

Artigo 2.°

Artigo 3.°

Artigo 4.°, n.° 1, alineas a) a h)
Artigo 4.°, n.° 1, alineas i) € )
Artigo 4.°,n.° 2 e n.° 3, primeira frase
Artigo 4.°, n.° 4, alineas a) a c)
Artigo 4.°, n.° 3, segunda frase
Artigo 4.°,n.° 5

Artigo 4.°,n.° 6

Artigo 5.°,n." 1 e 2

Artigo 5.°, n.° 3, alinea a)
Artigo 5.°, n.° 3, alinea b)
Artigo 5.°, n.° 3, alinea c)
Artigo 5.°, n.° 3, alinea d)
Artigo 5.°, n.° 4, alineas a) e b)
Artigo 5.°,n."5¢e 6

Artigo 8.°

Artigo 10.°,n.° 1

Artigo 10.°, n.° 2, frase introdutoria
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Artigo 5.°, n.° 1, alineas a) e b)
Artigo 5.°,n.° 2

Artigo 5.°, n.° 3, alineas a) a c)
Artigo 5.°, n.° 3, alinea d)

Artigo 5.°,n."4 e 5

Artigo 6.°,n.° 1, alineas a) a c)
Artigo 6.°,n.° 2

Artigo 7.°

Artigo 8.°,n." 1 e 2

Artigo 9.°

Artigo 10.°, n.° 1, primeiro paragrafo
Artigo 10.°, n.° 1, segundo paragrafo
Artigo 10.°,n.°2

Artigo 10.°,n.°3

Artigo 11.°,n.° 1

Artigo 11.°,n.°2

Artigo 11.°,n.°3

Artigo 11.°,n.° 4
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Artigo 10.°, n.° 2, alineas a) e b)
Artigo 10.°,n.°2

Artigo 10.°, n.° 3, alineas a) a ¢)
Artigo 10.°, n.° 3, alinea d)
Artigo 10.°, n.° 3, alinea e)
Artigo 10.°, n.° 3, alinea f)
Artigo 10.°,n."4 e 5

Artigo 10.°,n." 6 e 7

Artigo 11.°

Artigo 12.°

Artigo 13.°

Artigo 14.°, n.° 1, alineas a) a ¢)
Artigo 14.°,n.°2

Artigo 14.°,n.°3

Artigo 15.°

Artigo 26.°,n." 1 e 2

Artigo 26.°,n."3 e 5

Artigo 9.°

Artigo 16.°,n.° 1

Artigo 16.°,n."2 ¢ 3

Artigo 10.°,n.° 4

Artigo 10.°,n.°5

Artigos 48.°,n. 1 a3

Artigo 46.°,n.° 1

Artigo 17.°

Artigos 17.°,46.°,n.°2, e 48.°, n.° 4
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Artigo 12.°, n.° 1, primeiro paragrafo
Artigo 12.°, n.° 1, segundo paragrafo
Artigo 12.°, n.° 1, terceiro paragrafo

Artigo 12.°,n.°2

Artigo 13.°

Artigo 14.°

Artigo 15.°,n.° 1
Artigo 15.°,n.°2
Artigo 16.°
Artigo 17.°
Artigo 18.°

Artigo 19.°
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Artigo 18.°

Artigo 19.°,n.° 1
Artigo 19.°,n.°2
Artigo 19.°,n.°3
Artigo 20.°

Artigos 7.°e 21.°
Artigo 6.°

Artigos 22.°a 25.°
Artigo 27.°

Artigo 28.°

Artigo 29.°,n." 1 e 2
Artigo 29.°,n.°3
Artigos 30.°a 54.°, n.° 1
Artigo 54.°,n.°2
Artigo 55.°

Artigo 56.°

Artigo 57.°
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