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EXPOSICAQO DE MOTIVOS

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

As legidlaces dos Estados-Membros em matéria de marcas foram parcia mente harmonizadas
pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, codificada pela Diretiva
2008/95/CE (a seguir designada por «diretiva»). Em paralelo e relativamente aos sistemas
nacionais de marcas, 0 Regulamento n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993,
sobre a marca comunitaria, codificado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 (a seguir
designado por «regulamento»), estabeleceu um sistema auténomo para o registo de direitos
unitarios com efeitos idénticos em toda a UE. Neste contexto, foi decidido que o Instituto de
Harmonizagdo no Mercado Interno (IHMI) seria responséavel pelo registo e administracdo das
marcas comunitérias.

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 dainovagdo: a necessidade de a manter relevante
promove o investimento em 1&D, o que conduz, por seu lado, a um processo continuo de
aperfeicoamento e desenvolvimento dos produtos. Este processo dindmico tem também
efeitos benéficos para 0 emprego. Num ambiente cada vez mais competitivo, tem-se
verificado um crescimento constante ndo sO do papel essencia das marcas para 0 éxito no
mercado, mas também do seu valor comercial e nUmero. Em 2012, foi apresentado um
numero recorde de pedidos de marcas comunitarias (mais de 107 900 contra 98 217 em 2010
e 49 503 dez anos antes). O IHMI recebeu igualmente, no decurso de 2011, o seu milionésimo
pedido desde o inicio da sua atividade, em 1996. Este desenvolvimento tem sido
acompanhado por expectativas crescentes dos interessados relativamente a sistemas de registo
de marcas mais racionais e de ata qualidade, mais coerentes, acessiveis ao publico e
tecnol ogicamente atualizados.

Em 2007, ao analisar a questdo das perspetivas financeiras do IHMI, o Conselho® salientou
gue a criacdo do instituto tinha sido um grande éxito e que este contribuira significativamente
para reforcar a competitividade na UE. Relembrou que o sistema da marca comunitéria havia
sido concebido para coexistir com os sistemas nacionais de marcas, que continuavam a ser
NeCcessarios para as empresas que ndo pretendem que as suas marcas sejam protegidas a nivel
da UE. O Conselho assinalou ainda a importéancia 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 comunitéria. Por ultimo, reconheceu que
mais de uma década havia passado desde a criagdo da marca comunitaria, sublinhando assim a
necessidade de uma avaliagdo geral do funcionamento do sistema da marca comunitaria.
Convidou a Comissdo a dar inicio a um estudo neste dominio, tendo especialmente em vistaa
intensificacdo e a extensdo dos instrumentos de cooperacdo em vigor entre o IHMI e os
Institutos nacionais de marcas.

! Conclusdes do Conselho «Competitividade» de 21 e 22 de maio de 2007, documento do Conselho
9427/07.
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Na sua comunicacdo «Small Business Act»%, a Comissdo sustentava que o sistema da marca
comunitéria devia tornar-se mais acessivel as PME. Além disso, a Comunicacdo de 2008
sobre uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industria® sublinhava o
empenho da Comissdo numa protecéo eficiente da marca e num sistema de marcas de ata
gualidade. Nela se concluia que era tempo de proceder a uma avaliacdo geral, que poderia
constituir a base de uma futura revisdo do sistema de marcas na Europa e do reforco da
cooperagéo entre o IHMI e os institutos nacionais. Em 2010, na Comunicacdo sobre a
estratégia Europa 2020, no ambito da iniciativa emblemética «Unido da inovacéo», a
Comissdo comprometeu-se a modernizar 0 quadro normativo das marcas a fim de melhorar as
condicBes para as empresas poderem inovar®. Por Gltimo, na estratégia de DPI para a Europa,
de 2011°, a Comissdo anunciou a revisdo do sistema de marcas na Europa, com vista a
modernizacdo 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, a presente iniciativa e a proposta paralela de reformulacéo da
diretiva, o principal objetivo comum consiste em promover a inovacdo e o crescimento
econémico, 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 gjustamentos coincidem com o0s
esforcos para garantir a coexisténcia e a complementaridade entre os sistemas de marcas da
Uni&o e dos Estados-Membros.

No que diz respeito a esta iniciativa de revisdo do regulamento, a Comissdo ndo propde um
novo sistema, mas sim uma modernizacdo bem orientada das disposi¢Oes existentes, com 0s
seguintes objetivos principais:

o Adaptar a terminologia a0 Tratado de Lisboa e as disposi¢Oes a abordagem
comum sobre as agéncias descentralizadas (ver secgdo 5.1);

o Racionalizar os procedimentos para o pedido e o registo das marcas europeias
(ver seccdo 5.2);

o Aumentar a seguranga juridica através da clarificagdo das disposicoes e da
eliminacéo de ambiguidades (ver seccéo 5.3);

o Estabelecer um quadro adequado para a cooperacdo entre o IHMI e os
institutos nacionais para a promogdo da convergéncia das préticas e o
desenvolvimento de instrumentos comuns (ver seccéo 5.4);

o Alinhar o quadro pelo artigo 290.° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia (TFUE) (ver secgdo 5.5).

Comunicagdo da Comissdo: «Think Small First» Um «Small Business Act» para a Europa, COM (2008)
394 final, de 25 de junho de 2008.

COM(2008) 465 final de 16 de julho de 2008.

COM(2010) 546 final de 6 de outubro de 2010.

Um Mercado Unico para os Direitos de Propriedade Intelectual: Encorgjar a criatividade e a inovagao
de modo a garantir o crescimento econémico, postos de trabalho de elevada qualidade e produtos e
servigos de primeira classe na Europa - COM(2011) 287.
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2. RESULTADOS DAS CONSULTAS DAS PARTES INTERESSADAS E DA
AVALIACAODEIMPACTO

2.1. Consulta publica

A presente iniciativa baseia-se numa avaliacdo 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 avaliagdo foi 0 estudo realizado pelo Instituto Max Planck da
Propriedade Intelectual e Direito da Concorréncia (IMP) em nome da Comissdo, entre
novembro de 2009 e fevereiro de 2011°. Além da andlise de peritos, o estudo implicou a
consulta de interessados. Incluiu um inquérito aos utilizadores do sistema da marca
comunitéria, 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 nacionais de todos os Estados-Membros e o IHMI.

O relatério final concluiu que o sistema da marca europeia tem bases solidas. Em especial, 0s
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 véarias dimensdes, a varios mercados e necessidades geogréficas. O
relatorio concluiu que era necessaria uma maior convergéncia das legislaces e préticas em
matéria de marcas na UE. Confirmou que muitos aspetos do atua sistema da marca
comunitaria funcionavam bem, tendo apresentado um grande nimero de propostas de
melhoria. Identificou dominios especificos em que o IHMI e os institutos nacionais poderiam
reforcar a sua cooperacao.

Em reacdo aos resultados intercalares do estudo, o Conselho adotou conclusbes em 25 de
maio de 2010°. Estas aprovaram o acordo acancado em setembro de 2008 nos 6rgéos de
direcdo do IHMI (Conselho de Administracdo e Comité Orgamental) sobre um conjunto de
medidas orcamentais destinadas a alcancar um melhor equilibrio do or¢camento do Instituto no
futuro. O Conselho acordou em que estas medidas or¢camentais contribuiram igualmente para
a modernizacdo, racionalizacdo, harmonizacdo e refor¢o do sistema de marcas na Europa no
seu conjunto. Instou a Comissdo a incluir na revisdo uma disposicdo especifica destinada a
definir o quadro da cooperacdo entre o IHMI e os institutos nacionais, devendo tornar
explicito que todos os ingtitutos de marcas da UE devem prosseguir a harmonizacdo das
préticas e que o IHMI deve facilitar os seus esforcos para o efeito. Além disso, apelou a
criagdo de uma base juridica para a distribuicdo de um montante igual a 50 % das taxas de
renovacdo do IHMI a favor dos institutos nacionais, a utilizar para proteger, promover e/ou
fazer respeitar as marcas.

Como seguimento do estudo, os servicos da Comissdo promoveram uma reunido com
associagOes de utilizadores em 26 de maio de 2011. Os resultados permitiram elaborar e
confirmar aandlise preliminar da Comissao.

6 Cf. estudo find do IMP, incluindo 0s anexos, em
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

Conclusdes do Conselho, de 25 de maio de 2010, sobre a futura revisdo do sistema de marcas na Unido
Europeia, JO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
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2.2. Avaliacdo de impacto

A avaliacdo de impacto identificou um problema importante que o regulamento revisto deve
resolver: o baixo nivel de cooperacdo entre os institutos de marcas na Europa. Tal como
explicado na avaliacéo de impacto, ha muitas relagbes entre a marca comunitaria e 0s regimes
de marcas nacionais, 0 que tem consequéncias diretas para os utilizadores de marcas e 0s
institutos de propriedade intelectual, que requerem um certo grau de complementaridade entre
os dois sistemas. Para acancar este objetivo, o IHMI e os institutos nacionais devem cooperar
estreitamente.

A €eficiéncia da cooperagcdo entre os institutos de marcas na Europa estdo atualmente
seriamente entravadas por um certo nimero de obstacul os:

o Falta de uma base juridica clara para a cooperagdo em matéria de legislagdo da
UE no dominio das marcas,

. Falta de meios técnicos nos institutos nacionais,
o Falta de financiamento sustentéavel a médio e longo prazo.

Foram consideradas as seguintes opc¢des para resolver estes problemas e atingir trés objetivos
correspondentes.

1 Elaboracdo de uma base juridica adeguada para a cooperagao:

(@ Opcdo 1. Auséncia de base juridica especifica para a cooperacdo entre 0s
institutos de propriedade intelectual na Europa;

(b) Opcdo 2: Uma base juridica que permita que os institutos nacionais e o IHMI
colaborem ente si (cooperagao facultativa);

(¢) Opcdo 3: Uma base juridica que obrigue os institutos nacionais e o IHMI a
colaborarem ente si (cooperagdo obrigatoria).

2. Criacao de capacidade técnica nos institutos nacionais:
(@ Opcdo 1: Cada instituto adquire e desenvolve as instalagbes e instrumentos
necessarios;

(b) Opcdo 2: Acesso facultativo a instrumentos: as instalaghes e instrumentos
necessarios sao acessivels aos institutos de propriedade intelectual no ambito
da cooperacdo voluntéria;

(c) Opcdo 3: Acesso obrigatério a instrumentos: as instalacfes necessdrias sao
acessiveis no ambito de um quadro de cooperacdo obrigatoria. Esta opcdo
sobrepde-se a opcdo 3 supra relativamente a uma base juridica adequada e a
opcdo 3 infra relativamente ao financiamento a longo prazo das atividades de
cooperagao.

3. Garantia de um financiamento alongo prazo das atividades de cooperacéo:

(@ Opcdo 1: Financiamento a partir dos Estados-Membros;
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(b) Opcdo 2: Financiamento a partir do or¢camento da UE;
(¢) Opcdo 3: Financiamento a partir do orcamento do IHMI.

A avaliacdo de impacto concluiu que a op¢do 3 é sempre proporcionada e seria mais adequada
paraatingir os objetivos a alcancar.

3. BASE JURIDICA E SUBSIDIARIEDADE

No ambito do estabelecimento e funcionamento do mercado interno, o artigo 118.°, primeiro
parégrafo, do TFUE prevé a criacdo de direitos de propriedade intelectual europeus que
assegurem uma protecéo uniforme destes direitos em toda a UE, incluindo a instituicdo de
regimes de autorizagdo, de coordenagéo e de controlo centralizados ao nivel da Uni&o.

A marca comunitaria € um titulo de propriedade intelectual auténomo da UE, criado com base
num regulamento da UE. A andlise realizada no ambito da avaliacdo de impacto demonstrou
gue algumas partes do regulamento necessitam de ser ateradas a fim de melhorar e
simplificar o sistema da marca comunitaria. S6 o legislador da UE tem competéncia para
introduzir as alteracfes necessarias.

4. INCIDENCIA ORCAMENTAL

A proposta ndo terd impacto no orcamento da Unido Europeia e, por conseguinte, ndo é
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¢oes financeiras aplicaveis ao orcamento geral da Unido e
gue revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 do Conselho].

5. EXPLICACAO PORMENORIZADA DA PROPOSTA

As alteracdes propostas do regulamento sdo apresentadas em conformidade com os objetivos
definidos na secgéo 1.2.

5.1. Adaptacdo da terminologia e abordagem comum sobre as agéncias
descentralizadas

Em consequéncia da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a terminologia do regulamento &
atualizada, o que implica a substitui¢éo de «marca comunitaria» por «marca europeiax».

Existe um conjunto de medidas destinado a melhorar a governacéo e a eficiéncia das agéncias
existentes e das agéncias ainda por criar, contido na abordagem comum sobre as agéncias
descentralizadas, acordada pelo Parlamento Europeu, Conselho e Comissdo em julho de 2012.
O regulamento precisa de ser adaptado para ter em consideragcdo a abordagem comum no que
se refere as suas disposi¢cdes sobre o IHMI. Relativamente a designacéo da agéncia, propde-se
dar-lhe um novo nome: «Agéncia das Marcas e Desenhos e Modelos da Unid&o Europeia» (a
seguir designada por «Agéncia»), a fim de reforcar as funcbes do seu Conselho de
Administracdo, alinhar os procedimentos de selecdo de altos funcionérios e prever programas
de trabalho anuais e plurianuais e a realizacdo de avaliagcdes periddicas.
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5.2. Simplificar os procedimentos

- Depdsito do pedido (artigo 25.°)

Os institutos nacionais ja quase deixaram de receber pedidos de marcas europeias. Quase
todos os pedidos (96,3 % em 2012) sdo agora diretamente apresentados através do sistema de
depdsito eletronico do IHMI. Tendo em conta esta situacéo e o facto de os pedidos poderem
agora ser facilmente apresentados em linha, a opcdo do seu depdsito junto de institutos
nacionais deve ser suprimida.

- Data de depésito (artigo 27.°)

A maior parte dos pedidos de marcas europeias € atualmente examinada antes do termo do
prazo de um més de que dispdem os requerentes para pagar a taxa de depdsito, o que permite
aons requerentes apresentar «pedidos-teste» e ndo pagar a taxa se uma deficiéncia for
identificada ou uma objecéo for levantada pela Agéncia. Os pagamentos por conta corrente
sdo considerados efetuados no Ultimo dia do més, se os requerentes assim o0 desgjarem. O
artigo 27.° é, por conseguinte, alterado a fim de suprimir o periodo de um més e relacionar a
«obrigacao» de pagamento com o depdsito do pedido, passando os requerentes a ter de provar
gue apresentaram ou autorizaram 0 seu pagamento quando apresentaram o seu pedido.

- Investigacao (artigos 38.° e 155.9)

Os atuais regimes de investigacdo ndo proporcionam um instrumento de aprovacdo de marcas
fidvel, nem um controlo totalmente exaustivo do registo. As deficiéncias das investigacdes
nacionais e da UE tém-se tornado mais graves ao longo do tempo, enquanto 0s avancos no
dominio das Tl permitem atuamente que os utilizadores tenham acesso a alternativas
melhores, mais répidas e mais baratas. Os requerentes tém atualmente muito pouco interesse
em obter os resultados das investigagdes nacionais a partir de institutos nacionais que
participam no sistema facultativo. A Agéncia esta neste momento a elaborar, em conjunto
com o0s institutos nacionais, uma série de instrumentos promissores que proporcionam meios
muito melhores de realizacdo de investigacdes prioritarias e de controlo do registo das
infragdes. Por conseguinte, sdo abolidos os atuais regimes de investigagao.

- Publicacdo do pedido (artigo 39.°)

A abolicéo do sistema de investigacdo ira permitir igualmente a eliminacdo do atual prazo de
um més entre a notificagdo ao requerente dos relatorios de investigacéo pela Agéncia e a
publicacdo do pedido, 0 queiraacelerar o procedimento de registo.

- Observacoes de terceiros (artigo 40.)

O artigo 40.° é dterado para facilitar a apresentagdo de observagdes por terceiros, tendo sido
alargado o periodo durante o qual podem ser apresentadas observacdes. A referéncia a data de
publicacdo deve ser suprimida, tendo em conta que os pedidos de marcas europeias sdo ja
disponibilizados ao publico na base de dados de marcas da Agéncia «CTM online» num prazo
de poucos dias a contar da data de apresentacdo do pedido. Para racionalizar 0s
procedimentos, os terceiros terdo a oportunidade de apresentar observacdes logo que tenham
conhecimento de um pedido. O prazo para a apresentacdo de observagdes sera o final do
prazo de oposiGao ou, se um processo de oposi¢ao tiver sido concluido, de acordo com a atual
préticada Agéncia.
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- Revisdo das decisdes nos casos inter partes (artigo 62.9)

O artigo 62.° revelou-se de pouca utilidade pratica. Nem uma Unica deciséo inter partes foi
revista ao abrigo desta disposicéo até a data. O principal motivo é que a outra parte ndo tem
interesse em conceder a aprovacdo requerida pelo artigo 62.°, n.° 2. Dado que existem
medidas corretivas suficientes para corrigir um decisdo inter partes erronea, € suprimido o
artigo 62.°.

- Continuacao do processo (artigo 82.°)

A aplicacdo do artigo 82.° conduziu a alguns problemas na prética e deu lugar a comunicacéo
n.° 06/05 do presidente da Agéncia®. O artigo 82.° é dterado a fim de simplificar a sua
aplicacdo e incorporar o conteldo da referida comunicacdo. Dado que sdo suprimidos tanto o
artigo 25.2, n.° 3, como o artigo 62.°, todas as respetivas mengdes sdo igualmente suprimidas
da lista de prazos excluidos. A mencdo do artigo 42.° é igualmente suprimida a fim de
permitir que todos 0s prazos Nos processos de 0posi¢ao continuem a vigorar, com excegdo do
prazo de oposicdo, previsto no artigo 41.° n.° 1, e 0 prazo para 0 pagamento da taxa de
0pOsiGao, previsto no artigo 41.2, n.° 3.

- Prazo de oposicao para os registos internacionais (artigo 156.9)

Como ndo é necessario manter o prazo de seis meses atualmente previsto, o artigo 156.° €
alterado para reduzir para um més o periodo que decorre entre a publicacdo, nos termos do
artigo 152.°, n.° 1, e o inicio do prazo de oposi¢ao para os registos internacionais.

5.3. Aumentar a seguranca juridica

- Definicéo de marca europeia (artigo 4.9

O artigo 4.° é alterado para retirar a exigéncia de «representacdo grafica». A condicéo prévia
de que deve ser possivel produzir uma representacdo grafica do sinal pedido tornou-se
obsoleta. Cria uma considerével inseguranca juridica no que diz respeito a determinadas
marcas ndo tradicionais, como meros sons. Neste Ultimo caso, a representacdo por meios que
ndo segjam gréficos (designadamente um ficheiro de som) pode até ser preferivel a
representacdo grafica, se permitir uma identificagdo mais precisa da marca e servir deste
modo o objetivo de reforcar a seguranca juridica. A nova definicdo proposta deixa a porta
aberta a objetos de registo que podem ser representados por meios tecnol 6gicos que of eregcam
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
segurancajuridica.

- Protecdo de indicactes geogréficas e termos tradicionais (artigo 7.°)

O artigo 7.%, n.° 1, dineas j) e k), ndo oferecem o mesmo grau de protecdo as indicacoes
geogréficas que o proporcionado pelas seguintes disposi¢oes:

8 JO IHMI de 2005, p. 1402.
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o Artigos 13.° e 14.° do Regulamento (UE) n.° 1151/2012, de 21 de novembro de
2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agricolas e dos géneros
alimenticios”;

o Artigos 118l.° e 118.°-M do Regulamento (CE) n.° 1234/2007, de 22 de
outubro de 2007, que estabelece uma organizagdo comum dos mercados
agricolas e disposicdes especificas para certos produtos agricolas, com a
redacéo que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 491/2009, de 25 de maio
de 2009";

o Artigo 16.° do Regulamento (CE) n.° 110/2008, de 15 de janeiro de 2008,
relativo & protecdo das indicacdes geogréficas das bebidas espirituosas™.

Com o objetivo de assegurar que a legislacdo da UE de protecdo das indicacdes geograficas €
aplicada integralmente em processos relativos ao registo de marcas europeias, 0s motivos
absolutos de recusa relevantes sdo plenamente harmonizados com a legisagdo da UE em
matéria de indicacdes geogréficas e simplificados no quadro do regulamento. Além disso, por
motivos de coeréncia, 0s motivos de recusa sdo alargados por forma a abranger as mencoes
tradicionais protegidas dos vinhos e das especialidades tradicionais garantidas.

- Direitos conferidos pelas marcas europeias (artigos 9.°2 € 9.9-A)

1. Direitos conferidos sem prejuizo de direitos anteriores

Nem a diretiva nem o regulamento incluem normas claras que estabelecam que o titular da
marca ndo pode invocar 0s seus direitos contra a utilizagdo de um sinal idéntico ou
semelhante que ja é objeto de um direito anterior. Em conformidade com o artigo 16.°, n.° 1,
do Acordo TRIPSY, o artigo 9.° do regulamento é alterado a fim de esclarecer que as
alegacoes de infragcdo ndo prejudicam direitos anteriores.

2. Casos de dupla identidade

O reconhecimento de fung¢des adicionais da marca no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da diretiva
(artigo 9.5 n.° 1, alinea a), do regulamento) tem criado inseguranca juridica. Em especial, a
relagdo entre os casos de dupla identidade e a protegdo alargada concedida pelo artigo 5.°,
n.° 2 dadiretiva (artigo 9.%, n.° 1, alinea c), do regulamento) as marcas que gozem de prestigio
tornou-se pouco clara™®. Por motivos de seguranca juridica e coeréncia, fica bem claro que nos
casos de dupla identidade, previstos no artigo 9.°, n.° 1, alinea a), e de semelhanca, previstos
no artigo 9.2, n.° 1, alinea b), conta apenas a funcédo de origem.

3. Utilizac&o como designacéo comercial ou de empresa
9 JO L 343 de14.12.2012, p. 1.

10 JO L 154 de 17.6.2009, p. 1.

n JO L 39 de 13.2.2008, p. 16.

12 Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, JO L

336 de 23.12.1994, p. 213.
13 Parecer de AG Jaéskinen no processo C-323/09, Interflora, n.2 9.
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Para o Tribunal de Justica®®, o artigo 5.2 n. 1, da diretiva é aplicavel se o piblico considerar
gue a utilizacdo de uma designacdo de empresa (também) se refere aos produtos ou servicos
oferecidos pela empresa. Afigura-se, assim, conveniente tratar a utilizagcdo da designacéo
comercia de uma marca protegida como uma infracdo, se estiverem reunidos os requisitos de
utilizagdo dos produtos ou servicos.

4, Utilizacdo em publicidade comparativa

A Diretiva 2006/114/CE, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade enganosa e
comparativa™, regula as condicdes nas quais é admissivel a publicidade que, explicita ou
implicitamente, identifica um concorrente ou produtos ou servigos oferecidos por um
concorrente. A relacdo deste instrumento com a legislacdo em matéria de marcas 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 0s
requisitos do artigo 4.° da Diretiva 2006/114/CE.

5. Remessas de fornecedores comerciais

Propbem-se alteracbes que visam clarificar que as mercadorias ndo podem ser importadas
para a UE, mesmo se apenas o expedidor atuar com fins comerciais. Pretende garantir-se que
o titular da marca tem o direito de impedir as empresas (localizadas na UE ou n&o) de
importar produtos que se encontram fora da UE que tenham sido vendidos, oferecidos,
anunciados ou enviados para consumidores privados e de desencoragjar a encomenda e venda
de produtos falsificados na Internet.

6. Produtos introduzidos no territério aduaneiro

De acordo com o Tribunal de Justica (acérddo 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 sO 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 implicaces do acorddo Philips/Nokia foram avo de grandes criticas dos
interessados, uma vez que representam um 6nus da prova demasiado pesado para os titulares
de direitos e comprometem o combate & contrafagdo. E evidente que € urgente estabelecer um
guadro normativo europeu gque permita uma luta mais eficaz contra a contrafacéo de produtos,
gue é 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 ostentem, sem autorizacdo, uma marca gque seja essencialmente
idéntica a marca registada para esses produtos, no territério aduaneiro da Unido,
independentemente de serem ai colocados em livre circulago.

7. Atos preparatérios

14 Acordzo de 11 de setembro de 2007, Processo C-17/06, Céline, Col. 1-07041.
o JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
16 Acérdao de 1 de dezembro de 2011, processos C-446/09, Philips, e C-495/09, Nokia.
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Nem a diretiva nem o regulamento incluem quaisgquer disposicoes que permitam instaurar
acoes contra a distribuicéo e venda de rétulos, embal agens 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 prético, relevante e
eficiente para o combate a contrafacéo.

- Limitacdo dos efeitos da marca europeia (artigo 12.9)

A limitacdo estabelecida no artigo 12.°, n.° 1, alinea a), abrange apenas a utilizacdo de nomes
pessoais, em conformidade com a declaracéo conjunta do Conselho e da Comisséo®’. Por
motivos de coeréncia, esta limitacéo estabelecida no artigo 12.2, n.° 1, alinea b), € estendida a
utilizacdo de sinais ou indicagdes ndo distintivos. Também se afigura adequado estabel ecer,
no artigo 12.°, n.° 1, alinea c), uma limitagdo explicita que abranja a utilizacéo referencial em
geral. Por ultimo, um numero separado clarifica as condigdes em que a utilizacdo da marca
ndo deve ser considerada conforme com préticas comerciais honestas.

- Designac3o e classificacdo de produtos e servicos (artigo 28.°)

O artigo 28.° é aterado de modo a estabelecer regras fundamentais relativas a designacéo e
classificagao de produtos e servicos no regulamento. Estas regras séo introduzidos na diretiva.
Estas normas seguem os principios estabelecidos pelo Tribunal de Justica™®, nos termos dos
guais os produtos e servigos para 0s quais € pedida protegdo devem ser identificados pelo
requerente com clareza e precisao suficientes para permitir que as autoridades competentes e
as empresas determinem a extensdo da protecdo conferida pela marca. As indicagdes gerais
dos titulos das classes da classificacdo de Nice podem ser utilizadas para identificar produtos
ou servicos, desde que esta identificagdo sgja suficientemente clara e precisa. A ateracéo
deixa bem claro que a utilizagcdo de termos gerais deve ser interpretada de forma a incluir
apenas 0s produtos ou servicos claramente abrangidos pelo sentido literal do termo. Por
ultimo, a alteracdo permite aos titulares de marcas europeias depositadas antes da data de
publicacso da nova prética de classificacgo da Agéncia®® adaptarem as suas especificacdes de
produtos e servicos a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, no intuito de garantir que o
contetido do registo respeita a norma essencial de clareza e precisao.

- Marcas de certificaco europeias (artigos 74.°-B - 74.°-K)

Embora vérios sistemas nacionais oferecam um grau de protegdo para as marcas de
certificacdo, 0 sistema da marca europeia prevé atuamente apenas 0 registo de marcas
coletivas e individuais. Alguns organismos publicos e privados que ndo satisfazem as
condi¢bes necessarias para poderem obter a protegdo das marcas col etivas necessitam também
de um sistema de protec@o das marcas de certificagdo a nivel da UE. Ta sistema permitira
igualmente corrigir o atual desequilibrio entre os sistemas nacionais e 0 sistema da marca
europeia. Propde-se aditar ao regulamento um conjunto especifico de normas que abranja o
registo de marcas de certificacdo europeias.

v DeclaracBes 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.

18 Acordao de 19 de junho de 2012, processo C-307/10, IP Translator.
19 Comunicagdo n.° 2/12 do presidente do Instituto, JO IHMI 7/2012.
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- Atribuicdes da Agéncia (artigo 123.°-B)

A fim de assegurar uma cobertura exaustiva, seguranca juridica e maior transparéncia, todas
as atribui¢des da Agéncia sdo definidas no novo artigo 123.°-B, incluindo as que resultam de
outros atos juridicos e ndo estéo rel acionadas com o sistema de marcas da UE.

5.4. Quadr o de cooper acéo (artigo 123.°-C)

O artigo 123.°-C ingtitui um quadro claro para a cooperacdo obrigatoria entre a Agéncia e 0s
institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, com o objetivo de promover a
convergéncia das praticas e o desenvolvimento de instrumentos comuns. Estabelece que a
Agéncia e os ingtitutos dos Estados-Membros sdo obrigados a cooperar e estipula os
principais dominios de cooperacéo e 0s projetos comuns especificos do interesse da Uniéo
gue a Agéncia coordenard. Além disso, cria um mecanismo de financiamento que permite a
Agéncia financiar os projetos comuns através de subvencgdes. Este regime de financiamento
representa uma alternativa juridica e financeiramente viavel a abordagem proposta pelo
Conselho nas suas conclusdes de maio de 2010.

5.5. Alinhamento pelo artigo 290.° do TFUE

O regulamento confere a Comissdo poderes para adotar determinadas normas. Essas normas
constam atualmente do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comisséo, de 13 de dezembro de
1995, relativo a execucdo do Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, sobre a marca
comunitéria®, do Regulamento (CE) n.° 2869/95 da Comiss3o, de 13 de dezembro de 1995,
relativo as taxas a pagar ao Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno® e do
Regulamento (CE) n.° 216/96 da Comissdo, de 5 de fevereiro de 1996, que estabelece o
regulamento processual das camaras de recurso do Instituto de Harmonizacdo do Mercado
Interno®. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa torna necessério alinhar os poderes
conferidos a Comissdo no ambito do regulamento pelo artigo 290.° do Tratado (novos artigos
24°-A, 35.°-A, 45°-A, 49.°-A, 57.°-A, 65.5-A, 74.°-A, 74.°-K, 93.°-A, 114°-A, 144°A e
161.°-A).

20 JO L 303 de 15.12.1995, p. 1.
2 JO L 303 de 15.12.1995, p. 33.
2 JO L 28 de6.2.1996, p. 11.
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2013/0088 (COD)
Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitaria

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia, nomeadamente o
artigo 118.2,n.°1,

Tendo em conta a proposta da Comisséo Europeia,

Apbs transmissdo do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinario,

Considerando o seguinte:

(D

)

O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a
marca comunitéria’, codificado em 2009 como Regulamento (CE) n.° 207/2009 do
Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitéria?, criou um sistema
de protecéo das marcas especifico da Unid&o Europeia, que estabelece a protecéo das
marcas a nivel da Unido Europeia, em paralelo com a protecdo das marcas disponiveis
a nivel dos Estados-Membros, de acordo com o0s sistemas de marcas nacionais
harmonizados pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988,
que harmoniza as | egislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas’, codificada
pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de
2008, que aproxima as | egislaces dos Estados-Membros em matéria de marcas’”.

Em consequéncia da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a terminologia do
Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser atualizada, o que implica a substituicdo da
EXpressap «marca comunitéria» por «marca europeia». Em consonancia com a
abordagem comum sobre as agéncias descentralizadas, acordada em julho de 2012
pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comisséo, a denominagdo «Instituto
de Harmonizacdo no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)» deve ser

AW N R

JO C 146 E de 12.6.2008, p. 79.
JO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
JOL 40de11.2.1989, p. 1.

JO L 299 de 8.11.2008, p. 25.

PT



PT

©)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

substituida por «Agéncia das Marcas, Desenhos e Modelos da Unido Europeia» (a
seguir designada por «Agéncia»).

Na sequéncia da Comunicagéo da Comisséo de 16 de julho de 2008, intitulada «Uma
estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial»®, a Comiss3o realizou
uma avaliagdo completa do funcionamento geral do sistema de marcas na Europa no
Seu conjunto, abrangendo o nivel nacional e o daUnido e ainter-relagdo entre os dois.

Nas suas conclusdes de 25 de maio de 2010 sobre a futura revisdo do sistema de
marcas na Unido Europeia®, o Conselho convidou a Comissio a apresentar propostas
paraarevisdo do Regulamento (CE) n.° 207/2009 e da Diretiva 2008/95/CE.

A experiéncia adquirida desde a criacdo do sistema da marca comunitaria demonstrou
que as empresas da Unido e de paises terceiros aceitaram o sistema, que se tornou uma
alternativa viavel e bem-sucedida a protecdo das marcas a nivel dos Estados-Membros.

No entanto, as marcas nacionais continuam a ser necessarias para as empresas que néo
pretendem que as suas marcas sgjam protegidas a escala da Unido ou que ndo podem
obter essa protecdo, ndo defrontando a protecdo nacional quaisquer obstaculos. Deve
ficar ao critério de cada pessoa que solicita a protecdo das marcas se essa protecao
deve ter apenas um ambito nacional num ou mais Estados-Membros ou apenas um
ambito europeu, ou ambos.

Embora a avaliagdo do funcionamento geral do sistema da marca comunitéria tenha
confirmado que muitos aspetos desse sistema, incluindo os principios fundamentais
em gue se baseia, resistiram a prova do tempo e continuam a satisfazer as necessidades
e as expectativas das empresas, a Comissdo concluiu na sua Comunicagdo «Um
Mercado Unico para os Direitos de Propriedade Intelectual», de 24 de maio de 2011’,
ser necessario modernizar o sistema de marcas na Uni&o, tornando-o mais eficaz,
eficiente e coerente no seu conjunto e adaptando-o a era da Internet.

Em paralelo com as melhorias e as alteracbes do sistema da marca comunitaria, as
legislacOes e préticas nacionais relativas as marcas devem ser mais harmonizadas entre
S e com o sistema de marcas da Unido, na medida do necessério, a fim de assegurar,
tanto quanto possivel, a igualdade de condicles para o registo e a protegdo das marcas
em toda a Unié&o.

A fim de permitir uma maior flexibilidade, assegurando ao mesmo tempo uma maior
seguranca juridica no que diz respeito aos meios de representacdo das marcas, a
exigéncia de possibilidade de representacdo gréfica deve ser suprimida da definicéo de
marca europeia. Deve poder ser autorizado que um sinal sgja representado sob
gualquer forma adequada e, por conseguinte, ndo necessariamente através de meios
graficos, desde que a representacdo permita as autoridades competentes e ao publico
determinar com preciséo e clareza o objeto da protecao.

COM (2008) 465.
JO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
COM(2011) 287.
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(15
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As atuais disposi¢oes do Regulamento (CE) n.° 207/2009 oferecem um grau inferior
de protecdo das denominacdes de origem e das indicagbes geograficas de outros
instrumentos do direito da Uni&o. E, por conseguinte, necessario clarificar os motivos
absolutos de recusa relativos as denominagtes de origem e indicagOes geogréficas e
assegurar a plena coeréncia com a legislacdo pertinente da Unido em matéria de
protecdo desses titulos de propriedade intelectual. Por razes de coeréncia com outra
legisagéo da Unido, o ambito desses motivos absolutos deve ser alargado a fim de
abranger também as mencbes tradicionais protegidas para os vinhos e as
especialidades tradicionais garantidas.

Os pedidos de marcas apresentados com base em carateres ou huma lingua néo
compreensiveis na Unido ndo merecem protecdo se 0 seu registo fosse recusado por
motivos absolutos quando traduzidos ou transcritos em qualquer lingua oficial dos
Estados-Membros.

Considera-se adequado dificultar a apropriacdo desonesta de marcas alargando as
possibilidades de oposi¢do aos pedidos de marcas europeias depositados de mé-fé.

Com o objetivo de manter uma protecdo forte dos direitos em matéria de
denominacdes de origem e indicacBes geogréficas protegidas a nivel da Uniéo,
importa esclarecer que tais direitos permitem a oposicdo ao registo de uma marca
europeia posterior, independentemente de haver também motivos de recusa a ter em
conta ex officio pelo examinador.

A fim de garantir a seguranca juridica e a plena coeréncia com o principio da
prioridade, com base no qual uma marca registada anterior tem precedéncia sobre
marcas registadas posteriores, é necessario estabelecer que o respeito pelos direitos
conferidos por uma marca europeia ndo prejudica os direitos dos titulares adquiridos
antes da data de depésito ou de prioridade da marca europeia, em conformidade 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°.

A fim de garantir a seguranca juridica e a clareza, é necessario esclarecer que ndo sO
em caso de semelhanga, mas também em caso de utilizagdo de um sina idéntico para
produtos ou servigos idénticos, a protecdo deve ser conferida a uma marca europeia
apenas se e na medida em que a funcgdo principal da marca europeia, que visa garantir
aorigem comercia dos produtos ou servicos, seja negativamente afetada.

Pode ocorrer confusdo quanto a fonte comercial de onde proveem 0s produtos ou
Servigos se uma empresa usar um sinal idéntico ou semelhante a uma designacéo
comercial de forma que sgja estabelecida uma relacdo entre a empresa que utiliza a
designacdo e os produtos ou servicos provenientes dessa empresa. A violagdo de uma
marca europeia deve, por conseguinte, incluir igualmente a utilizagdo do sinal
enquanto designagéo comercial ou andloga, desde que a utilizacdo sgja feita para
efeitos de distingdo dos produtos ou servigos no que diz respeito a sua origem
comercial.

JO L 336 de 23.12.1994, p. 214.
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A fim de garantir a seguranca juridica e a plena coeréncia com a legislacéo especifica
da Unido, é conveniente estabelecer que o titular de uma marca europeia tem o direito
de proibir terceiros de utilizarem um sinal numa publicidade comparativa, se essa
publicidade comparativa for contréria ao disposto na Diretiva 2006/114/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade
enganosa e comparativa’.

Com o objetivo de reforcar a protecdo das marcas e combater mais eficazmente a
contrafacdo, o titular de uma marca europeia deve poder impedir terceiros de
introduzirem mercadorias no territério aduaneiro da Unido, sem nele serem
introduzidas em livre prética, se tais mercadorias forem provenientes de paises
terceiros e nelas tenha sido aposta sem autorizagdo uma marca essencia mente idéntica
amarca europeia registada em relacéo a essas mercadorias.

A fim de prevenir mais eficazmente a entrada de produtos em situagdo de infracéo,
nomeadamente no ambito das vendas através da Internet, o titular deve ter o direito de
proibir a importacéo dessas mercadorias na Unido, no caso de ser sO 0 expedidor das
mercadorias quem opera parafins comerciais.

A fim de permitir aos titulares de marcas europeias lutar mais eficazmente contra a
contrafacéo, estes devem ter o direito de proibir a aposi¢éo indevida de uma marca em
mercadorias e 0s atos preparatdrios anteriores a aposi ao.

Os direitos exclusivos conferidos por uma marca europeia ndo devem conferir ao
titular o direito de proibir a utilizagdo de sinais ou indicagdes que sgjam utilizados de
forma correta e em conformidade com praticas honestas em matéria industrial e
comercial. A fim de criar condi¢Oes de igualdade para as designagdes comerciais e as
marcas em caso de conflito, dado ser normalmente concedida as designacbes
comerciais uma protecao irrestrita contra marcas posteriores, deve considerar-se que
tal utilizac&o inclui apenas a utilizacdo do proprio nome. Além disso, deve incluir, em
geral, a utilizagdo de sinais ou indicagdes, descritivos ou ndo. Por outro lado, o titular
ndo deve poder impedir a utilizacdo geral correta e honesta da marca europeia para
efeitos de identificagcdo ou referéncia aos produtos ou servigos como sendo seus.

A fim de garantir a seguranca juridica e proteger os direitos das marcas adquiridos
legitimamente, afigura-se adequado e necessario estabel ecer, sem afetar o principio de
gue a marca posterior ndo pode ser invocada contra a marca anterior, que os titulares
de marcas europeias ndo tém o direito de se opor a utilizacdo de uma marca posterior
no caso de esta Ultima ter sido adquirida quando a marca anterior ndo podia ser
invocada contra a marca posterior.

Por razdes de equidade e seguranca juridica, a utilizacdo de uma marca europeia sob
uma forma que difira em elementos que ndo alterem o caréter distintivo da marca na
forma sob a qual foi registada, deve ser suficiente para preservar os direitos
conferidos, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada.

JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
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O Regulamento (CE) n.° 207/2009 confere & Comissao poderes para adotar normas de
execucao do referido regulamento. Em consequéncia da entrada em vigor do Tratado
de Lisboa, os poderes conferidos a Comissao pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009
devem ser alinhados pelo artigo 290.° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido
Europeia.

E particularmente importante que a Comissdo proceda s consultas adequadas durante
os trabalhos preparatdrios, inclusive ao nivel de peritos. E conveniente que, durante a
elaboracdo de atos delegados, a Comissdo assegure a transmissdo sSimulténea,
tempestiva e apropriada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.

A fim de assegurar o registo eficiente dos atos juridicos relativos a marca europeia
como objeto de propriedade e garantir a plena transparéncia do registo das marcas
europeias, deve ser delegado na Comissdo 0 poder de adotar atos delegados em
conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz respeito ao estabelecimento de
determinadas obrigagbes do requerente no que se refere a marcas especificas, a
pormenorizacdo dos procedimentos de inscricdo da transmissao das marcas europeias,
a criagdo e transmissao de um direito real, a execucdo forcada, ao envolvimento num
processo de insolvéncia e a concessao ou transmissdo de uma licenca do registo, bem
como a anulagdo ou alteracdo de inscri¢des relevantes.

Tendo em conta o declinio gradual e o nimero pouco significativo de pedidos de
marca comunitaria depositados nos ingtitutos da propriedade intelectual dos
Estados-Membros (a seguir designados por «institutos dos Estados-Membros»), deve
ser autorizado apenas o0 depdésito de pedidos de marca europeia na Agéncia.

A protecdo da marca europeia é concedida em relacéo a determinados produtos ou
Servicos cuja natureza e nimero determinem o grau de protegdo conferido ao titular da
marca. E, pois, essencial estabelecer regras para a designacdo e a classificacdo de
produtos e servigos no Regulamento (CE) n.° 207/2009 e garantir a seguranca juridica
e uma boa administragéo, determinando que os produtos e servicos objeto do pedido
de protecdo da marca sejam identificados pelo requerente com suficiente clareza e
precisdo a fim de permitir que as autoridades competentes e 0s operadores econdémicos
determinem, apenas com base no pedido, a extensdo da protecdo requerida. A
utilizacdo de expressdes gerais deve ser interpretada como abrangendo apenas 0s
produtos e servicos cobertos claramente pela acecéo literal das mesmas. Ostitulares de
marcas europeias que, devido a pratica anterior da Agéncia, estejam registadas para
todo o titulo de uma classe da classificacdo de Nice, devem ter a possibilidade de
adaptar as suas especificagbes de produtos e servicos, a fim de assegurar que o
conteido do registo preenche o critério necess&rio de clareza e precisdo, em
conformidade com ajurisprudéncia do Tribunal de Justica da Uni&o Europeia.

A fim de estabelecer um regime €ficiente para o depdsito dos pedidos de marcas
europeias, incluindo reivindicacfes de prioridade e antiguidade, deve ser delegado na
Comisséo o0 poder de adotar atos delegados em conformidade com o artigo 290.° do
Tratado no que diz respeito a especificacdo dos meios e das modalidades de deposito
de um pedido de marca europeia, das condi¢des formais de um pedido de marca
europeia, do conteldo desse pedido, do tipo de taxa de depdsito, bem como dos
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procedimentos para determinar a reciprocidade, a reivindicacdo da prioridade de um
pedido anterior, a prioridade de exposi¢do e a antiguidade de uma marca nacional.

O atual regime de marca europeia e de investigacdes nacionais ndo € eficiente nem
fiavel. Deve, por conseguinte, ser substituido pela disponibilizacdo de motores de
pesquisa abrangentes, répidos e potentes para utilizacdo gratuita pelo publico no
contexto da cooperacéo entre a Agéncia e os ingtitutos dos Estados-M embros.

A fim de garantir um exame e um registo eficientes e rapidos dos pedidos de marca
europeia pela Agéncia, mediante procedimentos transparentes, compl etos, adequados e
equitativos, deve ser delegado na Comissdo o poder de adotar atos delegados, em
conformidade com o artigo 290.° do Tratado, no que diz respeito a especificacdo dos
pormenores dos procedimentos relativos ao exame da conformidade com os requisitos
em matéria de data de depdsito e com as condigdes formais de um pedido, dos
procedimentos de verificagdo do pagamento das taxas de classificacdo e de exame dos
motivos absolutos de recusa, dos pormenores referentes a publicacéo do pedido, dos
procedimentos de correcéo de erros nas publicacdes de pedidos, dos elementos dos
procedimentos relativos a observacdes de terceiros, das informagdes sobre o processo
de oposicéo, das informagdes sobre os procedimentos de deposito e exame de uma
oposicao e sobre a modificacdo e divisdo do pedido, dos dados a inscrever no registo
aguando do registo de uma marca europeia, das modalidades de publicagdo do registo
e do contetido e modalidades de emissdo de um certificado de registo.

A fim de permitir que as marcas europeias sejam renovadas de forma eficiente e de
aplicar adequadamente na pratica as disposicoes sobre a modificacdo e a divisdo de
uma marca europeia sem comprometer a seguranga juridica, o poder de adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 290.° do Tratado deve ser delegado na
Comissdo relativamente a especificagdo das modalidades aplicavels a renovagdo do
registo de uma marca europeia e dos procedimentos que regem as modificacdes e
divisdes das marcas europeias.

A fim de permitir que o titular de uma marca europeia renuncie facilmente a uma
marca europeia, respeitando os direitos de terceiros inscritos no registo em relagdo a
essa marca, e de garantir que uma marca europeia pode ser objeto de extingdo ou
nulidade de forma €ficiente, através de procedimentos transparentes, completos,
adequados e equitativos, assim como de ter em conta o0s principios estabelecidos no
presente regulamento, deve ser delegado na Comissdo o0 poder de adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz respeito a
especificagdo do procedimento de renincia a uma marca europeia, bem como dos
procedimentos de extin¢éo e nulidade.

A fim de permitir uma apreciagao eficiente e completa das decisdes da Agéncia pelas
Camaras de Recurso, mediante um procedimento transparente, abrangente, adequado e
equitativo que tenha em conta os principios estabelecidos no Regulamento (CE) n.°
207/2009, deve ser delegado na Comissdo o poder de adotar atos delegados em
conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz respeito a especificagdo dos
pormenores do contelido do recurso, do procedimento de depdsito e exame de um
recurso, do conteido e forma das decisdes das Camaras de Recurso e do reembolso
das taxas de recurso.
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Em complemento das disposi¢des existentes relativas a marcas comunitarias coletivas
e a fim de corrigir o atual desequilibrio entre os sistemas nacionais e o sistema da
marca europeia, € necessario acrescentar um conjunto de disposicdes especificas para
proteger as marcas de certificagdo europeias que permitem que as instituicbes ou
organizagOes de certificagdo autorizem o0s aderentes ao sistema de certificagdo a
utilizar amarca como sinal para os produtos ou servic¢os gue cumprem os requisitos de
certificagao.

A fim de permitir uma utilizagdo eficiente das marcas coletivas e das marcas de
certificagdo europeias, deve ser delegado na Comissdo o poder de adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz respeito a
especificacdo dos prazos para apresentacdo do regulamento de utilizagcdo das referidas
marcas e do respetivo contelido.

A experiéncia adquirida com a aplicacdo do atual sistema de marcas comunitarias
revelou o potencial de melhoria de certos aspetos processuais. Consequentemente,
devem ser adotadas certas medidas para simplificar e acelerar os procedimentos,
sempre que considerado adequado, e reforcar a seguranca juridica e a previsibilidade,
sempre que Necessario.

A fim de assegurar um funcionamento eficiente e harmonioso do sistema da marca
europeia, deve ser delegado na Comissdo o poder de adotar atos delegados em
conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz respeito a especificagdo dos
requisitos quanto a forma das decisdes, dos aspetos do processo orad e das
modalidades de obtencéo de provas, das modalidades de notificacdo, do procedimento
de registo da perda de direitos, dos meios de comunicagdo e dos formularios a utilizar
pelas partes no processo, das regras aplicaveis ao calculo e duragdo dos prazos, dos
procedimentos de revogacéo de uma decisdo ou de cancelamento de uma inscri¢gao no
registo e de correcéo de erros manifestos em decisdes e de erros atribuiveis a Agéncia,
das modalidades de interrupc¢ao do processo e dos procedimentos rel ativos a reparticéo
e fixag&o das custas, das indicagcdes a inscrever no registo, dos pormenores referentes a
inspegédo e conservagao dos processos, das formas de publicagdo no boletim de marcas
europeias e no jornal oficid da Agéncia, das modalidades da cooperacéo
administrativa entre a Agéncia e as autoridades dos Estados-Membros, bem como dos
pormenores sobre a representacéo junto da Agéncia.

Por razbes de seguranca juridica e para uma maior transparéncia, € oportuno definir
claramente todas as atribuices da Agéncia, incluindo as que ndo estéo relacionadas
com a gestéo do sistema de marcas da Uni&o.

Com o objetivo de promover a convergéncia das préticas e de desenvolver
instrumentos comuns, é necessario estabelecer um quadro adequado para a cooperacdo
entre a Agéncia e os ingtitutos dos Estados-Membros, definindo claramente as areas de
cooperacdo e permitindo a Agéncia coordenar os projetos comuns relevantes de
interesse da Uni&o e financiar, até determinado limite, esses projetos comuns com base
em subvencOes. Essas atividades de cooperagdo devem beneficiar as empresas que
utilizam sistemas de marcas na Europa. Para os utilizadores do regime da Uniéo
estabelecido pelo presente regulamento, 0s projetos comuns, em especial as bases de
dados relativas a pesguisa e consulta, devem permitir a disponibilizacdo de
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instrumentos adicionais, integradores, eficientes e gratuitos para cumprir 0s requisitos
especificos decorrentes do carater unitario da marca europeia.

Certos principios relacionados com a governagdo da Agéncia devem ser adaptados a
abordagem comum sobre as agéncias descentralizadas da UE, adotada pelo
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comisséo em julho de 2012.

No interesse do reforco da seguranca juridica e da transparéncia, € necessario atualizar
algumas disposi ¢Bes rel ativas a organi zagao e ao funcionamento da Agéncia.

No interesse da boa gestéo financeira, deve ser evitada a acumulagdo de importantes
excedentes orcamentais. Esta disposicdo em nada deve prejudicar a manutengdo pela
Agéncia de uma reserva financeira que abranja um exercicio das suas despesas
operacionais, a fim de assegurar a continuidade das suas operagdes e a execucao das
suas atribuicoes.

A fim de permitir uma transformagéo eficiente de um pedido ou registo de uma marca
europeia num pedido de marca nacional, assegurando simultaneamente um exame
aprofundado dos requisitos relevantes, deve ser delegado na Comisséo o poder de
adotar atos delegados em conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz
respeito a especificagdo das condicdes formais que um pedido de transformacdo deve
respeitar e dos pormenores do seu exame e publicacéo.

A fim de garantir um método eficiente para a resolucéo de litigios, a fim de garantir a
coeréncia com o regime linguistico estabelecido no Regulamento (CE) n.° 207/2009, a
tomada répida de decisdes sobre uma dada questdo e a organizagdo eficiente das
Camaras de Recurso, bem como um nivel realista e adequado de taxas a cobrar pela
Agéncia, em conformidade com os principios orcamentais estabelecidos no
Regulamento (CE) n.° 207/2009, o poder de adotar atos delegados em conformidade
com o artigo 290.° do Tratado deve ser delegado na Comissdo no que diz respeito a
especificacdo das informacgdes sobre as linguas a utilizar junto da Agéncia, dos casos
em que as decisdes de oposi¢ao e de cancelamento devem ser tomadas por um Unico
membro, da organizacdo das Cémaras de Recurso, do montante das taxas a pagar a
Agéncia, bem como dos pormenores relativos ao seu pagamento.

Por forma a assegurar o registo eficiente das marcas internacionais em plena coeréncia
com as regras do Protocolo referente a0 Acordo de Madrid relativo ao registo
internacional de marcas, deve ser delegado na Comissdo o poder de adotar atos
delegados em conformidade com o artigo 290.° do Tratado no que diz respeito a
especificacdo dos elementos dos procedimentos relativos ao registo internacional de
marcas.

O Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve, por conseguinte, ser alterado em
conformidade,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.°

O Regulamento (CE) n.° 207/2009 é alterado do seguinte modo:
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(9)

(10)

No titulo, a expressao «marca comunitaria» € substituida por «marca europeia»,

Em todo o regulamento, a expressao «marca comunitaria» é substituida por «marca
europeia», efetuando-se as ateracdes gramaticai s necessarias;

Em todo o regulamento, a expressao «tribunal de marcas comunitarias» € substituida
por «tribuna de marcas europeias», efetuando-se as alteragbes gramaticais
necessarias,

Em todo o regulamento, a expressdo «marca comunitéria coletiva» é substituida por
«marca europeia col etiva», efetuando-se as alteracdes gramaticais necessérias,

Em todo o regulamento, exceto nos casos referidos nos pontos 2), 3) e 4), os termos
«Comunidade», «Comunidade Europeia» e «Comunidades Europeias» sao
substituidos por «Uni&o», efetuando-se as alteragdes gramati cais necessarias,

Em todo o regulamento, o termo «Instituto», na medida em que se refira ao Instituto
de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) previsto no seu

artigo 2.°, é substituido por «Agéncia», efetuando-se as ateragdes gramaticais
necessérias,

Em todo o regulamento, a palavra «presidente» € substituida por «diretor executivo,
procedendo-se as alteragdes gramaticai s necessarias;

O artigo 2.° passa a ter a seguinte redacao:

«Artigo 2.°

Agéncia

1. E criada a Agéncia das Marcas, Desenhos e Modelos da UniZio Europeia, a seguir
designada por «Agéncia».

2. Todas as referéncias na legislagdo da Unido ao Instituto de Harmonizagéo do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) sdo entendidas como referéncias a
Agéncia.»;

O artigo 4.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 4.°
Sinais suscetiveis de constituir uma marca europeia

Uma marca europeia pode consistir em quaisquer sinais, especialmente palavras,
incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, cores, forma das
mercadorias ou da respetiva embalagem, ou sons, desde que esses sinais possam:

a) Distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas,

b) Ser representados de forma que permita que as autoridades competentes e o
publico determinem de forma precisa o objeto da protecdo assegurada ao seu
titular.»;

O artigo 7.° é alterado do seguinte modo:
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(b)

Non.1, asaineasj) ek) passam ater a seguinte redacao:

«j) De marcas que estdo excluidas do registo e ndo devem continuar a ser
utilizadas em conformidade com a legislagdo da Unido ou acordos
internacionais de que a Unido faca parte, proporcionando protecdo para as
denominagdes de origem e as indicagdes geograficas,

k) De marcas que estéo excluidas do registo em conformidade com alegislacéo
da Unido ou acordos internacionais de que a Unido faga parte, proporcionando
protecdo para as mencdes tradicionais do vinho e das especialidades
tradicionais garantidas;

|) De marcas que contém ou consistem numa denominacao varietal anterior
registada em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 2100/94 do Conselho,
de 27 de julho de 1994, relativo a0 regime comunitario de protecdo das
variedades vegetais.»;

O n.° 2 passa ater a seguinte redacdo:
«2.0n.° 1 éaplicavel mesmo que os motivos de recusa existam:
a) Apenas huma parte da Uni&o;

b) Apenas quando uma marca numa lingua ou em carateres estrangeiros é
traduzida ou transcrita em carateres ou numa lingua oficial de um
Estado-Membro.»;

(11) O artigo 8.° é alterado do seguinte modo:

(@

(b)

(©

O n.° 3 passa ater a seguinte redagao:
«3. Ap0s oposicao do titular da marca, sera recusado o registo de uma marca:

a) Que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da
marca, em seu préprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que
esse agente ou representante justifique a sua atuacao;

b) Quando a marca seja suscetivel de confusdo com uma marca anteriormente
protegida fora da Unido, desde que, a data do pedido, a marca anterior sgja
ainda efetivamente utilizada e o requerente atue de ma-fé.»;

No n.° 4, afrase introdutéria passa a ter a seguinte redacao:

«4. Apbs oposicao do titular de uma marca ndo registada ou de outro sinal
utilizado na vida comercial cujo alcance ndo segja apenas local, é regjeitado o
pedido de registo da marca quando e na medida em que, de acordo com a
legislagdo da Uni&o de protecdo das denominagdes de origem e das indicagoes
geogréficas ou o direito do Estado-Membro aplicavel aesse sinal:»

O n.°5 passa ater a seguinte redagao:
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«5. Apbs oposicdo do titular de uma marca anterior na acegdo do n.° 2, é
igualmente rejeitado o pedido de registo de uma marca idéntica ou semelhante
a marca anterior, independentemente de essa marca se destinar a ser registada
para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais a
marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca europeia
anterior, esta goze de prestigio no Estado-Membro em causa e sempre gque a
utilizagdo sem justo motivo da marca para a qual foi pedido o registo tire
partido indevido do carédter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou lhe
cause prejuizo.»;

O artigo 9.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 9.°
Direitos conferidos pela mar ca europeia

1. O registo de uma marca europeia confere ao seu titular um direito exclusivo.

2. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depdsito ou da
data de prioridade da marca europeia, o titular de uma marca europeia fica habilitado
a proibir gque terceiros, sem 0 seu consentimento, facam uso na vida comercia de
gualquer sinal em relagéo aos produtos ou servigos em que:

(@ O sina sga idéntico a marca europeia e sgja Uutilizado para produtos ou
servicos idénticos aqueles para 0s quais a marca europeia foi registada e em
que essa Utilizagdo afete ou seja suscetivel de afetar a funcdo da marca
europeia de garantia para os consumidores da proveniéncia dos produtos ou
Servicos,

(b) Um sinal sgja idéntico ou semelhante a marca europeia e sgja utilizado para
produtos ou servicos que pela sua identidade ou semelhanca aqueles objeto do
registo da marca europeia provoque o risco de confusao no espirito do publico;
0 risco de confusdo compreende o risco de associacdo entre 0 sinal e amarca;

(c) Um sina idéntico ou semelhante a marca europeia, independentemente de ser
utilizada para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes aqueles para os
quais a marca europeia foi registada, sempre que esta goze de prestigio na
Unido e que 0 uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carater
distintivo ou do prestigio da marca europeia ou |he cause prejuizo.

3. Ao abrigo do n.° 2, pode ser proibido, nomeadamente:

(@ Apor o sina nas mercadorias ou na respetiva embalagem;

(b) Oferecer as mercadorias, colocélas no comércio ou possui-las para esses fins,
ou oferecer ou prestar servigos sob esse sinal;

() Importar ou exportar mercadorias sob esse sindl;

(d) Utilizar o sinal como designagao comercial ou empresarial ou como parte dessa
designacéo;
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(e) Utilizar o sina em documentos comerciais e na publicidade;

(f) Utilizar o sina na publicidade comparativa, de forma contréria a Diretiva
2006/114/CE.

4. O titular de uma marca europeia tem igualmente o direito de impedir importacoes
de mercadorias referidas no n.° 3, ainea c), em que apenas 0 expedidor das
mercadorias age parafins comerciais.

5. O titular de uma marca europeia fica igualmente habilitado a impedir que
terceiros, no contexto da atividade comercial, introduzam mercadorias no territorio
aduaneiro da Unido, sem nele serem introduzidas em livre pratica, se tais
mercadorias, incluindo a embalagem, forem provenientes de paises terceiros e em
gue tenha sido aposta sem autorizacdo uma marca idéntica a marca europeia
registada em relacdo a essas mercadorias ou que ndo possam ser distinguidas nos
Seus aspetos essenciais dessa marca.»,

S80 inseridos os seguintes artigos 9.°-A e 9.°-B:

«Artigo 9.°-A
Violagdo dos direitos do titular através da utilizacdo de elementos de
apr esentacéo, embalagens ou outr os meios

Quando sga provavel que os elementos de apresentacdo, embalagens ou outros
meios em que a marca Sgja aposta venham a ser utilizados para produtos ou servicos
e a utilizagdo destes constitua uma violagéo dos direitos do titular de acordo com o
artigo 9.2, n.°° 2 e 3, o titular de uma marca europeia tem o direito de proibir o
seguinte:

(@ Aposicao, no decurso de operagOes comerciais, de um sinal idéntico ou similar
a marca europeia nos elementos de apresentacédo, embalagens ou outros meios
em gue a marca possa ser aposta;

(b) Ofertaou colocagdo no mercado, armazenamento para esses fins ou importagéo
ou exportacdo de elementos de apresentagcdo, embal agens ou outros meios em
gue a marca sgja aposta.

Artigo 9.-B
Data a partir da qual osdireitos sdo oponiveis a terceiros

1. O direito conferido pela marca europeia € oponivel a terceiros a partir da data de
publicacéo do registo da marca.

2. Pode ser exigida uma indemnizacdo razodvel por atos posteriores a data de
publicacéo do pedido de marca europeia que, apés a publicacéo do registo da marca,
sejam proibidos por forgca desta.

3. O tribunal em que for interposta a acdo ndo pode decidir do mérito da causa
enquanto o registo n&o for publicado.»;

O artigo 12.° passa a ter a seguinte redacéo:
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«Artigo 12.°
Limitac&o dos efeitos da mar ca europeia

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

(@ Dos seus nomes ou enderecos,

(b) Desinais ou indicagdes sem caréter distintivo ou que dizem respeito a espécie,
a qualidade, a quantidade, ao destino, ao valor, a proveniéncia geogréafica, a
época de producdo dos produtos ou de prestacdo do servico ou a outras
caracteristicas destes,

(c) Da marca para efeitos de identificacdo ou referéncia a produtos ou servicos
como sendo os do titular da marca, em especial nos casos em que a utilizagcdo
da marca sga necessaria para indicar o destino de um bem ou servico,
nomeadamente como acessorios ou pegas sobressel entes.

O primeiro paragrafo so € aplicavel quando a utilizac8o feita por terceiros estiver em
conformidade com préticas honestas no dominio industrial ou comercial.

2. Considera-se que a utilizacdo por terceiros ndo constitui uma pratica honesta em
gualquer dos seguintes casos, em especial:

(@) Déaaimpressdo de que existe umaligacdo comercial entre o terceiro em causae
o titular damarca;

(b) Confere uma vantagem desleal ou prejudica o carater distintivo ou o prestigio
da marca sem motivagdo.»,

No artigo 13.%, n.° 1, a expressdo «na Comunidade» é substituida por «no Espaco
Econémico Europeu;

E inserido o seguinte artigo 13.%-A:

«Artigo 13.°-A
Direito deintervencéo do titular de uma mar ca registada posterior mente a
titulo de defesa em processos por infracdo

1. Nos processos por infrag&o, o titular de uma marca europeia ndo tem o direito de
proibir a utilizagdo de uma marca europeia registada posteriormente se essa marca
ndo puder ser declarada nula nos termos do artigo 53.°, n.*° 3 e 4, artigo 54.°, n." 1 e
2, eartigo 57.°,n.° 2.

2. Nos processos por infracdo, o titular de uma marca europeia ndo tem o direito de
proibir a utilizagdo de uma marca nacional registada posteriormente se essa marca
ndo puder ser declarada nula nos termos do artigo 8.°, do artigo 9.2, n.* 1 e 2, edo
artigo 48.°, n.° 3, da Diretiva[ XXX].
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3. Se o titular de uma marca europeia ndo tiver o direito de proibir a utilizagcéo de
uma marca registada posteriormente, por forca dos n.”® 1 ou 2, esse titular ndo pode
proibir a utilizagdo dessa marca europeia anterior em processos por infragdo.»;

No artigo 15.2, n.° 1, 0 segundo parégrafo passa a ter a seguinte redacéo:
«S80 igualmente consideradas «utilizac&o», na ace¢do do primeiro paragrafo:

(@ A utilizacdo da marca europeia sob uma forma gue difira em elementos que
ndo alterem o cardter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada,
independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada;

(b) A aposi¢cdo da marca europeia nas mercadorias ou na respetiva embalagem na
Unido apenas para efeitos de exportacao.»,

No artigo 16.°, n.° 1, afrase introdutoria passa a ter a seguinte redaco:

«1. Salvo disposicdo em contrario dos artigos 17.° a 24.°, a marca europeia enquanto
objeto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do territorio
da Unido uma marca nacional registada no Estado-Membro em que, de acordo com o
registo de marcas europeias (a seguir designado por «registo»):»;

No artigo 17.°, é suprimido o n.° 4;
O artigo 18.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 18.°
Transmissdo de uma mar caregistada em nome de um agente

1. Se uma marca europeia tiver sido registada em nome de um agente ou
representante do respetivo titular, sem autorizagdo deste Gltimo, este tem o direito de
requerer a transmisséo a seu favor do referido registo, a menos que o agente ou
representante justifique o seu procedimento.

2. O titular pode apresentar um pedido de transmissao nos termos do n.° 1.

(@ A Agéncia, em vez de um pedido de declaracio de nulidade com base no artigo
53.2 n.°1, dineab);

(b) Ao tribunal de marcas europeias referido no artigo 95.°, em vez de um pedido
reconvencional de declaracéo de nulidade com base no artigo 100.°, n.° 1.»;

O artigo 19.° é aterado do seguinte modo:
(@ On.2passaater aseguinte redacdo:

«2. A pedido de uma das partes, os direitos referidos no n.° 1 ou a transmisséo
desses direitos sdo inscritos no registo e publicados.»;

(b) E aditado o seguinte n.? 3:
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«3. Uma inscri¢éo no registo efetuada nos termos do n.° 2 deve ser anulada ou
aterada a pedido de uma das partes.»;

No artigo 20.°, é aditado o n.° 4 seguinte:

«4. Uma inscricdo no registo efetuada nos termos do n.° 3 deve ser anulada ou
alterada a pedido de uma das partes.»;

No artigo 22.°, é aditado o n.° 6 seguinte:

«6. Uma inscricdo no registo efetuada nos termos do n.° 5 deve ser anulada ou
alterada a pedido de uma das partes.»;

No titulo I, éinseridaa seguinte seccéo 5:

«SECCAO5
Delegacdo de poderes

Artigo 24.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@ A obrigacdo de o requerente apresentar uma tradugdo ou transcricdo na lingua
do pedido, tal como referido no artigo 7.°, n.° 2, alinea b);

(b) O procedimento de inscricdo de uma transmissao, referida no artigo 17.2, n.° 5,
Nno registo;

(c) O procedimento de inscricdo da constituicdo ou transmissdo dos direitos reais
referidos no artigo 19.2, n.° 2, no registo;

(d) O procedimento de inscricéo de execucdo forcada, referidano artigo 20.°, n.° 3,
Nno registo;

(e) O procedimento de inscricdo do envolvimento num processo de insolvéncia,
referido no artigo 21.°, n.° 3, no registo;

(f) O procedimento de inscricdo da concessdo ou transmissdo de licencgas,
referidas no artigo 22.°, n.° 5, no registo;

(@ O procedimento de cancelamento ou alteracdo da inscricdo no registo de
direitos reais, de execucdo forcada ou de licengas, referidos respetivamente no
artigo 19.%, n.° 3, no artigo 20.°, n.° 4, e no artigo 22.°, n.° 6.»,

O artigo 25.° passa a ter a seguinte redacgéo:

«Artigo 25.°
Depdsito do pedido

Os pedidos de marca europeia devem ser depositados na Agéncia.»;
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(26)

(27)

(28)

O artigo 26.° é aterado do seguinte modo:
(@ Non.°1,adinead) passaater aseguinte redacéo:

«d) Uma representagdo da marca que cumpra os requisitos fixados no artigo
4.° aineab).»;

(b) On.3passaater aseguinte redacdo:

«3. Para aém dos requisitos referidos nos n.® 1 e 2, os pedidos de marca
europeia devem satisfazer as condic¢des formais estabel ecidas em conformidade
com o artigo 35.%-A, alinea b). Se essas condi¢des incluirem a possibilidade de
a marca ser representada por via eletronica, o diretor executivo da Agéncia
pode determinar o formato e a dimensdo maxima do ficheiro eletronico.».

O artigo 27.° passa a ter a seguinte redagao:

«Artigo 27.°
Data de depdsito

A data de depdsito dos pedidos de marca europeia é a data em gue 0s documentos
gue contém as informagdes especificadas no artigo 26.%, n.° 1, sdo depositados na
Agéncia pelo requerente, sob reserva do pagamento da taxa de deposito, devendo a
ordem de pagamento ser emitida, 0 mais tardar, nessa data.»,

O artigo 28.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 28.°
Designacéo e classificagéo de produtos e servigos

1. Os produtos e servicos para os quais seja pedido o registo devem ser classificados
em conformidade com o sistema de classificagéo estabelecido pelo Acordo de Nice
relativo a classificagdo internaciona de produtos e servigos para efeitos do registo de
marcas de 15 de junho de 1957 (a seguir designado por «classificacdo de Nice»).

2. Os produtos e servicos para os quais € pedida a protecdo da marca devem ser
identificados pelo requerente com suficiente clareza e precisao a fim de permitir que
as autoridades competentes e os operadores econdmicos, exclusivamente nessa base,
consigam determinar 0 ambito da protecéo pretendida. A lista dos produtos e
servicos deve permitir que cada elemento sgja classificado numa sO classe da
classificacédo de Nice.

3. Paraefeitos do n.° 2, podem ser utilizadas as indicages gerais incluidas nos titulos
das classes da classificacdo de Nice ou outros termos gerais, desde que cumpram as
condicdes indispensaveis de clareza e preciséo.

4. A Agénciadeve rgjeitar pedidos relativos a indicagdes ou termos gue sejam pouco
claros ou imprecisos, se 0 requerente ndo sugerir uma redacdo aceitavel no prazo
fixado pela Agéncia para o efeito.
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(29)

(30)

5. A utilizagdo de termos genéricos, incluindo as indicacfes gerais constantes dos
titulos das classes da classificacdo de Nice, deve ser interpretada como incluindo
todos os produtos ou servicos abrangidos claramente pelo sentido literal daindicagéo
ou termo. A utilizac8o desses termos ou indicacGes ndo deve ser interpretada como
incluindo um pedido relativo a produtos ou servigos ndo suscetivel de assim ser
entendida.

6. Se 0 requerente solicitar o registo para mais do que uma classe, os produtos e
servigos devem ser agrupados de acordo com as classes da classificagdo de Nice,
sendo cada grupo precedido do nimero da classe a que esse grupo de produtos e
servigos pertence e apresentado segundo a ordem das classes.

7. A classificagdo dos produtos e servigos obedece exclusivamente a razdes de ordem
administrativa. Ndo se pode inferir que determinados produtos e servigos séo
semelhantes entre si pelo facto de constarem da mesma classe da classificagdo de
Nice, como ndo se pode inferir que sdo distintos entre si pelo facto de constarem de
classes diferentes dessa mesma classificagéo.

8. Osttitulares de marcas europeias solicitadas antes de 22 de junho de 2012, os quais
estdo registados unicamente para a totalidade do titulo de uma classe da classificacéo
de Nice, podem declarar que a sua intencdo na data de depésito foi a de procurar
protecao relativamente a produtos ou servi¢os, para além dos abrangidos pelo sentido
literal do titulo dessa classe, desde que os produtos ou servicos assm designados
sgjam incluidos na lista alfabética dessa classe da edi¢do da classificagdo de Nice em
vigor a data de deposito.

A declaracdo deve ser depositada na Agéncia, no prazo de 4 meses a contar da data
de entrada em vigor do presente regulamento, e indicar de modo claro, preciso e
especifico os produtos e servigos, com excecdo dos cobertos claramente pelo sentido
literal das indicagbes do titulo da classe, abrangidos inicialmente pelo pedido do
titular. A Agéncia deve tomar as medidas adequadas para alterar o registo em
conformidade. Esta possibilidade ndo prejudica a aplicacéo do artigo 15.°, do artigo
42.°,n°2, doartigo 51.2, n.° 1, alineaa), e do artigo 57.°, n.° 2.

As marcas europeias para as quais ndo € depositada qualquer declaracdo no prazo
referido no segundo paragrafo séo consideradas extensivas, findo esse prazo, apenas

aos produtos ou servicos cobertos claramente pelo sentido literal das indicaces
incluidas no titulo da classe correspondente.»;

Ao artigo 29.° n.° 5, é aditado o seguinte periodo:

«Se necessario, o diretor executivo da Agéncia deve solicitar a Comissdo que
pondere a averiguacdo da eventual concessao por um Estado, na acegdo do primeiro
periodo, desse tratamento reciproco.»;

O artigo 30.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 30.°
Reivindicagdo da prioridade
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(31)

(32)

(33)

1. As reivindicagdes de prioridade devem ser depositadas juntamente com o pedido
de marca europeia e indicar adata, 0 niUmero e o pais do pedido anterior.

2. O diretor executivo da Agéncia pode determinar que as informacbes e
documentacdo adicionais a fornecer pelo requerente em apoio da reivindicagdo de
prioridade podem consistir em menos do que o requerido no ambito das regras
adotadas em conformidade com o artigo 35.°-A, alinea d), desde que as informactes
requeridas estejam a disposi¢cdo da Agénciaa partir de outras fontes.»;

O artigo 33.° é alterado do seguinte modo:
(@ Aon.°1éaditadaaseguinte frase:

«O direito de prioridade invocado deve ser apresentado juntamente com o
pedido de marca europeia.»;

(b) On.2passaater aseguinte redacdo:

«2. O reguerente gque pretenda prevalecer-se da prioridade nos termos do n.° 1
deve apresentar provas da exposicdo de produtos e servicos com a marca
solicitada.»;

No artigo 34.°, 0 n.° 3 passa ater a seguinte redacéo:

«3. A antiguidade reivindicada para a marca europeia caduca se a marca anterior cuja
antiguidade foi reivindicada for declarada nula ou extinta. No caso de a marca
anterior ser extinta, a antiguidade caduca, sob reserva de a extingdo comegar a
produzir efeitos antes da data de depdsito ou da data de prioridade da marca
europeia»,

No titulo I11, é inserida a seguinte sec¢do 5:

«SECCAO5
Delegacédo de poderes

Artigo 35.°-A
Delegacédo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@) Os meios e as modalidades de depdsito de um pedido de marca europeia na
Agéncia, em conformidade com o artigo 25.°;

(b) O contelido pormenorizado do pedido de marca europeia referido no artigo
26.°, n.° 1, o tipo de taxas a que o pedido da lugar, referidas no artigo 26.°,
n.% 2, incluindo o numero de classes de produtos e servigos cobertos por essas
taxa, e as condicdes formais do pedido referidas no artigo 26.°, n.° 3;

(c) Os procedimentos para averiguar a reciprocidade em conformidade com o
artigo 29.%, n.° 5;
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(34)

(35)
(36)
(37)

(38)

(d O procedimento e as regras aplicaveis em matéria de informacdo e
documentacéo relativas a reivindicacado da prioridade de um pedido anterior em
conformidade com o artigo 30.5;

(e) O procedimento e as regras aplicaveis em matéria de elementos necessarios
paraareivindicacdo da prioridade de exposi¢do, em conformidade com o artigo
339 n°1;

(f) O procedimento para a reivindicagéo da antiguidade de uma marca nacional,
em conformidade com o artigo 34.%, n.° 1, e 0 artigo 35.°, n.° 1.»;

O artigo 36.°, n.° 1, dlineab), passaater a seguinte redacéo:

«b) Se o0 pedido de marca europeia preenche as condi¢des previstas no presente
regulamento e as condi¢des formais referidas no artigo 26.°, n.° 3.»;

No artigo 37.2, 0 n.° 2 é suprimido;

No titulo IV, é suprimida a seccdo 2;

O artigo 39.° é alterado do seguinte modo:
(@ On.L1passaater aseguinte redacdo:

«1. Se as condicOes a satisfazer pelo pedido de marca europeia se encontrarem
preenchidas, o pedido deve ser publicado para efeitos do artigo 42.°, desde que
ndo tenha sido recusado nos termos do artigo 37.°. A publicacdo do pedido ndo
prejudica as informagdes ja disponibilizadas ao publico em conformidade com
0 presente regulamento ou com os atos del egados adotados ao seu abrigo.»;

(b) E aditado o seguinte n.? 3:
«3. A Agénciadeve corrigir eventuais erros na publicacéo do pedido.»,
O artigo 40.° passa a ter a seguinte redacgao:

«Artigo 40.°
Observacdes deterceiros

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer organismo ou grupo
representativo de fabricantes, produtores, prestadores de servigos, comerciantes ou
consumidores, pode apresentar a Agéncia observacdes escritas, que precisem 0s
motivos de recusa automética do registo da marca previstos dos artigos 5.° e 7.°.

N&o adquirem por esse facto a qualidade de partes no processo perante a Agéncia.

2. As observacOes de terceiros devem ser apresentadas antes do final do prazo de
0posiGao ou, se tiver sido depositada uma oposicdo contra a marca, antes da tomada
da decisao definitiva sobre a oposi¢éo.
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(39)

(40)

(41)

(42)

3. A apresentacdo de observagOes escritas referida no n.° 1 ndo prejudica o direito de
a Agéncia proceder novamente a apreciacdo dos motivos absolutos por sua prépria
iniciativa em qualquer momento antes do registo, se for caso disso.

4. As observacdes referidas no n.° 1 devem ser notificadas ao requerente, que pode
tomar posi¢ao.»,

No artigo 41.°, 0 n.° 3 passa ater a seguinte redacéo:

«3. A oposicdo deve ser apresentada por escrito e fundamentada. SO deve ser
considerada apresentada apds pagamento da taxa de oposi ¢ao.

4. O opositor pode apresentar em seu apoio factos, provas e observagdes num prazo
fixado pela Agéncia.»;

No artigo 42.°, n.° 2, primeiro periodo, a expressdo «nos Cinco anos anteriores a
publicacéo» é substituida por «nos cinco anos anteriores a data de depdsito ou a data
de prioridade»;

O artigo 44.° é alterado do seguinte modo:
(@ Non.°2, aalineab) passaater aseguinte redaco:

«b) Antes da fixacéo pela Agéncia da data de depdsito referida no artigo 27.° e
durante o prazo de oposi¢do previsto no artigo 41.2, n.% 1.»;

(b) Esuprimidoon.®3;
O artigo 45.° passa a ter a seguinte redacgéo:

«Artigo 45.°
Registo

1. Se o pedido cumprir o disposto no presente regulamento e ndo tiver sido deduzida
0posi¢ao no prazo referido no artigo 41.2, n.° 1, ou se a oposi¢ao tiver sido rejeitada
por uma decisdo definitiva, a marca deve ser registada como marca europeia. O
registo deve ser publicado.

2. A Agéncia deve emitir um certificado de registo. O certificado pode ser emitido
por viaeletrénica.

3. Otitular de uma marca europeia registada tem o direito de utilizar, em relagdo com
0s produtos e servicos abrangidos pelo registo, um simbolo imediatamente ao lado da
marca que ateste que a marca foi registada na Unido apenas enquanto o registo se
mantiver em vigor. A configuracdo exata desse simbolo deve ser decidida pelo
diretor executivo da Agéncia.

4. O simbolo de marca registada so pode ser utilizado pelo titular da marca ou com o
seu consentimento. O titular da marca ndo pode utilizar o sina de marca antes de a
marca se encontrar registada ou apds a extingdo, declaracdo de nulidade, termo ou
rendncia da marca.»;
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(43)

(44)

(45)

No titulo 1V, € inserida a seguinte secgéo 7:

«SECCAO 7
Delegacdo de poderes

Artigo 45.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

O procedimento de analise do cumprimento dos requisitos para concessdo da
data de deposito referida no artigo 36.°2, n.° 1, alinea a), das condic¢bes formais
referidas no artigo 26.°, n.° 3, e do procedimento de verificacdo do pagamento
das taxas de classificagdo referidas no artigo 36.°, n.° 1, alineac);

O procedimento de exame dos motivos absolutos de recusa referidos no artigo
37.5

Os elementos que a publicacdo do pedido referida no artigo 39.° n.° 1, deve
conter;

O procedimento de correcdo de erros nas publicacdes de pedidos de marca
europeiareferidano artigo 39.°, n.° 3);

O procedimento de apresentacéo de observactes por terceiros referida no artigo
40.5;

Os elementos do procedimento de apresentacdo e exame da oposi¢ao referidos
nos artigos 41.° e 42.5,

Os procedimentos que regem a modificacdo do pedido nos termos do artigo
43.5 n.° 2, e adivisdo do pedido nos termos do artigo 44.°,

Os dados a inscrever no registo aguando do registo de uma marca europeia e as
modalidades de publicacdo do registo referido no artigo 45.2, n.° 1, o contelido
e as modalidades de emissdo do certificado de registo referido no artigo 45.°,
n.°2.»:

No artigo 49.°, é suprimido o n.° 3;

E inserido o seguinte artigo 49.%-A:

«Artigo 49.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@

As modalidades processuais para a renovacdo da marca europeia, nos termos
do artigo 47.°, incluindo o tipo de taxas a pagar;
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(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(b) O procedimento aplicavel a modificagdo do registo de uma marca europeia,
previsto no artigo 48.°, n.° 2;

(c) O procedimento aplicavel adivisdo do registo de uma marca europeia, prevista
no artigo 49.°.»;

No artigo 50.°, 0s n.*° 2 e 3 passam a ter a seguinte redago:

«2. A renincia deve ser declarada por escrito a Agéncia pelo titular da marca. S6
produz efeitos apds o respetivo registo. A validade da reniincia a uma marca europeia
gue é declarada a Agéncia apés a apresentacdo de um pedido de extingdo dessa
marca, nos termos do artigo 56.2, n.° 1, deve ser subordinada a recusa definitiva do
pedido de extincdo ou retirada do mesmo.»;

«3. A rendincia so é registada com o acordo do titular de qualquer direito inscrito no
registo. Se tiver sido registada uma licenca, a renincia sd € inscrita no registo se o
titular da marca provar ter informado o licenciado da sua intengdo de renunciar; a
inscricdo é efetuada no termo de um prazo determinado em conformidade com o
artigo 57.°-A, alinea a).»;

Ao artigo 53.°, n.° 1, é aditado o seguinte paragrafo:

«As condicdes referidas nas alineas a), b) e ¢) devem estar cumpridas a data de
depdsito ou a data de prioridade da marca europeia.»;

No artigo 54.°, n.”° 1 e 2, sdo suprimidas respetivamente as expressdes «nem opor-se
autilizacdo da marca posterior» e «ou opor-se a utilizacdo da marca posterior»;

O artigo 56.° é aterado do seguinte modo:

(@ No n° 1, dinea c), a expressdo «de acordo com a legislagdo do Estado-
Membro em causa» é substituida por «de acordo com a legislagdo da Uni&o ou
alegislacdo do Estado-Membro em causa»,

(b) On.3passaater aseguinte redacdo:

«3. O pedido de extingdo ou de anulagdo € inadmissivel se um pedido
relacionado com 0 mesmo objeto e a mesma causa entre as mesmas partes tiver
sido decidido com base no seu mérito, quer pela Agéncia quer por um tribunal
de marca europeia referido no artigo 95.%, e a decisdo da Agéncia ou desse
tribunal sobre esse pedido tiver transitado em julgado.».

No artigo 57.°, n.° 2, segundo periodo, os termos «a data de publicacéo do pedido de
marca comunitaria» sdo substituidos por «a data de depdsito ou a data de prioridade
do pedido de marca europeia»,

No titulo VI, é inserida a seguinte sec¢éo 6:

«SECCAO 6
Delegacédo de poderes
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(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

Artigo 57.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@ O procedimento de renincia de uma marca europeia prevista no artigo 50°,
incluindo o prazo referido no seu n.° 3;

(b) Os procedimentos de extin¢éo e nulidade de uma marca europeia referidos nos
artigos 56.° e 57.%.»,

O artigo 58.°, n.° 1, passa a ter a seguinte redacéo:

«1. S0 suscetiveis de recurso as decisdes de qualquer das instancias decisorias da
Agéncia enumeradas no artigo 130.° aineas a) a d). Tanto 0 prazo de recurso
previsto no artigo 60.°, como ainterposi¢éo do recurso, tém efeitos suspensivos.»;

E suprimido o artigo 62.°.
O artigo 64.°, n.° 3, passa a ter a seguinte redacéo:

«3. As decisdes das Camaras de Recurso sd produzem efeitos a partir do termo do
prazo referido no artigo 65.° n.° 5, ou, se tiver sido interposta uma acdo perante o
Tribunal Geral dentro desse prazo, a partir da data de rejeicdo desta agcdo ou de
gualquer recurso interposto no Tribunal de Justica contra a decisdo do Tribunal
Geral .»;

O artigo 65.° é alterado do seguinte modo:
(@ On.L1passaater aseguinte redacdo:

«1. Pode ser interposta uma agéo perante o Tribunal Geral contra decisdes das
Céamaras de Recurso sobre recursos.»;

(b) On.3passaater aseguinte redacdo:

«3. O Tribunal Geral é competente para anular e para reformar a decisdo
impugnada.»;

() Osn.*5e6 passam ater a seguinte redacdo:

«5. O recurso € interposto no Tribunal Geral no prazo de dois meses a contar
da data de notificagdo da decisdo das Camaras de Recurso.

6. A Agéncia deve tomar as medidas necessarias a execucdo do acordado do
Tribunal Geral ou, em caso de recurso contra este acorddo, o Tribunal de
Justica.»;

E inserido o seguinte artigo 65.%-A:
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(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

«Artigo 65.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@ O conteldo do ato de recurso referido no artigo 60.° e o procedimento de
apresentacdo e exame dos recursos,

(b) O contetido e a forma das decisdes das Camaras de Recurso referidas no artigo
64.°;

(c) O reembolso das taxas de recurso referidas no artigo 60.°.»;
O titulo do titulo V111 passa ater a seguinte redacéo:

«DISPOSICOES ESPECIFICAS EM MATEBIA DE MARCAS EUROPEIAS
COLETIVASE MARCASDE CERTIFICACAO EUROPEIAS»;

Entre o titulo do titulo V111 e 0 artigo 66.°, € inserido o0 seguinte titul o:

«SECCAO 1
M ar cas eur opeias col etivas»;

No artigo 66.°, 0 n.° 3 passa ater a seguinte redacéo:

«3. Os titulos | a VIl e IX a XIV sdo aplicaveis as marcas europeias coletivas ha
medida em que a presente seccao nada estabel eca em contrério.»,

No artigo 67.2, n.° 1, as palavras «no prazo fixado» sdo substituidas por «no prazo
fixado em conformidade com o artigo 74.%-Ax;

O artigo 69.° passa a ter a seguinte redacgéo:

«Artigo 69.°
Observacdes deterceiros

Quando sdo apresentadas a Agéncia observagdes escritas sobre uma marca europeia
coletiva em conformidade com o artigo 40.°, essas observagdes podem iguamente
ser fundamentadas nos motivos especificos pelos quais o pedido de marca europeia
coletiva deve ser recusado de acordo com o artigo 68.2.»;

E inserido o seguinte artigo 74.%-A:

«Artigo 74.°-A
Delegacédo de poderes

A Comissao é competente para adotar atos delegados em conformidade com o artigo
163.%, especificando o prazo referido no artigo 67.° n.° 1, para apresentacdo a
Agéncia do regulamento de utilizagdo da marca europeia coletiva e do seu contetdo,
previsto no artigo 67.°, n.° 2.»;
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(63)

No anexo VI, € aditada a seguinte sec¢éo 2:

«SECCAO 2
Mar cas de certificacdo eur opeias

Artigo 74.°-B
Mar cas de certificacdo eur opeias

1. Uma marca de certificagdo europeia € uma marca europeia designada como tal
aguando do seu pedido de registo, podendo assegurar a distingdo de produtos ou
servigos certificados pelo titular da marca no que diz respeito a sua proveniéncia
geogréfica, contelido, modo de fabrico dos produtos ou de prestacdo dos servicos,
gualidade, exatidao ou outras caracteristicas dos produtos e servigos que ndo estéo
certificadas como tal.

2. Qualquer pessoa coletiva, incluindo instituicdes, autoridades e organismos regidos
pelo direito publico, pode apresentar um pedido de marca de certificagcdo europeia,
desde que:

(@ A pessoa coletiva ndo exerca uma atividade empresarial que implique o
fornecimento de produtos ou a prestacéo de servicos do tipo certificado;

(b) A pessoa coletiva sgja competente para certificar 0s produtos ou servicos para
0s quais amarcafoi registada.

3. Em derrogagdo ao artigo 7.°, n 1, dinea c), podem constituir marcas de
certificacdo europeias, na acecdo do n.° 1, sinais ou indicagdes que possam servir
para designar a proveniéncia geogréfica dos produtos ou servigcos no comércio. Uma
marca de certificacdo ndo autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses
sinais ou indicacfes no comércio, desde que essa utilizagdo seja feita de acordo com
0s codigos de praticas leais em matéria industrial ou comercial. Uma marca de
certificagd0 ndo pode ser invocada contra terceiros habilitados a utilizar uma
denominagéo geogréfica.

4. Ostitulos | aVIl e IX a X1V sdo aplicaveis as marcas de certificaco europeias na
medida em que a presente sec¢ao nada estabel eca em contrério.

Artigo 74.°-C
Regulamento de utilizacdo da marca

1. Um requerente de marca de certificagdo europeia deve apresentar o regulamento
de utilizac&o da marca de certificacéo no prazo fixado em conformidade com o artigo
74.°-K.

2. O regulamento de utilizac&o deve indicar as pessoas autorizadas a utilizar a marca,
as caracteristicas a certificar pela marca, 0 modo como o organismo de certificagdo
verifica essas caracteristicas e supervisiona a utilizacdo da marca, bem como as
condic¢oes de utilizagdo da marca, incluindo as sangoes.

Artigo 74.°-D
Recusa do pedido
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1. Para aém dos motivos de recusa de um pedido de marca europeia previstos nos
artigos 36.° e 37.°, um pedido de marca de certificacdo europeia deve ser recusado
guando o disposto nos artigos 74.°-B e 74.°-C ndo for cumprido ou se o regulamento
de utilizacdo for contrario as politicas publicas ou aos principios morais aceites.

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

3. O pedido ndo deve ser recusado se O requerente, mediante alteracdo do
regulamento de utilizac&o, satisfizer osrequisitosdosn.® 1 e 2.

Artigo 74.°-E
Observacgdes deterceir os

Quando sdo apresentadas a Agéncia observacOes escritas sobre uma marca de
certificacdo europeia em conformidade com o artigo 40.°, essas observacdes podem
igualmente ser fundamentadas nos motivos especificos pelos quais o pedido de
marca de certificacdo europeia deve ser recusado de acordo com o artigo 74.°-D.

Artigo 74.°-F
Alteracao do regulamento de utilizacdo da marca

1. O titular de uma marca de certificacdo europeia deve apresentar a Agéncia
gualquer regulamento de utilizac&o alterado.

2. A dteragdo ndo deve ser mencionada no registo se o regulamento alterado n&o
cumprir o disposto no artigo 74.°-C ou implicar um dos motivos de recusa referidos
no artigo 74.°-D.

3. O artigo 74.°-E é aplicavel ao regulamento de utilizacdo alterado.

4. Para efeitos do presente regulamento, as alteragfes do regulamento de utilizagéo
sO produzem efeitos a partir da data de inscricéo da mencéo da alteracéo no registo.

Artigo 74.5-G
Transmissao

Em derrogagdo ao artigo 17.°, n.° 1, as marcas de certificacdo europeias sO podem ser
transmitidas a uma pessoa coletiva que satisfaz 0s requisitos estabel ecidos no artigo
74.°-B, n.° 2.

Artigo 74.°-H
Pessoas habilitadas a intentar um processo por infracao

1. Apenas o titular de uma marca de certificagdo europeia ou qualquer pessoa
expressamente autorizada por este para o efeito estd habilitado a intentar um
processo por infracéo.
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2. O titular de uma marca de certificagdo europeia pode reclamar, em nome das
pessoas habilitadas a utilizar a marca, a reparacdo das perdas e danos por elas
sofridos em virtude da utilizagcdo n&o autorizada da marca.

Artigo 74.6-1
Causas de extincao

Para além das causas de extingdo previstas no artigo 51.°, os direitos do titular de
uma marca de certificagdo europeia devem ser extintos por pedido a Agéncia ou com
base num pedido reconvenciona no quadro de um processo por infracdo, sempre que
se verifique uma das seguintes circunstancias:

(@ Ottitular deixou de satisfazer os requisitos do artigo 74.%-B, n.° 2;

(b) O titular ndo toma medidas razoaveis para impedir uma utilizagdo da marca
incompativel com as condicdes de utilizagdo estabelecidas no regulamento de
utilizagdo ou nas eventuais alteracbes do mesmo que estejam averbadas no
registo;

(c) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular fez com que esta se tenha
tornado suscetivel de induzir o publico em erro, na acecdo do artigo 74.°-D,
n.°c2;

(d) A dteracdo do regulamento de utilizagdo da marca foi averbada no registo
contrariamente ao disposto no artigo 74.°-F, n.° 2, salvo se o titular da marca
satisfizer, através de nova alteragdo desse regulamento, as exigéncias fixadas
nesse artigo.

Artigo 74.°-J
Causasde nulidade

Para além das causas de nulidade estabelecidas nos artigos 52.° e 53.°, uma marca de
certificagdo europeia, que esté registada em violagdo do artigo 74.°-D deve ser
declarada nula na sequéncia de pedido apresentado a Agéncia ou com base num
pedido reconvencional no quadro de um processo por infragdo, salvo se o titular da
marca, mediante alteracdo do regulamento de utilizac&o, cumprir os requisitos do
artigo 74.°-D.

Artigo 74.°-K
Delegacdo de poderes

A Comissdo é competente para adotar atos delegados em conformidade com o artigo
163.°, especificando o prazo referido no artigo 74.°-C, n.° 1, para apresentacdo a
Agéncia do regulamento de utilizacdo da marca de certificacdo europeia e o conteido
desse regulamento previsto no artigo 74.°-C, n.° 2.»,

O artigo 75.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 75.°
Forma das decisdes e comunicagdes da Agéncia
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(66)

(67)

(68)

1. As decisdes da Agéncia devem ser fundamentadas. Essas decisdes sO podem ser
baseadas em motivos ou provas a respeito dos quais as partes envolvidas tenham
podido pronunciar-se.

2. Quaisquer decisdes, comunicacdes ou avisos emanados da Agéncia devem indicar
0 departamento ou divisdo da Agéncia, bem como o nome dos funcionarios
responsaveis. Devem ser assinados pelos funcionarios responsaveis ou, em vez da
assinatura, podem ser validados com o selo da Agéncia. O diretor executivo pode
determinar quais os outros meios de identificacdo do departamento ou divisdo da
Agéncia e do nome do ou dos funcionérios responsaveis ou de uma outra validagdo
gue ndo seja um selo que possam ser utilizados no caso de as decisdes, comunicactes
e avisos da Agéncia serem transmitidos por fax ou qualquer outro meio técnico de
comunicacdo.»;

Ao artigo 76.°, n.° 1, é aditado o seguinte periodo:

«Nos processos por nulidade nos termos do artigo 52.°, a Agéncia deve limitar o seu
exame aos fundamentos e argumentos apresentados pelas partes.»;

No artigo 78.°, é aditado o n.° 5 seguinte:

«5. O diretor executivo da Agéncia deve determinar os montantes das despesas e 0s
adiantamentos a pagar, relativamente aos custos de obtencéo de provas referidos no
artigo 93.°-A, alineab).»;

O artigo 79.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 79.°
Notificacéo

1. A Agéncia deve notificar oficiosamente todas as decisdes e convocatérias, bem
como as comunicagdes que fagcam correr um prazo ou cuja notificacdo esteja prevista
noutras disposi¢cdes do presente regulamento ou nos atos delegados adotados em
conformidade com o0 mesmo, ou seja ordenada pelo diretor executivo da Agéncia.

2. O diretor executivo pode determinar quais 0s documentos, para além das decisdes
gue tenham um prazo para recurso e convocatorias, que devem ser notificados por
carta registada com aviso de recegéo.

3. A notificagdo pode ser efetuada por meio eletrénico, cujas modalidades séo
fixadas pelo diretor executivo.

4. Se a notificagdo dever ser efetuada por anuncio publico, o diretor executivo deve
determinar as modalidades da respetiva publicacéo e a data de inicio do prazo de um
meés, findo o qual o documento é considerado notificado.».

S0 inseridos os seguintes artigos 79°-A, 79.%-B, 79.-C e 79.°-D:

«Artigo 79.°-A
Verificacdo da perda dedireitos
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Se a Agéncia considerar que a perda de quaisquer direitos resulta do presente
regulamento ou de atos del egados adotados de acordo com 0 mesmo, sem que tenha
sido tomada qualquer decisdo, deve comunicar o facto ao interessado em
conformidade com o artigo 79.°. Este pode solicitar a tomada de uma decisdo sobre a
guestdo. A Agéncia deve adotar essa decisdo se ndo concordar com a opinido do
requerente; caso contrario, a Agéncia deve corrigir as suas conclusdes e informar o
requerente desse facto.

Artigo 79.°-B
Comunicacfes a Agéncia

As comunicacdes dirigidas a Agéncia podem ser efetuadas por meio eletronico. O
diretor executivo deve determinar o grau e as condi¢des técnicas da transmissdo das
comunicacdes por via eletronica.

Artigo 79.°-C
Prazos

1. O cédlculo e aduragdo dos prazos estdo sujeitos as regras aprovadas nos termos do
artigo 93.-A, dineaf).

2. O diretor executivo da Agéncia deve determinar, antes do inicio de cada ano civil,
os dias em que a Agéncia ndo esta aberta para rececdo de documentos ou em que o
correio normal ndo é distribuido no local em que a Agénciatem a sua sede.

3. O diretor executivo deve determinar a duragdo do periodo de interrupgcdo, no caso
de uma interrupcdo geral na entrega de correio no Estado-Membro em que a Agéncia
estgja Situada ou em caso de uma interrupcdo efetiva da ligacdo da Agéncia aos
meios de comunicagdo el etronica admitidos.

4. No caso de circunstancias excecionais, como sejam uma catastrofe natural ou uma
greve, interromperem ou perturbarem a comunicagdo normal das partes no processo
a Agéncia ou vice-versa, o diretor executivo pode decidir que, no que se refere as
partes que tenham o seu domicilio ou sede social no Estado em causa, ou que tenham
designado mandatérios com enderego profissional nesse Estado, todos os prazos que
de outro modo chegariam a termo na data ou apds a data do inicio desta
circunstancia, de acordo com a sua decisdo, podem ser prorrogados até data que ele
definirA Ao determinar essa data, deve avaliar se a circunstancia excecional cessou.
Se a circunstancia afetar a sede da Agéncia, a decisdo do diretor executivo deve
especificar que se aplica atodas as partes do processo.

Artigo 79.°-D
Correcao deerrose delapsos manifestos

A Agéncia deve corrigir eventuais erros linguisticos, erros de transcricdo e lapsos
manifestos das decisdes da Agéncia ou erros técnicos atribuiveis a Agéncia
relativamente ao registo da marca ou a publicacéo do seu registo.»;

O artigo 80.° é aterado do seguinte modo:
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(71)

(72)

(@

(b)

(©)

No n.° 1, primeirafrase, os termos «decisdo que enferme de um erro processual
manifesto» sdo substituidos por «decisao que enferme de um erro bvio»;

No n.° 2, asegunda frase passa ater a seguinte redacéo:

«Procede-se ao cancelamento da inscri¢éo no registo ou a revogacao da decisdo
no prazo de um ano a contar da data da inscricdo no registo ou da adogéo da
decisdo, depois de ouvidas as partes no processo e os eventuais titulares de
direitos da marca europeia em questdo que estejam inscritos no registo.»;

O n.° 3 passa ater a seguinte redacdo:

«3. O presente artigo ndo prejudica o direito de as partes interporem recurso
nos termos dos artigos 58.° e 65.°, nem a possibilidade de correcéo de erros e
de lapsos manifestos ao abrigo do artigo 79.-D. Sempre que um recurso tiver
sido interposto contra uma deciséo da Agéncia que contenha um erro, o recurso
deixa de ter objeto apds a revogacdo pela Agéncia da sua decisdo, de acordo
como n. 1.»;

O artigo 82.° é aterado do seguinte modo:

(@

(b)

O n.° 2 passa ater a seguinte redacéo:

«2. O presente artigo ndo € aplicavel aos prazos estabelecidos no artigo 29.°, n.°
1, artigo 33.%, n.° 1, artigo 36.2, n.° 2, artigo 41.°, n.®° 1 e 3, artigo 47.% n.° 3,
artigo 60.°, artigo 65.° n.° 5, artigo 81.° e artigo 112.°, nem aos prazos
estabelecidos no n.°1 ou ao prazo para a reivindicacdo de antiguidade, de
acordo com o artigo 34.°, apos o depdsito do pedido.»;

O n.°4 passa ater a seguinte redacéo:

«4. Se a Agéncia der provimento ao requerimento, as consequéncias da
inobservancia do prazo sdo consideradas como ndo ocorridas. Se tiver sido
tomada uma decisdo entre o termo do prazo ndo observado e o pedido de
continuacdo do processo, a instancia competente para deliberar sobre o ato néo
cumprido deve rever a decisdo e, nos casos em que a conclusdo desse ato sgja
por si s suficiente, tomar uma decisdo diferente. Se a decisdo inicial ndo dever
ser aterada, deve ser confirmada por escrito.»;

E inserido o seguinte artigo 82.%-A:

«Artigo 82.°-A
I nterrupgéo do processo

A0 se interromper ou retomar um processo, a Agéncia deve respeitar as regras
estabel ecidas em conformidade com o Artigo 93.°-A, alineai).»;

O artigo 83.° passa a ter a seguinte redacgéo:

«Artigo 83.°
Refer éncia aos principios gerais
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(75)

(76)

Na falta de uma disposicdo processual no presente regulamento ou nos atos
delegados adotados ao abrigo do mesmo, a Agéncia deve ter em consideracdo 0s
principios de direito processual geralmente aceites nos Estados-Membros.»;

No artigo 85.° n° 1, os termos «nas condi¢cBes previstas no regulamento de
execucdo» sao substituidos por «nas condigdes estabelecidas em conformidade com
0 artigo 93.°-A, alineaj)»;

No artigo 86.°, n.° 2, o segundo periodo passa ater a seguinte redaco:

«Cada Estado-Membro deve designar uma autoridade Unica responsavel pela
verificagdo da autenticidade da decisdo e comunicar os seus dados de contacto a
Agéncia, ao Tribunal de Justica e a Comissdo. A formula executiva deve ser aposta
na decisdo por essa autoridade, sem outro controlo para aém da verificacdo da
autenticidade da decisdo.»;

O artigo 87.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 87.°
Registo de mar cas europeias

1. A Agéncia deve manter um registo, onde sdo inscritas as indicagdes cujo registo
de mencdo esta previsto no presente regulamento ou num ato delegado adotado nos
termos do mesmo. A Agéncia deve manter o registo atualizado.

2. O registo estd aberto a inspecdo publica. Pode ser conservado em formato
eletronico.

3. A Agéncia deve manter uma base de dados eletrénica que contenha as indicagdes
relativas aos pedidos de registo de marcas europeias e as inscricdes no registo. O
conteido da base de dados pode ser disponibilizado ao publico. O diretor executivo
deve definir as condicbes de acesso a base de dados e 0 modo como o contetido dessa
base de dados pode ser colocado a disposicdo sob forma legivel por méquina,
incluindo as correspondentes importancias a cobrar.»;

O artigo 88.° é aterado do seguinte modo:

(@ O titulo «Inspecéo publica» € substituido por «Inspecdo e conservacdo dos
processos»;

(b) On.4 passaater aseguinte redacdo:

«4. Sempre que 0s processos sejam inspecionados nos termos dos n.” 2 ou 3,
determinados documentos do processo podem ser excluidos da inspegdo. O
diretor executivo deve determinar os meios de inspegao.

5. A Agéncia deve conservar 0s processos de qualquer acdo relativa a um
pedido de marca europeia ou de registo de marca europeia. O diretor executivo
deve determinar a forma como esses processos sdo conservados. Sempre que 0s
processos sgfam mantidos em formato eletronico, os documentos originais que
constituem a base dos referidos processos eletronicos devem ser destruidos
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apOs um periodo subsequente a sua rececdo pela Agéncia, a determinar pelo
diretor executivo.»;

(77 O artigo 89.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 89.°
Publicacdes periddicas

1. A Agéncia publica periodicamente:

(@ Um boletim de marcas europeias, contendo as inscrigoes feitas no registo, bem
como outras indicagbes cuja publicacdo seja determinada pelo presente
regulamento ou por atos del egados adotados em conformidade com o mesmo;

(b)  Umjornal oficial, contendo as comunicacfes e as informagdes de ordem geral
emanadas pelo diretor executivo da Agéncia, e quaisquer outras informacoes
relativas ao presente regulamento e a sua execucao.

As publicagdes referidas nas alineas @) e b) podem ser efetuadas por via eletrénica.

2. O boletim de marcas europeias é publicado do modo e com a periodicidade
estabel ecida pelo diretor executivo.

3. O diretor executivo pode determinar que certos elementos sgjam publicados no
Jornal Oficial em todas as linguas oficiais da Uni&o.»;

(78) O artigo 92.° é alterado do seguinte modo:
(@ On.2passaater aseguinte redacdo:
«2. Sem prejuizo do disposto no n.° 3, segundo periodo, as pessoas singulares e
coletivas que ndo tenham domicilio nem sede ou estabel ecimento industrial ou
comercial real e efetivo na Unido devem ser representadas junto da Agéncia,

nos termos do artigo 93.°, n.° 1, em qualquer processo instituido pelo presente
regulamento, exceto para o depdsito de pedidos de marca europeia.

Em derrogacéo ao disposto no primeiro parégrafo, as pessoas singulares ou
coletivas nele referidas ndo precisam de ser representadas junto da Agéncia nos
casos previstos no artigo 93.°-A, alinea p).»;

(b) On.4 passaater aseguinte redacéo:

«4. Caso estejam reunidas as condicOes estabelecidas no artigo 93.°-A, ainea
p), deve ser nomeado um representante comum.»;

(79) O artigo 93.° é alterado do seguinte modo:
(@ On.L1passaater aseguinte redacdo:

«1. A representacdo das pessoas singulares ou coletivas junto da Agéncia sd
pode ser assegurada:
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(b)

(©)

(@ Por um advogado habilitado a exercer num Estado-Membro e que possua
0 seu domicilio profissional na Unido, na medida em que possa agir no
referido Estado na qualidade de mandatério em matéria de marcas;

(b) Pelos mandatérios autorizados inscritos numa lista mantida para o efeito
pela Agéncia

Os mandatarios perante a Agéncia devem depositar, a pedido desta, uma
procuragdo assinada, aincluir no processo.»,

O n.°4 passa ater a seguinte redacéo:
«4. O diretor executivo da Agéncia pode isentar:

(@) Da exigéncia referida no n.° 2, alineac), segundo periodo, o requerente
que forneca prova de que adquiriu de outro modo a qualificacdo
requerida;

(b) Da exigéncia referida no n°2, ainea a), profissionais atamente
qualificados, desde que os requisitos estabelecidos no n.° 2, alineas b) e
C), sgjam cumpridos.»;

O n.°5 passa ater a seguinte redacéo:

«5. Uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatérios autorizados, nas
condic¢oes fixadas em conformidade com o artigo 93.°-A, alinea p).»;

No titulo IX, é inserida a seguinte sec¢éo 5:

«SECCAO5

Delegacdo de poderes

Artigo 93.°-A

Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,

especificando:

(@ Osrequisitos relativos a forma das decisoes referidas no artigo 75.°,

(b) As modalidades do processo oral e da instrucéo referidos nos artigos 77.° e
78.5,

(c) Asmodalidades da notificagéo referidano artigo 79.°,

(d) O procedimento da verificacgo da perdade direitos referidano artigo 79.-A;

(e) Asregras sobre os meios de comunicagdo, incluindo os meios eletronicos de

comunicacdo referidos no artigo 79.°-B, a utilizar pelas partes no processo
perante a Agéncia e os formularios a disponibilizar pela Agéncia;
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(82)

(f)

(9)

(h)

()

(k)

(N

(m)

(n)

(0)

(P)

Asregras aplicaveis ao cdlculo e duragdo dos prazos referidos no artigo 79.°-C,
ne1l,

O procedimento de correcdo de erros linguisticos ou de erros de transcricdo e
de lapsos manifestos no quadro das decisdes da Agéncia, bem como de erros
técnicos atribuiveis a Agéncia aquando do registo da marca ou da publicacdo
do seu registo, referidos no artigo 79.°-D;

O procedimento de revogacdo de decisbes ou de cancelamento de uma
inscricdo no registo, referidos no artigo 80.2, n.° 1,

As modalidades de interrupcéo e retoma de processos perante a Agéncia,
referidas no artigo 82.°-A,;

Os procedimentos relativos a reparticdo e fixacdo das custas, referidas no artigo
85.%, nl1l);

AsindicacOes referidas no artigo 87.%, n.° 1,

O procedimento de inspegcdo publica, prevista no artigo 88.°, incluindo das
partes do processo excluidas da mesma, e das modalidades de conservacao dos
processos da Agéncia, previstano artigo 88.°, n.° 5);

As modalidades de publicacdo das indicagOes e inscricdes, referidas no artigo
89.%, n.° 1, alinea a), no boletim de marcas europeias, incluindo o tipo de
informaces e as linguas em que as indicagdes e inscricdes devem ser
publicadas;

A freguéncia, forma e linguas das publicacfes do jorna oficial da Agéncia,
referido no artigo 89.°, n.° 1, alineab);

As modalidades do intercambio de informagbes e das comunicages entre a
Agéncia e as autoridades dos Estados-Membros e da inspecdo publica pelos
tribunais ou outras autoridades dos Estados-Membros, nos termos do artigo
90.5;

As derrogag0es a obrigacdo de representacdo perante a Agéncia nos termos do
artigo 92.%, n.° 2, as condices em que deve ser nomeado um representante
comum nos termos do artigo 92.2, n.°4, as condi¢des em que os empregados
referidos no artigo 92.°, n°3, e os mandatarios autorizados referidos no
artigo 93.°, n.° 1, devem apresentar & Agéncia uma procuragado assinada, a fim
de poder assegurar a representacdo, o conteldo dessa procuracdo e as
condicbes em que uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatérios
autorizados, referidano artigo 93.°, n.° 5.».

No titulo X, o titulo da sec¢éo 1 passa ater a seguinte redacao:

«Aplicacdo das normas da Unido em matéria de competéncia judiciaria e de
reconhecimento e aplicacéo de decisdes em matéria civil e comercial»;

O artigo 94.° é alterado do seguinte modo:
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(84)

(85)

(@

(b)

(©)

O titulo passa ater a seguinte redacao:

«Aplicacdo das normas da Unido em matéria de competéncia judiciaria e
de reconhecimento e aplicacdo de decisdes em matéria civil e comercial»;

No n.° 1, os termos «do Regulamento (CE) n.° 44/2001» sdo substituidos por
«das normas da Unido em matéria de competéncia judiciaria e de
reconhecimento e aplicacéo de acorddos em matéria civil e comercial»;

E aditado o seguinte n.% 3:

«3. As remissfes feitas no presente regulamento para o Regulamento (CE)
Nn.° 44/2001 incluem, sempre que adequado, o Acordo entre a Comunidade
Europeia e o Reino da Dinamarca relativo a competéncia judicidria, ao
reconhecimento e a execucdo de decisbes em matéria civil e comercial,
assinado em 19 de outubro de 2005.»,

No artigo 96.°, ainea c), os termos «n.° 3, segundo periodo do artigo 9.% sdo
substituidos por «artigo 9.°-B, n.° 2»;

No artigo 99.° 0 n.° 3 passa ater a seguinte redagéo:

«3. Nas acoes referidas no artigo 96.°, alineas a) e c), as excecdes de extincdo ou de
nulidade da marca europeia apresentadas por outra via que ndo sga um pedido
reconvencional sd sdo admissiveis na medida em que o réu alegue que o titular da
marca europeia poderia ser destituido dos seus direitos por utilizac8o insuficiente no
momento em que o processo por infracdo foi intentado.»;

O artigo 100.° é alterado do seguinte modo:

(@

(b)

O n.°4 passa ater a seguinte redacéo:

«4. O tribunal de marcas europeias em que tenha sido apresentado um pedido
reconvencional de extin¢cdo ou de nulidade de uma marca europeia ndo pode
prosseguir o exame desse pedido, até o interessado ou o tribunal ter informado
a Agéncia da data em que esse pedido reconvencional foi apresentado. A
Agéncia deve inscrever essas informagbes no registo. Se um pedido de
extincdo ou de nulidade da marca europeia estiver pendente perante a Agéncia,
o tribunal deve ser informado do facto pela Agéncia e suspender o processo até
que a decisdo sobre o pedido sgja definitiva ou o pedido sgjaretirado.»;

O n.° 6 passa ater a seguinte redagao:

«6. Quando transite em julgado uma decisdo de um tribunal de marcas
europeias sobre um pedido reconvencional de extingdo ou de nulidade de uma
marca europeia, deve ser enviada sem demora a Agéncia uma copia da decisdo
pelo tribunal ou por qualquer das partes no processo nacional. A Agéncia ou
qualquer outra parte interessada pode solicitar informacdes sobre esse envio. A
Agéncia deve inscrever no registo a mengao da deciséo e tomar as medidas
necessarias para se conformar com o seu dispositivo.»,

35

PT



PT

(86)

(87)
(89)

(89)

(90)

(91)
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(93)

(94)

(95)

No artigo 102.°, 0 n.° 2 passa a ter a seguinte redagéo:

«2. O tribunal de marcas europeias pode igualmente aplicar medidas ou disposices
ao abrigo da legislagdo aplicavel que considere adequadas nas circunstancias do
caso.»;

E suprimido o artigo 108.°.

No artigo 113.° n.° 3), os termos «bem como as condi¢Bes formais previstas no
regulamento de execucdo» sdo substituidos por «bem como as condi¢des formais
estabel ecidas em conformidade com o artigo 114.°-A»,

No artigo 114.9, n.° 2, os termos «no regulamento de execugdo» sao substituidos por
«nos atos del egados adotados em conformidade com o presente regulamento,

E inserido o seguinte artigo 114.°-A:

«Artigo 114.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados em conformidade com o artigo
163.%, especificando as condi¢Oes formais que os pedidos de transformacdo dos
pedidos de marca europeia devem respeitar e 0s pormenores do seu exame e da sua
publicacdo.»;

No artigo 116.°, o n.° 2 passa a ter a seguinte redacao:

«2. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, a Agéncia pode recorrer aos servicos de
peritos nacionais destacados ou de outro pessoa ndo recrutado pela Agéncia. O
Conselho de Administragdo deve adotar uma decisdo que estabeleca as regras
aplicavels ao destacamento de peritos nacionais na Agéncia.»;

No artigo 117.°, os termos «ao Instituto» sdo substituidos por «a Agéncia e ao seu
pessoal »;

O artigo 119.° é alterado do seguinte modo:
(@ Non.°6, segundo paragrafo, 0 segundo periodo passa ater a seguinte redacéo:

«A tradugdo deve ser apresentada no prazo estabelecido em conformidade com
o artigo 144.°-A, dineab).»;

(b) E aditado o seguinte n.’ 8:

«8. O diretor executivo deve estabelecer o0 modo de certificacdo das
tradugdes.»;

No artigo 120.° n° 1, os termos «no regulamento de execucdo serdo» S0
substituidos por «num ato delegado adotado ao abrigo do presente regulamento sao»;

E suprimido o artigo 122.;
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O artigo 123.° passa a ter a seguinte redagéo:

«Artigo 123.°
Transparéncia

1. O Regulamento (CE) n.° 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (*) é
aplicavel aos documentos detidos pela Agéncia.

2. O Conselho de Administracdo adota as regras de execucdo pormenorizadas do
Regulamento (CE) n.° 1049/2001.

3. As decisdes tomadas pela Agéncia ao abrigo do artigo 8.° do Regulamento (CE)
n.° 1049/2001 podem ser objeto de queixa junto do Provedor de Justica Europeu ou
de recurso para o Tribunal de Justica da Unido Europeia, nas condicbes
estabel ecidas, respetivamente, nos artigos 228.° e 263.° do Tratado.

4. O tratamento de dados pessoais pela Agéncia fica sujeito as disposicdes do
Regulamento (CE) n.° 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (**).

(*) JOL 145 de 31.5.2001, p. 43.
(**)JOL 8de12.1.2001, p. 1.»;
E inserido o seguinte artigo 123.%-A:

«Artigo 123.°-A
Regras de seguranca em matéria de protecdo das informacoes classificadas e das
infor magdes sensiveis ndo classificadas

A Agéncia deve aplicar os principios de seguranca constantes das regras de
seguranca da Comissdo para proteger as informagdes classificadas da UE (ICUE) e
as informagdes sensiveis ndo classificadas, em conformidade com o anexo a Decisdo
2001/844/CE, CECA, Euratom da Comissdo (*). A aplicacdo dos principios de
seguranca deve abranger, nomeadamente, as disposi¢es relativas ao intercambio,
tratamento e conservagado de tais informagoes.

(*) JOL 317 de 3.12.2001, p. 1.»;
No titulo X1, éinserida a seguinte seccéo 1A:

«SECCAO 1A
AtribuicOes da Agéncia e cooper acao para a promogao da conver géncia

Artigo 123.°-B
Atribuicdes da Agéncia

1. S&o atribuicdes da Agéncia:

(@ A administracdo e a promoc¢do do sistema da marca europeia estabelecido no
presente regulamento;
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(b) A administragéo e a promoc¢do do sistema de desenhos ou model os europeus
estabel ecido no Regulamento (CE) n.° 6/2002 (*);

(c) A promocdo da convergéncia das préticas e instrumentos nos dominios das
marcas, desenhos e modelos, em colaboragdo com os institutos de propriedade
industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade
Intelectual;

(d) As atribuicOes referidas no Regulamento (UE) n.°386/2012 do Parlamento
Europeu e do Conselho (**).

2. A Agéncia deve cooperar com as instituicoes, autoridades, organismos, institutos
de propriedade industrial e organizagdes internacionais e ndo-governamentais no que
diz respeito as atribuicdes estabelecidasno n.° 1.

3. A Agéncia pode prestar servicos de mediagdo voluntéria, com o objetivo de
auxiliar as partes para chegar a uma solugcdo amigavel.

Artigo 123.°-C
Cooper acdo para promover a conver géncia das praticas e dosinstrumentos

1. A Agéncia e os ingtitutos de propriedade industrial dos Estados-Membros e o
Instituto Benelux da Propriedade Intelectual devem cooperar entre si para promover
a convergéncia das praticas e instrumentos no dominio das marcas, desenhos e
model os.

Esta cooperacao deve abranger os seguintes dominios de atividade:
(@ O desenvolvimento de normas de exame comuns,

(b) A criagdo de bases de dados e portais ligados ou comuns a escala da Uni&o
para consulta, pesquisa e classificacao;

(c) O fornecimento continuo e o intercambio de dados e informages, incluindo a
alimentac&o das bases de dados e portais referidos na alinea b);

(d) O estabelecimento de normas e praticas comuns, com vista a garantir a
interoperabilidade entre sistemas e procedimentos em toda a Uni&o e a reforcar
asua coeréncia, eficiéncia e eficacia;

(e) A partilha de informagdes sobre os direitos e procedimentos de propriedade
industrial, incluindo o apoio matuo aos servigos de assisténcia e centros de
informacao;

(f) O intercambio de conhecimentos técnicos e de assisténcia em relacéo aos
dominios previstos nas alineas a) ae).

2. A Agéncia deve definir, elaborar e coordenar projetos comuns do interesse da

Uni&o no que diz respeito aos dominios referidos no n.° 1. A definicdo dos projetos
deve incluir as obrigacOes e responsabilidades especificas de cada ingtituto da
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propriedade industrial participante dos Estados-Membros e do Instituto Benelux da
Propriedade Intelectual.

3. Os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux
da Propriedade Intelectua devem participar efetivamente nos projetos comuns
referidos no n° 2, a fim de assegurar 0 seu desenvolvimento, funcionamento,
interoperabilidade e atualizagao.

4. A Agéncia deve prestar apoio financeiro aos projetos comuns do interesse da
Unido referidos no n.°2, na medida em que tal sgja necess&rio para assegurar a
participacdo efetiva dos institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros e
do Instituto Benelux da Propriedade Intelectual nos projetos, na acecéo do n.°3. O
apoio financeiro pode assumir a forma de subvengbes. O montante total do
financiamento ndo pode ser superior a 10 % do rendimento anual da Agéncia. Os
beneficiarios das subvengdes devem ser os institutos da propriedade industrial dos
Estados-Membros e o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual. As subvencdes
podem ser atribuidas sem convite a apresentacdo de propostas, em conformidade
com as regras financeiras aplicaveis a Agéncia, bem como com os principios dos
procedimentos de concessdo de subvengdes estabelecidos no Regulamento
Financeiro (UE) n.°966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (***) e no
Regulamento delegado (UE) n.° 1268/2012 da Comissao (****).

(*) JOL 3de5.1.2002, p. 1.

(**)JOL 129 de 16.5.2012, p. 1.

(***)JOL 298 de 26.10.2012, p. 1.

(****) JO L 362 de 31.12.2012, p. 1.»,

No titulo XII, as secges 2 e 3 passam a ter a seguinte redagéo:

«SECCAO 2
Conselho de Administracéo

Artigo 124.°
Competéncias do Conselho de Administracéo

1. Sem prejuizo das fungdes atribuidas ao Comité Orcamental na seccdo 5, o
Conselho de Administracdo exerce as seguintes competéncias.

(@ Com base num projeto apresentado pelo diretor executivo, em conformidade
com o artigo 128.°, n.°4, alinea c), o Conselho de Administracdo adota o
programa de trabalho anual da Agéncia para 0 ano seguinte, tendo em conta o
parecer da Comissdo, e transmite o programa adotado ao Parlamento Europeu,
ao Conselho e a Comisséo;

(b) Com base num projeto apresentado pelo diretor executivo, em conformidade
com o artigo 128.°, n.° 4, alinea d), e tendo em conta o parecer da Comisséo, 0
Conselho de Administracdo adota o programa estratégico plurianual da
Agéncia, incluindo a estratégia da Agéncia para a cooperacdo internacional, na
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(d)

(€)

(f)

9)

(h)

(i)

()

(k)

sequéncia de uma troca de pontos de vista entre o diretor executivo e a
comissdo competente do Parlamento Europeu, e transmite o programa adotado
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e a Comissao;

Com base num projeto apresentado pelo diretor executivo, em conformidade
com 0 artigo 128.°, n.°4, alinea f), o Conselho de Administragdo adota o
relatorio anual e transmite o relatério adotado ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, a Comisséo e ao Tribunal de Contas,

Com base num projeto apresentado pelo diretor executivo, em conformidade
com o artigo 128.°, n.° 4, alinea g), o Conselho de Administracdo adota o plano
plurianual da politica de pessoal;

O Conselho de Administracéo adota regras sobre a prevencdo e a gestéo dos
conflitos de interesses na Agéncia;

Em conformidade com o n.° 2, exerce, em relagdo ao pessoa da Agéncia, 0s
poderes de nomeacdo conferidos pelo Estatuto a autoridade investida do poder
de nomeacdo e pelo Regime Aplicavel aos Outros Agentes a autoridade
habilitada a celebrar contratos de recrutamento («as autoridades investidas do
poder de nomeacdo»);

O Conselho de Administracéo adota regras adequadas de aplicacdo do Estatuto
e do Regime Aplicavel aos Outros Agentes, em conformidade com o artigo
110.° do Estatuto dos Funcionérios,

O Conselho de Administracdo nomeia e pode destituir das suas fungdes o
diretor executivo e os diretores executivos adjuntos, de acordo com o
artigo 129.5 e nomeia o presidente, os presidentes das sessoes e 0s membros
das Camaras de Recurso, em conformidade com o artigo 136.°,

O Conselho de Administragcdo deve assegurar 0 acompanhamento adequado
das conclusdes e recomendacfes decorrentes dos relatorios e avaliagdes de
auditoria interna ou externa a que se refere o artigo 165.°-A, bem como dos
inquéritos do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF);

O Conselho de Administracgo é consultado antes da adocé@o das orientacfes
relativas a0 exame da Agéncia e nos outros casos previstos no presente
regulamento;

O Conselho de Administracdo pode apresentar pareceres e pedir informacoes
ao diretor executivo e & Comissdo, se 0 considerar necessario.

2. O Conselho de Administracéo deve adotar uma decisdo, em conformidade com o
artigo 110.° do Estatuto e o artigo 142.° do Regime Aplicavel aos Outros Agentes,
com base no artigo 2.°, n.°1, do Estatuto e no artigo 6.° do Regime Aplicavel aos
Outros Agentes, delegando os poderes de nomeagéo relevantes no diretor executivo e
definindo as condic¢des em que a delegacdo de poderes pode ser suspensa.

O diretor executivo deve ser autorizado a subdelegar esses poderes.
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Se circunstancias excecionais assim o exigirem, o Conselho de Administragdo pode,
mediante a adocdo de uma decisdo, suspender temporariamente a delegacdo de
poderes da autoridade investida do poder de nomeagéo no diretor executivo e 0s
poderes subdelegados por este Ultimo, passando a exercé-los ou delegando-os num
dos seus membros ou num membro do pessoal distinto do diretor executivo.

Artigo 125.°
Composicao do Conselho de Administracéo

1. O Conselho de Administracdo € composto por um representante de cada
Estado-Membro e por dois representantes da Comissao, bem como pelos respetivos
suplentes.

2. Os membros do Conselho de Administragdo podem, sob reserva do regulamento
interno, ser assistidos por conselheiros ou por peritos.

3. A duracdo do mandato é de quatro anos. O mandato é renovavel.

Artigo 126.°
Presidente do Conselho de Administracéo

1. O Conselho de Administracéo elege de entre 0s seus membros um presidente e um
vice-presidente. O vice-presidente substitui por ineréncia de fungdes o presidente em
caso de impedimento deste.

2. A duracdo do mandato do presidente e do vice-presidente € de quatro anos. Este
mandato € renovavel uma vez. Se, no entanto, 0s respetivos mandatos de membros
do Conselho de Administracdo terminarem durante 0 seu mandato, este ultimo
caduca automaticamente na mesma data.

Artigo 127.°
Reunides
1. O Conselho de Administragéo reline-se por convocagdo do seu presidente.

2. O diretor executivo participa nas deliberacOes, exceto se o Conselho de
Administracdo decidir de outro modo.

3. O Conselho de Administracdo reline-se em sessdo ordinaria uma vez por ano.
Além disso, pode também reunir-se por iniciativa do seu presidente ou a pedido da
Comisséo ou de um terco dos Estados-Membros.

4. O Conselho de Administragao estabel ece 0 seu regulamento interno.

5. O Conselho de Administracdo delibera por maioria absoluta dos seus membros.
Contudo, € exigida uma maioria de dois tercos dos seus membros para as decisdes
gue o Conselho de Administragcdo é competente para tomar nos termos do artigo
124.°, n.° 1, alineas a) e b), do artigo 126.°, n.° 1, e do artigo 129.% n.®* 2 e 4. Em
ambos 0s casos, cada membro dispde de um unico voto.
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6. O Conselho de Administracdo pode convidar observadores para assistirem as suas
reuni oes.

7. O secretariado do Conselho de Administracéo é assegurado pela Agéncia.

SECCAO 2A
Comissao Executiva

Artigo 127.°-A
Estabelecimento

O Conselho de Administracdo pode estabel ecer uma comissdo executiva.

Artigo 127.°-B
Competéncias e or ganizagao

1. A Comissao Executiva presta assisténcia ao Conselho de Administragéo.
2. A Comissdo Executiva exerce as seguintes competéncias:
(8 Elaboragdo de decisdes aaprovar pelo Conselho de Administragéo;

(b) Seguimento adequado, juntamente com o Conselho de Administracdo, das
conclusdes e recomendacOes decorrentes dos relatérios e avaliacbes de
auditoria interna ou externa, bem como dos inquéritos do Organismo Europeu
de Luta Antifraude (OLAF);

(c) Assisténcia e aconselhamento do diretor executivo em matéria de aplicacdo das
decisbes do Conselho de Administragdo, a fim de reforcar a supervisdo da
gestdo administrativa sem prejuizo das fungdes do diretor executivo, previstas
no artigo 128.°.

3. Se necessario, em caso de urgéncia, a Comissdo Executiva pode tomar
determinadas decisdes provisorias em nome do Conselho de Administragdo, em
especial sobre questdes de gestdo administrativa, incluindo a suspensdo da delegacéo
dos poderes da autoridade investida do poder de nomeagéo.

4. A Comissdo Executiva é composta pelo presidente do Conselho de Administragéo,
um representante da Comissao no Conselho de Administragéo e trés outros membros
nomeados pelo Conselho de Administragdo de entre os seus membros. O presidente
do Conselho de Administragdo preside igualmente & Comissdo Executiva. O diretor
executivo participa nas reunides da Comissao Executiva, mas sem direito de voto.

5. A duracdo dos mandatos dos membros da Comisséo Executiva é de quatro anos. A
duracdo do mandato dos membros da Comissdo Executiva termina com a cessacao
da sua qualidade de membros do Conselho de Administragéo.

6. A Comissdo Executiva reline-se em sessdo ordindria, pelo menos, uma vez por
trimestre. Além disso, pode reunir-se por iniciativa do seu presidente ou a pedido dos
seus membros.
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7. A Comissdo Executiva deve respeitar as regras processuais estabelecidas pelo
Conselho de Administracéo.

SECC;AO 3
Diretor executivo

Artigo 128.°
Competéncias do diretor executivo

1. A Agéncia é gerida pelo diretor executivo. O diretor executivo responde perante o
Conselho de Administracéo.

2. Sem prejuizo das competéncias da Comissdo, do Conselho de Administracéo e do
Comité Orcamental, no exercicio das suas funcbes, o diretor executivo é
independente e ndo deve tentar obter nem receber instrucdes de qualquer governo ou
de qualquer outro organismo.

3. O diretor executivo é o representante legal da Agéncia.
4. O diretor executivo exerce, entre outras, as seguintes competéncias:

(@ Toma todas as medidas Uteis, nomeadamente através da adocdo de instrucdes
administrativas internas e da publicacdo de comunicacBes, com vista a
assegurar o funcionamento da Agéncia;

(b) Executa as decisdes adotadas pelo Conselho de Administracéo;

(c) Elabora um projeto de programa de trabalho anual, indicando a previséo de
recursos humanos e financeiros necessarios para cada atividade, e apresenta-o
ao Conselho de Administracéo, apos consulta da Comissao;

(d) Elabora um projeto de programa estratégico plurianual, incluindo a estratégia
da Agéncia em matéria de cooperacdo internacional, e apresenta-o ao Conselho
de Administracéo, apds consulta da Comissao e na sequéncia de uma troca de
pontos de vista com as comi ssdes competentes do Parlamento Europeu;

(e) Executa o programa de trabalho anual e o programa estratégico plurianua e
apresenta um relatério ao Conselho de Administracdo sobre a sua execugao;

(f) Elabora o relatério anual sobre as atividades da Agéncia e apresenta-0 ao
Conselho de Administragdo para aprovagao;

(g Elabora um projeto de plano plurianual em matéria de politica de pessoa e
apresenta-0 ao Conselho de Administragéo, apos consulta da Comissao;

(h) Elabora um plano de acdo na sequéncia das conclusdes dos relatorios e
avaliagcbes de auditoria interna ou externa, bem como dos inquéritos do
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), e apresenta duas vezes por
ano um relatorio sobre os progressos realizados a Comisséo e ao Conselho de
Administracéo;
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(i)  Protege os interesses financeiros da Uni&o mediante a aplicagdo de medidas de
prevencdo da fraude, da corrupcdo e de quaisgquer outras atividades ilicitas,
com base em controlos efetivos e, se forem detetadas irregularidades, na
recuperacdo dos montantes indevidamente pagos e, se for caso disso, na
Imposi¢éo de sangdes administrativas e financeiras efetivas, proporcionadas e
dissuasivas,

() Elaboraa estratégia antifraude da Agéncia e apresenta-a ao Comité Orcamental
para aprovagao;

(k) A fim de assegurar uma aplicacéo uniforme do regulamento, pode remeter
guestdes de direito para a camara de recurso alargada, em especial se esta tiver
emitido decisdes divergentes sobre a matéria em causa;

()  Elaboraaprevisdo das receitas e despesas da Agéncia e executa o or¢camento;

(m) Exerce os poderes que Ihe sdo confiados, em relacéo ao pessoal, pelo Conselho
de Administracdo, de acordo com o artigo 124.°, n.° 1, alineaf);

(n) Exerce os poderes que lhe sdo conferidos pelo artigo 26.%, n.° 3, artigo 29.°,
n.5, artigo 30.° n.2, artigo 45.%, n.°3, artigo 75.° n.°2, artigo 78.°, n.°5,
artigo 79.5 artigo 79.°-B, artigo 79.°-C, artigo 87.%, n.° 3, artigo 88.°, artigo
89.°, artigo 93.° n.° 4, artigo 119.°, n.° 8, e artigo 144.°, em conformidade com
0s critérios estabelecidos no presente regulamento e nos atos delegados
adotados em aplicacéo do mesmo;

(o) Pode delegar as suas fungoes.

5. O diretor executivo € assistido por um ou mais diretores executivos adjuntos. Na
sua auséncia ou impedimento, o diretor executivo € substituido pelo diretor adjunto
ou por um dos diretores executivos adjuntos, de acordo com o procedimento fixado
pelo Conselho de Administragéo.

Artigo 129.°
Nomeacao e destituicao do diretor executivo e prorrogacéo do seu mandato

1. O diretor executivo deve ser contratado como agente temporario da Agéncia, nos
termos do artigo 2.°, alinea a), do Regime Aplicavel aos Outros Agentes.

2. O diretor executivo deve ser nomeado pelo Conselho de Administracéo a partir de
uma lista de candidatos proposta pela Comisséo, na sequéncia de um processo de
selecdo aberto e transparente. Antes da sua homeagao, o candidato selecionado pelo
Conselho de Administracéo pode ser convidado a efetuar uma declaragéo perante
gualquer comissdo competente do Parlamento Europeu e a responder a questbes
colocadas pelos seus membros. Na celebragdo do contrato do diretor executivo, a
Agéncia deve ser representada pelo presidente do Conselho de Administracéo.

O diretor executivo sO pode ser destituido por decisdo do Conselho de
Administracdo, deliberando sob proposta da Comisséo Europeia.
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3. O mandato do diretor executivo tem uma duragdo de cinco anos. No final desse
periodo, a Comissdo deve proceder a uma avaliagcdo que tenha em conta a avaliacéo
do desempenho do diretor executivo e as futuras atribuicdes e desafios da Agéncia.

4. O Conselho de Administracéo, deliberando por proposta da Comissdo que tenha
em conta a avaliacdo referida no n.° 3, pode prorrogar uma vez 0 mandato do diretor
executivo, por um periodo ndo superior a cinco anos.

5. Um diretor executivo cujo mandato tenha sido prorrogado ndo pode, no termo do
periodo, participar noutro processo de selecdo para 0 mesmo lugar.

6. Os diretores executivos adjuntos devem ser nomeados ou destituidos das suas
funcdes, nos termos do n.° 2, apos consulta do diretor executivo e, se for caso disso,
do diretor executivo eleito. O mandato do diretor executivo adjunto tem uma duragdo
de cinco anos. Esse mandato pode ser renovado uma vez, por um periodo néo
superior a cinco anos, pelo Conselho de Administracéo, deliberando sob proposta da
Comissao nas condicdes estabel ecidas no n.° 4, apds consulta do diretor executivo.»;

O artigo 130.° é alterado do seguinte modo:
(@ A dineac) passaater a seguinte redacéo:

«C) Um servico responsavel pela conservagao do registo;»;
(b) E aditada a seguinte alineaf):

«f) Qualquer outra unidade ou pessoa nomeada para o efeito pelo diretor
executivo.»;

No artigo 132.° n.° 2, aprimeirafrase passa ater a seguinte redagao:

«Em casos especificos definidos em conformidade com o artigo 144.°-A, alineac), as
decisbes sdo tomadas por um Unico membro.»;

O artigo 133.° passa ater a seguinte redacéo:

«Artigo 133.°
Servico responsavel pela conservacao do registo

1. O servico responsavel pela conservacdo do registo € responsavel pela tomada de
decisdes relativas as inscri¢des no registo.

2. E igualmente responsavel pela conservacdo da lista de mandatérios autorizados
referidano artigo 93.2, n.° 2.

3. As decisdes do servico sao tomadas por um membro.»;
O artigo 134.° é alterado do seguinte modo:

(@ On.L1passaater aseguinte redacdo:
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«1l. As Divisdes de Anulacdo sd0 competentes para tomar decisoes
relacionadas com:

(@ Pedidos de extingdo ou de declaracdo de nulidade de uma marca
europeia;

(b) Pedidos de transmissdo de uma marca europeia, prevista no artigo
18.9.»;

(b) Non.°2, aterceirafrase passaater a seguinte redacéo:

«Em casos especificos definidos em conformidade com o artigo 144.°-A,
alineac), as decisdes sdo tomadas por um Unico membro.»;

E inserido o seguinte artigo 134.°-A:

«Artigo 134.°-A
Competéncias gerais

As decisdes necessarias por forca do presente regulamento, que ndo caiam no ambito
das competéncias de um examinador, de uma Divisdo de Oposi¢éo, de uma Divisdo
de Anulagdo ou do servico responsavel pela conservacdo do registo, devem ser
tomadas por um funcionario ou unidade nomeada para o efeito pelo diretor
executivo.»;

O artigo 135.° é alterado do seguinte modo:
(@ On.L1passaater aseguinte redacdo:

«1. As Camaras de Recurso sdo competentes para deliberar sobre os recursos
apresentados contra as decisdes tomadas ao abrigo dos artigos 131.° a 134.°-
A.»;

(b) Non.°3, aaineaa) passaater a seguinte redacao:

«a) Pelo orgéo das Camaras de Recurso referido no artigo 136.°, n.° 4, alinea
a); »;

(c) On.4 passaater aseguinte redacdo:

«4. A camara alargada é iguamente responsdvel pela formulacdo de pareceres
fundamentados sobre questdes de direito que Ihe tenham sido submetidas pelo
diretor executivo nos termos do artigo 128.°, n.° 4, alinea k).»;

(d) Non.°5, ésuprimidaaultimafrase;
O artigo 136.° passa ater a seguinte redacéo:

«Artigo 136.°
Independéncia dos membr os das Camar as de Recur so
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1. O presidente das Camaras de Recurso e o presidente de cada camara sdo nomeados
por um periodo de cinco anos, segundo o procedimento estabelecido no artigo 129.°
para a nomeagdo do diretor executivo. SO podem ser destituidos das suas funcdes
durante o periodo de exercicio do cargo por motivos graves e se 0 Tribuna de
Justica, chamado a deliberar pela instituicdo que os tiver nomeado, tomar uma
decisdo nesse sentido.

2. O mandato do presidente das Camaras de Recurso pode ser prorrogado uma vez
por cada periodo adicional de cinco anos ou até a respetiva idade de reforma, se esta
for atingida durante o novo mandato, apds uma prévia avaliagdo positiva do seu
desempenho pelo Conselho de Administracéo.

3. O mandato dos presidentes das camaras pode ser prorrogado por periodos
adicionais de cinco anos ou até a idade de reforma, se esta for atingida durante o
novo mandato, apdés uma prévia avaliacdo positiva do seu desempenho pelo
Conselho de Administracéo, sob reserva de um parecer favoravel do presidente das
Camaras de Recurso.

4. Cabe a0 presidente das Camaras de Recurso o desempenho das seguintes funcbes
de gestéo e de organizagao:

(@ Presidir a instancia das Camaras de Recurso encarregada de definir as
regras e a organizagao do trabalho das camaras;

(b) Garantir aexecucao das decisdes dessa instancia;

(c) Atribuir os processos as camaras com base em critérios objetivos
estabel ecidos pelainstancia das Camaras de Recurso;

(d) Comunicar ao diretor executivo as necessidades das camaras em termos
de despesas, tendo em vista a elaboracéo da previsdo de despesas.

O presidente das Camaras de Recurso preside a camara alargada.

5. Os membros das Camaras de Recurso sdo nomeados pelo Conselho de
Administracgo por um periodo de cinco anos. O seu mandato pode ser renovado por
periodos adicionais de cinco anos ou até a idade de reforma, se esta for atingida
durante o novo mandato, apds uma prévia avaliacdo positiva do seu desempenho pelo
Conselho de Administracdo, sob reserva de um parecer favoravel do presidente das
Camaras de Recurso.

6. Os membros das Camaras de Recurso sO podem ser destituidos das suas fungdes
por motivos graves e se o Tribunal de Justica, chamado a deliberar pelo Conselho de
Administracdo, com base numa recomendacdo do presidente das Camaras de
Recurso, depois de consultar o presidente da camara a que pertence o membro em
guestdo, tomar uma decisdo nesse sentido.

7. O presidente e os membros das Camaras de Recurso, bem como o presidente de
cada camara, sdo independentes. Nas suas decisdes, ndo estéo vinculados a qualquer
Instrugao.
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8. As decisdes tomadas pela camara alargada sobre recursos ou pareceres relativos a
guestdes de direito que Ihe tenham sido submetidos pelo diretor executivo nos termos
do artigo 135.° sdo vinculativas em relacdo as entidades decisorias da Agéncia
referidas no artigo 130.°.

9. O presidente e os membros das Camaras de Recurso, bem como o presidente de
cada camara, ndo podem ser examinadores nem membros das Divisdes de Oposicao,
do servico responsavel pela conservacdo do registo ou das Divisdes de Anulagdo.»,

O artigo 138.° passa a ter a seguinte redacéo:

«Artigo 138.°
Comité Orcamental

1. Ao Comité Orcamental sdo confiadas as atribui¢des previstas na presente seccao.

2. O artigo 125.°, artigo 126.° e artigo 127.°2, n.* 1 a4 e n.® 6 e 7, sdo aplicaveis
mutatis mutandis ao Comité Orcamental .

3. O Conselho Orcamental delibera por maioria absoluta dos seus membros. No
entanto, é exigida uma maioria de dois tercos dos seus membros para as decisoes
relativamente as quais o Comité Orcamental seja competente nos termos do
artigo 140.°, n.° 3, e do artigo 143.°. Em ambos os casos, cada membro dispde de um
unico voto.»;

Ao artigo 139.° é aditado o seguinte n.° 4.

«4. A Agéncia elabora, numa base bianual, um relatorio dirigido a Comisséo sobre a
sua situacdo financeira. Com base neste relatorio, a Comissdo andlisa a situacdo
financeira da Agéncia.»;

E inserido o seguinte artigo 141.°-A:

«Artigo 141.°-A
Luta antifraude

1. A fim de facilitar a luta contra a fraude, a corrupcgao e outras atividades ilicitas, no
ambito do Regulamento (CE) n.° 1073/1999, a Agéncia deve aderir ao Acordo
Interinstitucional de 25 de maio de 1999 relativo aos inquéritos internos efetuados
pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e adotar as disposi¢Oes
adequadas aplicaveis atodo o pessoal da Agéncia, utilizando o modelo que figura no
anexo a esse acordo.

2. O Tribunal de Contas Europeu dispde de poderes para auditar, com base em
documentos e no local, todos os benefici&rios de subvencgdes, contratantes e
subcontratantes que tenham recebido fundos da Unio atravées da Agéncia.

3. O OLAF pode realizar inquéritos, neles se incluindo verificagbes e inspecfes no
local, em conformidade com as disposicbes e 0s procedimentos previstos no
Regulamento (CE) n.° 1073/1999 e no Regulamento (Euratom, CE) n.° 2185/96, com
o fim de estabelecer se houve fraude, corrupcdo ou qualquer outra atividade ilicita
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lesiva dos interesses financeiros da Uni&do no ambito de uma subvencéo ou de um
contrato financiado pela Agéncia.

4. Sem prejuizo do disposto nos n.*° 1, 2 e 3, os acordos de cooperacdo celebrados
com paises terceiros e organizacfes internacionais, 0s contratos, as convencdes de
subvencdo e as decisdes de subvencédo da Agéncia devem conter disposicdes que
habilitem expressamente o Tribunal de Contas Europeu e o OLAF a procederem a
essas auditorias e inquéritos, de acordo com as respetivas competéncias.

5. O Comité Orcamental adota uma estratégia de luta antifraude proporcional aos
riscos de fraude, tendo em conta a relacdo custos-beneficios das medidas a
executar.»;

O artigo 144.° passa a ter a seguinte redagéo:

«Artigo 144.°
Taxas

1. Para além das taxas previstas no artigo 26.%, n.° 2, artigo 36.°, n.° 1, ainea c),
artigo 41.9, n.° 3, artigo 44.%, n.° 4, artigo 47.°, n.°* 1 e 3, artigo 49.2, n.° 4, artigo 56.°,
n.° 2, artigo 60.°, artigo 81.°, n.° 3, artigo 82.°, n.° 1, artigo 113.2, n.° 1, e artigo 147.°,
Nn.° 5, sdo cobradas taxas nos seguintes casos.

(@) Emissdo de uma cdpiado certificado de registo;

(b) Registo de umalicencaou de outro direito sobre uma marca europei &;

(c) Registo de umalicencaou de outro direito sobre um pedido de marca europeiga;
(d) Extingdo do registo de licengas ou de outros direitos;

(e) Maodificagdo de umamarca europeia registada;

(f)  Emissdo de extratos do registo;

(9) Inspecdo publica dos processos;

(h) Emissdo de cdpias de documentos constantes do processo;

(i) Emissdo de copias autenticadas do pedido;

()) Comunicacéo de informagdes contidas nos processos;

(k) Verificacdo dafixacdo das custas a pagar.

2. Os montantes das taxas referidas no n.° 1 devem ser fixados a um nivel que
assegure que as receitas resultantes séo, em principio, suficientes para o orcamento
da Agéncia, que deve estar em equilibrio, evitando a acumulagdo de excedentes
importantes. Sem prejuizo do artigo 139.°, n.° 4, a Comissao procede a uma revisao
dos niveis das taxas, caso um excedente significativo se torne recorrente. Se esta
revisdo ndo conduzir a uma reducdo ou alteracdo no nivel das taxas que tenha por
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efeito evitar novas acumulages de excedentes significativos, o excedente acumulado
apos arevisdo deve ser transferido para o orgamento da Uni&o.

3. O diretor executivo deve estabelecer as importancias a cobrar por servigos
prestados pela Agéncia distintos dos referidos no n°1 e pelas publicacbes da
Agéncia, em conformidade com os critérios estabelecidos no ato delegado adotado
nos termos do artigo 144.°-A, dinea d). O montante da taxa ndo deve exceder o
necessario para cobrir os custos do servigo especifico prestado pela Agéncia.

4. Em conformidade com os critérios definidos no ato delegado adotado nos termos
do artigo 144.°-A, alinead), o diretor executivo pode tomar as seguintes medidas:

(@) Determinar quais os métodos de pagamento especificos, para além dos
estabelecidos em conformidade com Artigo 144.°-A, alinea d), que podem ser
utilizados, em especial através de depdsitos em contas correntes detidas pela
Agéncia;

(b) Determinar os montantes abaixo dos quais uma quantia excessiva paga para
cobrir umataxa ou um encargo ndo podem ser reembol sados,

(c) Renunciar a cobranca coerciva de uma quantia devida se 0 montante a
recuperar for irrisorio ou se a recuperacdo for bastante improvéavel.

Quando possam ser utilizados os métodos de pagamento referidos na ainea a), o
diretor executivo deve estabelecer a data em gue se considera que esses pagamentos
aAgénciaforam efetuados.»;

E inserida a seguinte secc&o 6:

«SECCAO 6
Delegacdo de poderes

Artigo 144.°-A
Delegacdo de poderes

S80 conferidos a Comissdo poderes para adotar atos delegados em conformidade
com o artigo 163.°, afim de estabel ecer:

(@ Oscritérios especificos de utilizacdo das linguas referidas no artigo 119.°;

(b) Os casos em que decisdes de oposi¢do e de anulagdo sdo tomadas por um Unico
membro, de acordo com o artigo 132.%, n.° 2, e o artigo 134.°, n.° 2;

(c) A organizagdo pormenorizada das Cémaras de Recurso, incluindo o
estabelecimento e o0 papel do 6rgéo das Camaras de Recurso referido no artigo
1352 n.° 3, alinea @), a composi¢do da cAmara alargada e as regras relativas as
submissdes que Ihe sdo apresentadas referidas no artigo 135.° n.° 4), e as
condigdes em que as decisdes sdo tomadas por um unico membro, em
conformidade com o artigo 135.%, n.* 2 e 5;
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(d) O sistema de taxas e encargos a pagar a Agéncia, em conformidade com o
artigo 144.°, incluindo o montante das taxas, os métodos de pagamento, as
moedas, 0s prazos de pagamento de taxas e encargos, a data-valor de
pagamento, as consequéncias do ndo-pagamento ou do seu atraso e do
pagamento por excesso ou defeito, 0s servicos que podem ser gratuitos e 0s
critérios com base nos quais o diretor executivo pode exercer os poderes
estabelecidos no artigo 144.°n.° 3 e 4.»;

No artigo 145.° os termos «seus regulamentos de execucdo» sdo substituidos por
«atos delegados adotados em conformidade com o presente regulamento;

No artigo 147.2, osn.” 4, 5 e 6 passam ater a seguinte redaco:

«4. O depbsito de um pedido internacional implica o pagamento de uma taxa a
Agéncia. Se o registo internacional se basear numa marca europeia apds 0 seu
registo, a taxa € devida na data de registo da marca europeia. O pedido sO €
considerado depositado quando ataxa aplicavel tiver sido paga.

5. O pedido internacional deve satisfazer as condigdes formais estabelecidas em
conformidade com artigo 161.°-A, alinea a).

6. A Agéncia deve verificar se 0 pedido internacional satisfaz as condigoes
estabelecidas no artigo 146.° e nos n.”® 1, 3 e 5 do presente artigo.

7. A Agéncia deve transmitir o pedido internacional ao secretariado internaciona o
mais brevemente possivel.»;

E inserido o seguinte artigo 148.°-A:

«Artigo 148.°-A
Notificacdo da nulidade do pedido ou registo de base

No prazo de cinco anos a contar da data do registo internacional, a Agéncia deve
notificar o secretariado internacional dos factos e decisdes que afetam a validade do
pedido ou registo de marca europeia em que o registo internacional se baseou.»,

Ao artigo 149.° é aditado o seguinte periodo:

«O pedido deve satisfazer as condicdes formais estabel ecidas em conformidade com
o artigo 161.%-A, aineac).»;

No artigo 154.°, € suprimido o n.° 4;
E inserido o seguinte artigo 154.°-A:

«Artigo 154.°-A
M ar cas de certificacéo e coletivas

Se um registo internacional se basear num pedido ou registo de base relativo a uma
marca coletiva, de certificacdo ou de garantia, a Agéncia deve respeitar 0s
procedimentos previstos em conformidade com o artigo 161.°-A, alineaf).»;
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E suprimido o artigo 155.°;

O artigo 156.° é alterado do seguinte modo:

(@ Non.°2, ostermos «seis meses» sdo substituidos por «um més»;
(b) Esuprimidoon.4;

S80 inseridos os seguintes artigos 158.°-A, 158.°-B e 158.°-C:

«Artigo 158.°-A
Efeitosjuridicos do registo de transmissdes

No registo internacional, a inscricdo de uma mudanca de titularidade do registo
internacional tem 0 mesmo efeito que a inscricdo de uma transmissao No registo nos
termos do artigo 17.°.

Artigo 158.>-B
Efeitosjuridicos do registo de licencas e outr os dir eitos

No registo internacional, a inscrigdo de uma licenga ou uma restricdo do direito de
alienacdo do titular relativamente ao registo internacional produz os mesmos efeitos
gue a inscricdo no registo de uma licenca, direitos reais, execucdo forcada ou
processos de insolvéncia nos termos, respetivamente, dos artigos 19.°, 20.°, 21.° e
22.°,

Artigo 158.°-C
Exame de pedidos de registo de transmissoes, licencas ou restricdes do direito de
alienagdo do titular

A Ageéncia deve transmitir ao secretariado internacional os pedidos de registo de
mudancas de propriedade, licengas ou restricdes do direito de alienacdo do titular,
alteragbes ou anulagdes de licengcas ou eliminagbes de restricbes do direito de
alienacdo do titular que lhe foram apresentados, nos casos previstos no artigo
161.%-A, aineah).»;

O artigo 159.° é alterado do seguinte modo:
(& Non.°1, aaineab) passaater aseguinte redaco:

«b) Em designacdo de um Estado-Membro que seja parte contratante no
Protocolo de Madrid, desde que na data em que foi solicitada a transformagéo
fosse possivel a designacéo desse Estado-Membro diretamente ao abrigo do
referido protocolo. E aplicavel o disposto nos artigos 112.°, 113.2 e 114.°.»;

(b) Non.°2, sdo suprimidos os termos «ou no Acordo de Madrid»,
No titulo XI1I, éinserida a seguinte sec¢éo 4:

«SECCAO 4
Atribuicdo de poderes
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Artigo 161.°-A
Delegacdo de poderes

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 163.°,
especificando:

(@

(b)
(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

()

(k)

As condigdes formais de um pedido internacional referidas no artigo 147.°, n.°
5, o procedimento de exame do pedido internaciona referido no artigo 147.°,
n° 6, e as modaidades de transmissdo do pedido internacional para o
secretariado internacional em conformidade com o artigo 147.°, n.° 4;

As modalidades da notificacdo prevista no artigo 148.%-A;

As condi¢fes formais de um pedido de extensdo territoria referidas no artigo
149.°, Ultimo periodo, o procedimento de exame dessas condigbes e as
modalidades de transmisséo do pedido de extensdo territorial ao secretariado
internacional;

O procedimento de apresentacdo de uma reivindicacdo de antiguidade nos
termos do artigo 153.°,

Os procedimentos de exame dos motivos absolutos de recusa, referido no
artigo 154.°, e de apresentacéo e exame de uma oposicdo, em conformidade
com o artigo 156.° incluindo as necessarias comunicagbes a dirigir ao
secretariado internacional;

Os procedimentos aplicavels aos registos internacionais referidos no artigo
154.°-A,;

Os casos em gque a Agéncia deve notificar o0 secretariado internacional da
declaragéo de invalidade dos efeitos de um registo internacional, nos termos do
artigo 158.°, e as informacdes que essas notificacdes devem conter;

As modalidades de transmissdo dos pedidos referidos no artigo 158.>-C ao
secretariado internacional;

As condi¢des que um requerimento de transformagao ao abrigo do artigo 159.°,
n.° 1, deve respeitar;

As condicOes formais dos pedidos de transformagéo referidos no artigo 161.° e
0s procedimentos dessa transf ormacao;

As modalidades das comunicacbes entre a Agéncia e 0 secretariado
internacional, incluindo as comunicacbes a efetuar de acordo com o artigo
147.%, n.° 4, artigo 148.°-A, artigo 153.%, n.° 2, e artigo 158.%-C.»,

E suprimido o artigo 162.%;

E suprimido o artigo 163.°,

E inserido o seguinte artigo 163.°-A:
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«Artigo 163.-A
Exercicio da delegacdo

1. O poder de adotar atos delegados é conferido a Comissdo nas condicOes
estabel ecidas no presente artigo.

2. A delegacdo de poderes referida nos artigos 24.%-A, 35.%-A, 45.%-A, 49.°-A, 57.°-A,
65.%-A, 74.°%-A, 74.°-K, 93°-A, 114.°-A, 144°-A e 161.°-A é conferida por um
periodo indeterminado.

3. A delegacdo de poderes referida no n.° 2 pode ser revogada em qualquer momento
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisdo de revogacdo pbe termo a
delegacdo dos poderes especificados nessa decisdo. A decisdo de revogacao produz
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicacédo no Jornal Oficial da Unido
Europeia ou de uma data posterior nela especificada. A decisdo de revogacdo ndo
prejudica a validade dos atos del egados ja em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a Comissdo notificao simultaneamente ao
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado em conformidade com os artigos 24.%-A, 35.%-A, 45.°-A,
49.°0-A, 57.°-A, 65.°-A, 74.°-A, 74.5-K, 93.°-A, 114.°-A, 144.°-A e 161.°-A entra em
vigor apenas se ndo forem formuladas objecdes pelo Parlamento Europeu ou pelo
Conselho num prazo de dois meses a contar da notificacéo desse ato ao Parlamento
Europeu e ao Conselho ou se, antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o
Conselho tiverem ambos informado a Comissdo de que n&o tém objecdes. Esse prazo
pode ser prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do
Conselho.»;

E suprimido o artigo 164.°;
E inserido o seguinte artigo 165.°-A:

«Artigo 165.°-A
Avaliacao e reapreciacao

1. Até 2019 e, posteriormente, de cinco em cinco anos, a Comissado deve encomendar
uma avaliagdo da execucao do presente regulamento.

2. Nessa avaliagcéo deve ser reapreciado 0 quadro juridico da cooperacdo entre a
Agéncia e os institutos da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto
Benelux da Propriedade Intelectual, tendo especialmente em conta 0 mecanismo de
financiamento. A avaliagdo deve aindaincidir na eficiéncia e nas préticas de traba ho
daAgéncia. A avaliagdo deve abordar, em especial, a eventual necessidade de alterar
0 mandato da Agéncia e as consequéncias financeiras de qual quer alteracéo.

3. A Comissdo deve transmitir o relatorio de avaliacdo, juntamente com as suas
conclusdes sobre o relatério, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Conselho de
Administracdo. Os resultados da avaliacdo devem ser tornados publicos.
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4. De duas em duas avaliagbes consecutivas deve também ser elaborada uma
avaliacdo dos resultados obtidos pela Agéncia no gue se refere aos seus objetivos,
mandato e atribuicdes. Se a Comissdo considerar que a continuacdo da Agéncia ja
ndo se justifica, tendo em conta os seus objetivos, mandato e atribuicbes, pode
propor arevogacdo do presente regulamento.»

Artigo 2.°

O presente regulamento entra em vigor em [especificar uma data 90 dias subsequentes a sua
publicacédo no Jornal Oficial da Unido Europeia].

O disposto no artigo 1.2, n.°9, no artigo 1.°, n.° 10, alinea b), e no artigo 1.2, n.*° 21, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94 e 99, na medida em que se relacione com 0
artigo 128.°, n.° 4, alinea n), artigo 101.°, artigo 103.°, alinea b), o artigo 105.°, alinea d) e os
artigos 112.5, 113.°, 114.°, 115.2, 117.°, 120.°, 123.° e 124.°, € aplicavel a partir de [especificar
o primeiro dia do primeiro més apos um periodo de 18 meses subsequente a data referida no
primeiro paragrafo].

O presente regulamento € obrigatério em todos os seus elementos e diretamente aplicavel em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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