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EXPOSICAO DE MOTIVOS

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

As legidacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas foram parcial mente harmonizadas
pela Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, codificada pela Diretiva
2008/95/CE (adiante, «a diretiva»). Em paralelo e relativamente aos sistemas nacionais de
marcas, 0 Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a
marca comunitéria, codificado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 (adiante, «o
regulamento»), estabeleceu um sistema autonomo para o registo de direitos unitarios com
efeitos idénticos em toda a UE. Neste contexto, foi decidido que o Instituto de Harmonizacdo
no Mercado Interno (IHMI) seria responsavel pelo registo e administragdo das marcas
comunitarias.

A marca serve para distinguir os produtos e servigos de uma empresa. E através dela que as
empresas podem atrair e conservar a lealdade dos clientes e acrescentar valor e crescer. A
marca funciona, neste caso, como um motor dainovagdo: a necessidade de a manter relevante
promove investimento em | & D, o que conduz, por seu lado, a um processo continuo de
aperfeicoamento e desenvolvimento dos produtos. Este processo dindmico tem também
efeitos benéficos para o 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. Este aspeto reflete-se no nimero crescente de
pedidos de registo de marcas, tanto a nivel naciona como a nivel da UE, e também do
nimero de utilizadores de marcas. Este desenvolvimento tem sido acompanhado por
expectativas crescentes dos interessados relativamente a sistemas de registo de marcas
racionais e de ata qualidade, mais coerentes, acessiveis ao publico e tecnologicamente
atualizados.

Em 2007, a0 analisar a questdo das perspetivas financeiras do IHMI, o Conselho® salientou
que a criagdo do instituto tinha sido um grande éxito e que este contribuira significativamente
para reforcar a competitividade na UE. Relembrou que o sistema da marca comunitaria havia
sido concebido para coexistir com 0s sistemas nacionais de marcas, que continuavam a ser
necessarios para as empresas que ndo pretendem que as suas marcas sejam protegidas a nivel
da UE. O Conselho assinalou ainda a importancia do trabalho complementar dos institutos
nacionais de propriedade industrial e instou o IHMI a aumentar a sua cooperacdo com eles,
em prol do funcionamento geral do sistema da marca comunitaria. Por Ultimo, reconheceu que
mai s de uma década havia passado desde a criagcdo da marca comunitéria, sublinhando assim a
necessidade de uma avaliacdo gera do funcionamento do sistema da marca comunitaria.
Convidou a Comissdo a comecar a trabalhar num estudo neste dominio, tendo especialmente
em vista a intensificagdo e a extensdo dos instrumentos de cooperacéo em vigor entre o IHMI
e os ingtitutos nacionais de propriedade industrial .

! Conclusdes do Conselho «Competitividade» de 21 e 22 de maio de 2007, documento 9427/07 do
Conselho.
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Na sua comunicagio «Small Business Act»%, a Comissdo sustentava que o sistema da marca
comunitéria deviatornar-se mais acessivel as PME. Além disso, a comunicacdo de 2008 sobre
uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial® sublinhava o empenho da
Comisséo numa protecao eficiente da marca e num sistema de marcas de alta qualidade. Nela
se concluia que era tempo para proceder a uma avaliagéo geral, que poderia constituir a base
de uma futura revisdo do sistema de marcas na Europa e do reforgo da cooperacdo entre 0s
IHMI e os institutos nacionais. Em 2010, na comunicagdo sobre a estratégia Europa 2020, no
ambito da iniciativa emblematica «Unido da inovacdo», a Comissdo comprometeu-se a
modernizar o quadro normativo das marcas a fim de melhorar as condi¢des para as empresas
poderem inovar®. Por Ultimo, na estratégia de DPI para a Europa, de 2011°, a Comissdo
anunciou a revisdo do sistema de marcas na Europa, com vista & modernizagdo do sistema,
tanto a nivel da UE como a nivel nacional, tornando-o geralmente mais eficiente e coerente.

1.2. Objetivo da proposta

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

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

e Modernizar e aperfeicoar as disposi¢cdes em vigor da diretiva, alterando as que se foram
desatualizando, aumentando a seguranca juridica e clarificando os direitos conferidos
pelas marcas em termos de ambito e limitagoes;

e Obter uma maior aproximacdo das legislagdes e procedimentos nacionais em matéria
de marcas, no intuito de os alinhar mais com o sistema da marca comunitaria, mediante
a) a juncdo de mais normas substantivas e b) a introducdo de normas processuais de
base na diretiva, em consonancia com o disposto no regulamento;

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

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

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

4 COM(2010) 546 final de 6 de Outubro de 2010.

5 COM(2011) 287 final de 24 de maio de 2011, «Um Mercado Unico para os Direitos de Propriedade
Intelectual. Encorgjar a criatividade e ainovacdo de modo a garantir o crescimento econémico, postos
de trabalho de elevada qualidade e produtos e servicos de primeira classe na Europa».
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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 avaliacdo foi 0 estudo realizado pelo Instituto Max Planck da
Propriedade Intelectual e Direito da Concorréncia em nome da Comisséo, 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 organizacfes. Por ultimo, o IMP
consultou os institutos da propriedade intelectual de todos os Estados-Membros e o IHMI.

O relatério fina do estudo do IMP concluiu que o sistema da marca europeia tem bases
solidas. Em especial, os procedimentos seguidos pelo IHMI respondem, em gera, 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 vérias dimensdes, de diversos mercados
e de necessidades geogréficas. O relatdrio indica, porém, que é necessario modernizar e
aperfeicoar o sistema. Salientou, em especial, a necessidade de obter maior coeréncia entre o
sistema da marca europeia e 0s sistemas das marcas nacionais, harmonizando ainda mais as
legislagbes dos Estados-Membros, tanto dentro como fora do atual ambito de aplicagdo da
diretiva.

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

Como seguimento do estudo do IMP, os servicos da Comissdo promoveram uma reunido com
associagdes de utilizadores em 26 de maio de 2011. Nela se confirmou que os utilizadores do
sistema de marcas da Europa concordam amplamente que o presente nivel de aproximacéo
entre legislagbes nacionais em matéria de marcas, bem como ao sistema da marca europeia,
ndo tem sido suficiente. As organizacOes de utilizadores declararam em unissono que era
necess&rio harmonizar mais as legislagcdes nacionais em matéria de marcas, ndo sd as normas
substantivas mas também as adjetivas.

2.2. Avaliacao de impacto
A avaliagcdo de impacto efetuada para efeitos da revisdo tanto do regulamento como da

diretiva identificou dois problemas principais. o primeiro prende-se com disposi¢Oes
divergentes do quadro normativo em vigor e o segundo com o baixo nivel de cooperacéo

Cf. estudo final do IMP, incluindo os anexos, em:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

Conclusdes do Conselho «Competitividade», de 25 de maio de 2010, sobre a futura revisdo do sistema
de marcas na Uni&o Europeia.
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entre os ingtitutos nacionais da propriedade industrial na Unido. Enquanto este dltimo
problema sera regulado na revisdo do regulamento, a questdo das disposicbes divergentes
deve ser regulado narevisdo na diretiva.

O exercicio de consulta e avaliacdo revelou que o ambiente empresarial no dominio das
marcas € ainda muito dispar, apesar de a harmonizag&o parcial das legislacdes nacionais datar
do inicio dos anos 90. O nivel de harmonizacdo imposto pela diretiva era bastante baixo,
centrando-se num numero limitado de normas substantivas que, ao tempo, se considerava que
afetavam o funcionamento do mercado interno de forma mais imediata, a0 passo que um
grande numero de dominios, em especia relacionados com os procedimentos, ndo foi
harmonizado. Além disso, o regulamento foi adotado varios anos depois da diretiva, 0 que
significa que no momento em gue a diretiva entrou em vigor ndo existia um «parametro de
referéncia comum» que permitisse medir a eficiéncia dos procedimentos nacionais. No
entanto, os procedimentos seguidos pelo IHMI sdo aplicados ha mais de 15 anos e
considera-se que respondem, em geral, as necessidades e expectativas das empresas.

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

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

Foram apreciadas as seguintes opcdes para dar solucdo ao problema:

e Opcéo 1. N&o promover uma maior aproximacdo das legislactes e procedimentos em
matéria de marcas;

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

e Opcéo 3: Aproximacao total das legislacOes e procedimentos em matéria de marcas.
Esta opcéo parte da opgdo 2, inclui todas as suas componentes, mas também inclui
todos os restantes aspetos substantivos da legislacdo e procedimentos em matéria de
marcas;
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e Opcdo 4: Um conjunto unico de normas aplicavels as marcas substituiria integralmente
as legislagbes dos Estados-Membros nesta matéria, estabelecendo normas uniformes
em toda a Uni&o.

A avaliagao de impacto concluiu que a op¢do 2 é proporcionada e seria a mais adequada para
atingir os objetivos a alcancar.

3. BASE JURIDICA E SUBSIDIARIEDADE

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

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

Neste contexto, é necessario ter presente que o sistema da marca comunitéria esta inserido no
sistema da marca europeia, que se baseia no principio da coexisténcia e complementaridade
entre a protegdo das marcas a nivel naciona e da Unido. Enquanto o regulamento prevé um
sistema abrangente em que todas as questdes de direito substantivo e adjetivo sdo reguladas, o
atual nivel de aproximacao legidativa previsto na diretiva limita-se a disposi¢des selecionadas
de direito substantivo. No intuito de garantir a coexisténcia eficaz e sustentavel das
componentes envolvidas, é necess&rio, portanto, criar um sistema geral harmonioso de
protecdo de marcas na Unido com normas substantivas razoavelmente semelhantes e, pelo
MENOS, NOrmMas processuais principais que segjam compativeis.

4, INCIDENCIA ORCAMENTAL

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

5. EXPLI CAQAO PORMENORIZADA DA PROPOSTA

As alteragOes propostas sdo apresentadas segundo os objetivos visados pela reformulagéo da
diretiva, atras referidos no ponto 1.2.

5.1. Modernizar e aperfeicoar as disposicoes em vigor

— Definicdo de marca (artigo 3.9)
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Atualmente, os sinais devem poder ser representados graficamente a fim de serem protegidos
como marcas. Este requisito de «representabilidade grafica» tornou-se obsoleto. Cria uma
grande inseguranca juridica em torno da representacdo de determinadas marcas n&o
tradicionais, como os meros sons. Neste Ultimo caso, a representacdo por meios que nao
sejam gréficos (designadamente um ficheiro de som) pode até ser preferivel a representacdo
grafica, se permitir umaidentificagdo mais precisa da marca e servir deste modo o objetivo de
reforcar a seguranca juridica. A nova definicdo proposta ndo restringe os meios admissivels
de representacdo a representacdo grafica ou visual, mas deixa a porta aberta a objetos de
registo que podem ser representados por meios tecnoldgicos que oferecam garantias
satisfatorias. Nao se trata de uma extensdo sem limites das formas admissiveis de representar
um sinal, mas sim de oferecer maior flexibilidade a este respeito, garantindo maior seguranca
juridica.

— Direitos conferidos pelas marcas (artigos 10.° e 11.9)

1. Direitos conferidos sem prejuizo de direitos anteriores

Nem adiretiva nem o regulamento incluem normas claras que prevejam que o titular damarca
ndo pode invocar 0s seus direitos contra a utilizagdo de um sinal idéntico ou semelhante que
j& é objeto de um direito anterior. Em conformidade com o artigo 16.2, n.° 1, do Acordo sobre
os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comeércio (adiante,
«Acordo TRIPS»)®, a proposta deixa bem claro que as agdes por violacdo devem respeitar os
direitos anteriores.

2. Casos de dupla identidade

O reconhecimento de funcdes adicionais damarcano artigo 5.2, n.° 1, dineaa) dadiretivatem
criado inseguranca juridica. Em especial, a relagdo entre os casos de dupla identidade e a
protecdo ampliada prevista no artigo 5.°, n.° 2, as marcas que gozem de prestigio tornou-se
pouco clara’. Por motivos de seguranca juridica e coeréncia, clarifica-se que nos casos de
dupla identidade, previstos no artigo 5., n.° 1, alinea a), e de semelhanca, previstos no artigo
5., n.° 1, alineab), € apenas afuncéo de origem que conta.

3. Utilizac&o como designacéo comercial ou de empresa

Para o Tribuna de Justica™®, o artigo 5.2, n.° 1, da diretiva é aplicavel se o ptblico considerar
que a utilizacdo de uma designacéo de empresa (também) se refere aos produtos ou servicos
oferecidos pela empresa. Afigura-se, assim, conveniente tratar a utilizagdo da designacéo
comercial de uma marca protegida como uma violacéo, se forem cumpridos os requisitos de
utilizacdo dos produtos ou servicos.

4. Utilizac&o 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 da Diretiva 2006/114/CE com a legisacdo em matéria de marcas

8 JO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

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

10 Acordzo de 11 de setembro de 2007, Processo C-17/06, Céline, Col. 1-07041.
n JO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
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suscitou davidas. 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

Deve ficar bem claro que aimportacéo de produtos para a Uni&o também é proibida nos casos
em que apenas o0 expedidor atua para 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
de fora da UE que tenham sido vendidos, oferecidos, anunciados ou enviados para
consumidores privados e de desencorgjar a encomenda e venda de produtos falsificados, em
especia nalnternet.

o. Produtos introduzidos no territorio aduaneiro

De acordo com o Tribunal de Justica (acorddo Philips/Nokia?), a entrada, presenca e
circulagdo de mercadorias de paises terceiros no territorio 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 implicagbes do acérdao Philips/Nokia foram alvo de grandes criticas dos
interessados, uma vez que representam um Onus da prova demasiado pesado para os titulares
de direitos e comprometem o combate & contrafacdo. E evidente que é urgente estabel ecer um
quadro normativo europeu que permita uma luta mais eficaz contra a contrafacdo de produtos,
gue € uma atividade em crescimento acelerado. Propde-se, deste modo, suprir a lacuna
existente permitindo que os titulares de direitos impecam que terceiros introduzam produtos
de paises terceiros que ostentam, sem autorizacdo, uma marca que sgja essenciamente
idéntica a marca registada a respeito desses produtos, no territorio aduaneiro da Unido,
independentemente de serem ai colocados em livre circulacéo.

7. Atos preparatérios

Nem a diretiva nem o regulamento incluem quaisquer disposi¢cdes que permitem instaurar
acOes contra a distribuicéo e venda de rétulos, embalagens e artigos semelhantes que possam
posteriormente ser combinados com produtos ilicitos. Algumas legislagbes 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 0 combate a contrafagao.

— Limitacdo dos efeitos da marca (artigo 14.9)

A limitacdo prevista no artigo 14.° n.° 1, alinea @), da diretiva abrange apenas, na presente
proposta, a utilizacdo de nomes pessoais, em conformidade com a Declaragdo Conjunta do
Conselho e da Comissdo™. Por motivos de coeréncia, a limitagdo previstano artigo 14.%, n.° 1,
alinea b), é estendida também a utilizagdo de sinais ou indicacdes ndo distintivos. Também se

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

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

5.2. Conseguir umamaior aproximacao do direito substantivo

— Protecao de indicacoes geogréficas e mencoes tradicionais (artigos 4.° e 5.9)

Ao contrério do regulamento, os motivos de recusa previstos na diretiva ndo incluem os
conflitos com indicagdes geograficas protegidas, mencdes tradicionais para o vinho e
especialidades tradicionais garantidas. Por conseguinte, ndo ha garantias de que os niveis de
protecdo conferidos a estes direitos por outros instrumentos do direito da Unido™ sdo
efetivamente aplicados de forma uniforme e exaustiva no exame de marcas na Uni&o, em
especial ao aplicar os motivos absolutos de recusa. Propde-se, assim, inserir na diretiva as
disposicdes correspondentes relativas a indicagdes geogréficas, mencdes tradicionais para o
vinho e especialidades tradicionais garantidas.

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

Os artigos 5.° e 10.° convertem a protecéo extensiva em disposicdes obrigatérias, a fim de
garantir que, em todos os Estados-Membros, as marcas nacionais que gozam de prestigio
beneficiem do mesmo nivel de protecéo conferido as marcas europeias.

— As marcas como objetos de propriedade (artiqos 22.°, 23.2, 24.°, 25.°, 26.° e 27.9)

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

— Marcas coletivas (artigos 28.°, 30.°, 31.°, 32.°, 33.°2, 34.°, 35.°, 36.°e 37.9)

A fim de seguir o disposto no regulamento, as ateracOes destes artigos da diretiva
estabelecem um conjunto de disposices especificas para 0 registo e protecdo das marcas
coletivas. S80 suscetiveis de protecdo em alguns Estados-Membros e revelaram-se muito
eficazes para proteger o valor econdmico inerente a esses instrumentos comerciais. Embora a
nivel da UE, e na maior parte dos Estados-Membros, as marcas coletivas carecam de um
titular — em regra, uma associacdo cujos membros usam a marca —, noutros Estados-Membros
vigora um regime diferente, o que torna dificil manter este tipo de marca claramente separado
das marcas de certificacéo.

5.3. Conseguir o alinhamento das principais nor mas processuais

— Designacéo e classificacdo de produtos e servicos (artigo 40.9)

14 Nomeadamente, o Regulamento (CE) n.° 510/2006 (produtos agricolas), JO L 93 de 31.3.2008, p.12, o
Regulamento (CE) n.° 479/2008 (vinhos), JO L 148 de 6.6.2008, p. 1, e 0 Regulamento (CE) n.°
110/2008 (bebidas espirituosas), JO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
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Em consonancia com a proposta de regulamento, este artigo estabel ece normas comuns para a
designacdo e classificacBo de produtos e servicos. Estas normas seguem 0s principios
estabel ecidos pelo Tribunal de Justica™, nos termos dos quais os produtos e servicos para os
quais € pedida protecdo 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 dos titulos das classes da
classificacéo de Nice podem ser utilizadas para identificar produtos ou servicos, desde que
esta identificacdo seja suficientemente clara e precisa. O artigo 40.° deixa bem claro que a
utilizacdo de termos gerais deve ser interpretada de forma a incluir apenas os produtos e
servicos claramente abrangidos pelo sentido literal do termo.

— Apreciacdo oficiosa (artigo 41.9)

Em consonancia com o regulamento, este artigo estabelece que a apreciacdo oficiosa da
admissibilidade do pedido de registo de marca deve limitar-se a auséncia de motivos relativos
a propria marca. A apreciacdo oficiosa dos motivos relativos cria varias barreiras
desnecessarias ao registo de marcas. As empresas sdo obrigadas a suportar despesas e atrasos
supérfluos e sdo muitas vezes vitimas de extorsdo. O direito anterior em que a recusa se
baseia pode ndo ser utilizado pelo titular, o que significa que os institutos em questéo recusam
o pedido com base num direito que pode ndo ter sido invocado validamente pelo seu titular
para evitar o registo ou utilizagdo de uma marca posterior. Logo, o0 sistema oficioso conduz a
litigios artificiais e distorce a concorréncia por levantar barreiras injustificadas a entrada no
mercado.

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

— Taxas (artigo 44.°)

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

— Procedimento de oposicéo (artigo 45.°)

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

— Falta de utilizacdo como defesa num procedimento de oposicdo (artigo 46.°)

1 Acordao de 19 de junho de 2012, processo C-307/10, IP Translator.
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Em consonancia com o regulamento, este artigo permite as pessoas que requerem o registo de
uma marca invocar afalta de utilizacdo como defesa rel ativamente a uma oposi¢do instaurada
pelo titular de uma marca anterior, se, na data de depdsito ou data de prioridade da marca
posterior, a marca anterior estivesse registada ha pelo menos cinco anos.

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

O artigo obriga os Estados-Membros a estabelecer um procedimento administrativo para
contestar a validade do registo de uma marca junto dos respetivos institutos. Em alguns
Estados-Membros, os requerentes e titulares de marcas ndo podem contestar a validade dos
direitos anteriores invocados contra a sua marca no mesmo procedimento, mas devem
contestar a validade da marca anterior numa acdo judicial. Este facto atrasa o procedimento e
requer, habitualmente, o recurso a um advogado qualificado para defender a causa. Estes
sistemas sd0 excessivamente demorados, pesados e dispendiosos. Em comparacdo, 0s
procedimentos administrativos de extingdo, aplicados pelo IHMI e os institutos nacionais, séo
muito mais simples, visto que a validade de direitos anteriores pode ser invocada como defesa
no mesmo procedimento e sem necessidade de representacéo profissional. Na prética, isto
significa que os requerentes de marcas comunitarias podem defender-se com éxito contra uma
OpO0Si¢a0 e obter uma marca muito antes e com custos muito menores do que 0s requerentes
nacionais.

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

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

5.4. Facilitar a cooperacédo entreinstitutos (artigo 52.°)

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

Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
gue aproxima as legislacdes dos Estados-M embr os em matéria de mar cas
(Reformulacéo)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em contao Tratad bastitu i ia > sobre o Funcionamento da
Unido Europeia <XI, nomeadamente o artigo Qéé IZ> 114.° <,

Tendo em conta a proposta da Comissao Europeia,

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

Considerando o seguinte:

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

Q) =Devem ser feitas algumas alteracfes a < Diretiva 89-04/CEE de-Censethe, de21
2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de
outubro de 2008 que harmonlza as IeglslaQO% dos Estados-Membros em matéria de
. Por razbes de clareza e—+acionalidade,
devera proceder se aeeeh% = reformul acao < da+eterida [X> dessa <XI diretiva.

JOC[...] de[...], p. [.-.].
2 JO L 49 299 de £4-21989 8.11.2008, p. £ 25.
3

Mer-Anexet—ParteA-
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2

V 2008/95/CE considerando 2
(adaptado)

As > A Diretiva 2008/95/CE harmonlzou dlsposgoe£ essenciais do dlrelto
substantivo das <l ! : ‘ .

de marcas, ; 1a—C o0
; a IZ> que, aquando da adogao foram consderadas
Ccomo as que mais afetavam o funcionamento do mercado interno, por entravarem <XI
a livre circulacdo X>de mercadorlas <Xl é%é%s ea I|vre pr%tagao de Servicos

X> na Unlao <ZI

(adaptado)

©)

(4)

\ ¥ texto renovado \

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

Além da Comunicacdo de 16 de julho de 2008 sobre uma estratégia europeia para 0s
direitos de propriedade industrial®, a Comissio procedeu a uma avaliacéo exaustiva do
funcionamento geral do sistema de marcas na Europa como um todo, a nivel da Unido
e anivel naciona, e dainter-relacdo entre eles.

5]

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

(6)

(")

(8)

(9)

(10)

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

Na Comunicagdo intitulada «Um Mercado Unico para os Direitos de Propriedade
Intelectual», de 24 de maio de 2011’, a Comissdo concluiu que, para responder as
exigéncias acrescidas dos interessados de sistemas de registo de marcas mais répidos,
de melhor qualidade e mais racionais, que sgam mais coerentes, faceis de utilizar,
acessiveis ao publico e tecnologicamente atualizados, € necessario modernizar o
sistema de marcas na Uni&o e adapté-1o a era da Internet.

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

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

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

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

JO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
COM(2011) 287.
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(11)

| ¥ 2008/95/CE considerando 5

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

| ¥ 2008/95/CE considerando 6

(12)

(13)

(14)

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

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

Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetiveis de constituir
uma marca, desde que sgjam adequados para distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas. = No intuito de cumprir os objetivos do sistema de
registo das marcas, que consistem em garantir a seguranca juridica e a gestéo correta, é
também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de uma forma que
permita a determinacdo precisa do objeto da protecdo. Deve ser permitido representar
o sina sob qualquer forma adequada, portanto, ndo necessariamente por meios
gréficos, desde que a representacdo ofereca garantias satisfatorias para este efeito. <

X>Além disso, <X ©os motivos de recusa ou de nulidade relativos a propria marca,
per—exemple; X incluindo X1 a auséncia de cardter distintivo, ou relativos aos
conflitos entre a marca e os direitos anteriores, deverdo ser enumerados de modo
exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a titulo facultativo
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| ¥ 2008/95/CE considerando 9

(15)

| 8 texto renovado

Para garantir que os niveis de protegdo conferidos pelas indicages geograficas por
outros instrumentos juridicos da Uni&o séo aplicados de forma uniforme e exaustiva na
apreciacdo dos motivos absolutos e relativos de recusa em toda a Unido, a presente
diretiva deve incluir, em matéria de indicacGes geogréficas, as mesmas disposicoes
gue o Regulamento (CE) n.° 207/2009.

(16)

| ¥ 2008/95/CE considerando 11

A protecdo conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em
garantir a funcéo de origem da marca, devera ser absoluta em caso de identidade entre
amarca e o sina e entre os produtos ou servigos. A protecdo devera ser igualmente
vélida em caso de semelhanca entre a marca e o sinal e entre 0s produtos ou Servigos.
E indispensavel interpretar a nogdo de semelhanca em relagdo com o risco de
confusdo. O risco de confusdo, cuja avaiacdo depende de numerosos fatores e
nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associagdo que pode ser
estabel ecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanca entre amarca e
0 sina e entre os produtos e 0s servicos designados, deverd constituir uma condicdo
especifica da protecdo. Devera ser do dominio das regras nacionais de processo que a
presente diretiva ndo devera prejudicar a questédo dos meios pelos quais o risco de
confusdo pode ser constatado, em especial 0 6nus da prova.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

\ ¥ texto renovado \

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

E conveniente prever que as violagdes de direitos conferidos pelas marcas sd podem
ser determinadas se se concluir que a marca ou sinal do infrator € utilizado no
comércio para efeitos de distincdo de produtos ou servicos quanto a sua origem
comercial. A utilizacdo para outros efeitos deve ser regulada pelas legislacOes
nacionais.

Para garantir a seguranca juridica, é necessario clarificar que ndo s6 nos casos de
semel hanga mas também nos casos em que um sinal idéntico € utilizado para produtos
ou servicos idénticos, deve ser conferida protegdo a marca so se e na medida em que a
funcdo principal da marca, que consiste em garantir a origem comercial dos produtos
0uU Servigos, seja afetada.

A violacdo dos direitos conferidos pelas marcas deve também incluir a utilizacéo do
sinal como designagdo comercia ou designacdo semelhante, desde que a utilizagdo se
destine a distin¢do dos produtos ou servigos quanto a sua origem comercial.

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

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

A fim de prevenir mais eficazmente a entrada de produtos em infragéo, especialmente
no contexto das vendas na Internet, o titular de um marca deve poder proibir a
importagdo desses produtos para a Unido, sempre que sgja apenas o0 expedidor dos
produtos que atua para fins comerciais.

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

(25)

(26)

A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a
contrafagdo, devem poder proibir a aposi¢éo de uma marca em infragdo aos produtos e
certos atos preparatorios anteriores a aposi Gao.

Os direitos exclusivos conferidos por uma marca ndo devem permitir que o titular de
uma marca proiba a utilizacdo de sinais ou indicagdes que sejam utilizados de forma
licita e segundo praticas honestas nos dominios industrial e comercial. A fim de criar
condices de igualdade para designagfes comerciais e marcas, atendendo a que as
designaces comerciais é habitualmente conferida protegdo ilimitada contra marcas
posteriores, deve considerar-se que esta utilizagéo inclui apenas a utilizagéo do nome
pessoa. Deve incluir ainda a utilizagcdo de indicagdes ou sinais descritivos ou ndo
distintivos em geral. Além disso, o titular ndo deve poder impedir a utilizagdo gera
licita e honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou servigos como
sendo desse titular.

Decorre do principio da livre circulagdo de mercadorias que o titular de uma marca
comunitaria ndo pode impedir a sua utilizacgo por terceiros relativamente a produtos
gue tenham sido postos em circulagdo na Unido sob marca pelo préprio titular ou
com 0 Sseu consentimento, a menos que motivos legitimos justifiquem a sua oposicéo a
comercializagao posterior dos produtos.

(27)

| ¥ 2008/95/CE considerando 12 |

Importa, por razbes de seguranca juridica e sem prejudicar de forma discriminatoria 0s
interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este Ultimo deixe de poder
requerer a declaracéo de nulidade ou opor-se a utilizacdo de uma marca posterior a
sua, de que tiver conscientemente tolerado a utilizacdo durante um longo periodo,
salvo se 0 registo da marca posterior tiver sido pedido com ma-fé.

(28)

(29)

\ ¥ texto renovado

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

As marcas sO cumprem a sua funcéo de distinguir produtos ou servicos e permitir que
os consumidores facam escolhas informadas se forem efetivamente utilizadas no
mercado. O requisito da utilizagdo também é necessério parareduzir o nimero total de
marcas registadas e protegidas na Uni&o e, consequentemente, o nimero de conflitos
gue surgem entre elas. Por conseguinte, € essencial exigir que as marcas registadas
sgjam efetivamente utilizadas em relagdo aos produtos ou servicos para que foram
registadas ou, se ndo forem utilizadas, suscetiveis de serem extintas.
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(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

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

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

Por motivos de coeréncia e a fim de facilitar a exploragdo comercial das marcas na
Unido, as normas aplicaveis as marcas como objetos de propriedade devem ser
alinhadas com as que ja se encontram em vigor relativamente as marcas europeias e
devem incluir normas sobre cessdo e transferéncia, licenca, direitos reais, execugdo
forcada e processos de insolvéncia.

As marcas coletivas revelaram-se um instrumento Util para promover produtos ou
servicos com propriedades especificas comuns. Deste modo, afigura-se adequado
submeter as marcas coletivas nacionais a hormas idénticas as aplicaveis as marcas
coletivas europei as.

Para melhorar e facilitar 0 acesso a protecdo das marcas e aumentar a seguranca
juridica e a previshbilidade, os procedimentos de registo de marcas nos
Estados-Membros devem ser eficientes e transparentes e devem seguir normas
idénticas as aplicaveis as marcas europeias. No intuito de obter um sistema de marcas
equilibrado tanto a nivel nacional como a nivel da Unido, todos os institutos nacionais
da propriedade industrial devem, portanto, limitar a apreciacdo oficiosa da
admissibilidade do pedido de registo da marca a auséncia de motivos absolutos de
recusa. Este facto ndo deve prejudicar o direito desses institutos de fornecer, a pedido
dos requerentes e numa base puramente informativa, as pesquisas efetuadas
relativamente a direitos anteriores, sem prejuizo do processo de registo subsequente
nem qualquer efeito vinculativo sobre este, incluindo os procedimentos de oposi¢ao
subsequentes.

A fim de garantir a seguranca juridica relativamente ao ambito de aplicacdo dos
direitos relativos as marcas e de facilitar 0 acesso a protecéo das marcas, a designacao
e classificagéo de produtos e servicos abrangidos por um pedido de marca devem
seguir as mesmas normas em todos os Estados-Membros e devem ser alinhadas com
as aplicaveis as marcas europeias. Para que as autoridades competentes e 0s
operadores econémicos possam determinar a extensdo da protecdo solicitada para a
marca com base apenas no pedido, a designagdo dos produtos e servigos deve ser
suficientemente clara e precisa. A utilizaco de termos gerais deve ser interpretada de
forma a incluir apenas os produtos e servigos claramente abrangidos pelo sentido
literal do termo.
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(36)

(37)

Para garantir uma protecéo eficaz das marcas, os Estados-Membros devem prever um
procedimento administrativo eficiente de oposicdo que permita que os titulares de
direitos de marcas anteriores se oponham ao registo de uma marca. Além disso, para
oferecer meios €ficientes para revogar ou declarar nulas as marcas, 0s
Estados-Membros devem prever um procedimento administrativo de extincdo ou
declaracdo de nulidade semelhante ao que € aplicavel as marcas europeias a nivel da
Uni&o.

Os ingtitutos da propriedade industrial dos Estados-Membros devem cooperar entre si
e com a Agéncia das Marcas e Desenhos e Model os da Unido Europeia («a Agénciav)
em todos os dominios do registo e administracdo de marcas, a fim de promover a
convergéncia de praticas e instrumentos, tais como a criacdo e atualizacdo de bases de
dados e portais comuns ou interligados, para fins de consulta e pesquisa. Os institutos
dos Estados-Membros e a Agéncia devem também cooperar em todos 0s outros
dominios da sua atividade que sgjam relevantes para a protecéo de marcas na Unido.

(38)

| ¥ 2008/95/CE considerando 7

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

(39)

WV 2008/95/CE considerando 13
(adaptado)

Todos os Estados-Membros estéo vinculados pela Convencgédo de Paris para a Protecéo
da Propriedade Industrial %> (Convencdo de Paris) e pelo Acordo TRIPS Xl. E
necessario gque as disposi¢cdes da presente diretiva estejam em harmonia completa com
as da convencdo > e do acordo referidos <XI. As obrigacdes dos Estados-Membros
decorrentes da convencéo X> e do acordo <XI ndo deverdo ser afetadas pela presente
diretiva. Se necessario, deve ser aplicavel o artigo 36&2 [X> 351.° <X], segundo
parégrafo, do Tratado.

(40)

\ { texto renovado

A obrigacdo de transpor a presente diretiva para o direito nacional deve limitar-se as
disposicoes que tenham sofrido ateragdes de fundo relativamente a diretiva anterior.
A obrigacéo de transpor as disposi¢Oes que ndo foram ateradas decorre da diretiva
anterior.

19

PT



PT

\V 2008/95/EC considerandol 14
(adaptado)

(41) A presente diretiva ndo deve prejudicar as obrigactes dos Estados-Membros relativas
ao prazo de transposicao para o direito naciona da diretiva 894094/CEE indicado no
anexo |, parte B, da Diretiva 2008/95/CE,

| ¥ 2008/95/EC (adaptado) |
ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:
Capitulo 1
> Disposicoes gerais <Xl
| 2008/95/CE
Artigo 1.°

Ambito de aplicagio

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

I texto renovado

Artigo 2.°
Definicoes

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

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

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

em conformidade com o artigo 2.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009;
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«Registo», 0 registo de marcas conservado num servico.

Podem constituir marcas todos os sinais ‘
as palavras, incluindo es nomes de pessoas, desenhos letras, nUmeros, X> cores enquanto

tais, <] a forma do produto ou da respetiva embalagem X> ou sons <XI , na condic¢do de que

| ¥ 2008/95/CE (adaptado)

Capitulo 2
B> Direito das mar cas X1
SECCAO1

X> SINAIS SUSCETIVEISDE CONSTITUIR UMA MARCA <X]

Artigo 23.°

Sinais suscetiveis de constituir uma marca

taissinas.

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

e grafiea, nomeadamente

b) Possam ser representados de uma forma que permita as autoridades competentes e ao

\ ¥ texto renovado

publico determinar o objeto preciso da protecéo conferida ao seu titular.

| V¥ 2008/95/CE (adaptado)

SECCAQ 2

BX>MOTIVOSDE RECUSA OU DE NULIDADE <X]

Artigo 34.°

X>Motivos <X] absolutos derecusa ou de nulidade
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| 2008/95/CE

1. Serarecusado o registo ou ficardo sujeitos a declaracdo de nulidade, uma vez efetuados, 0s
registos relativos:

3)
b)

c)

d)

(f)
¢))

h)

A sinais que n&o possam constituir uma marca;

A marcas desprovidas de caréter ditintivo;

A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagfes que possam servir, no
comércio, para designar a especie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geogréfica ou a época de producdo do produto ou da prestacdo do
Servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

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

A sinais constituidos exclusivamente:

1) pela formaimposta pela propria natureza do produto;

i)  pelaformado produto necessaria a obtencéo de um resultado técnico;
iii)  pelaformaque confiraum valor substancia ao produto;

A marcas contrérias a ordem publica ou aos bons costumes;

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

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

)

\ ¥ texto renovado \

A marcas que forem excluidas do registo e ndo continuem a ser utilizadas em
conformidade com a legislacdo da Unido ou com acordos internacionais de que a
Unido é parte, que conferem protecdo a denominagdes de origem e indicacOes
geogréficas;

A marcas que forem excluidas do registo em conformidade com a legislacdo da
Unido ou com acordos internacionais de que a Uni&o é parte, que conferem protecéo
amencoes tradicionais para o vinho e a especialidades tradicionais garantidas,

2.0n.°1éaplicave:

a) Mesmo gue 0s motivos de recusa apenas existam em Estados-Membros diferentes daqueles
em gue o pedido de registo for apresentado;
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b) Apenas se uma marca em lingua estrangeira for traduzida ou transcrita em qualquer
afabeto ou lingua oficia dos Estados-Membros.

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

| ¥ 2008/95/CE

24. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que 0
seu registo, umavez efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

a) A utilizacdo dessa marca possa ser proibida por forca de legislagdo que ndo seja a
legislacdo em matéria de direito de marcas do Estado-membro interessado ou da
> Unido <X] Cemunidade;

| ¥ 2008/95/CE

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

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

pela autoridade competente;

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

35. N&o serd recusado o registo de uma marca ou este ndo sera declarado nulo nos termos do
n.° 1, alineasb), ¢) ou d), se, antes da data do pedido de registo = ou ap06s a data do registo <
e apos 0 uso que dele foi feito, a marca adquiriu um caréter distintivo.

6. Os Estados-Membros podem prever—pereutre—tade; que 0 X> n.° 5<X] dispeste—he
peHmereperiede se aplicara também no caso em que o cardter distintivo tiver sido adquirido

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

Outres Motivos X relativos <X1 derecusa ou de nulidade
iro )

| ¥ 2008/95/CE

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

a) Se amarca for idéntica a uma marca anterior e se 0s produtos ou Servigos para 0s
guais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idénticos
aos produtos ou servicos para 0s quais a marca anterior esta protegida;

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

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

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

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

i) marcas esrdhitaras X> europeias <XI;

| W 2008/95/CE |

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

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

| V¥ 2008/95/CE (adaptado) |

b) As marcas [X> europeias <X] eemunitaras para as quais sejavalldamente mvocada
a anti gwdade nos termos do Regulamento (CE) n.c ar
. ¢ia™®. 207/2009, em relacdo a uma marca

10
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referida na alinea a), subalineas nesparégrafesii) eiii), mesmo que esta Ultima tenha

sido objeto de rentincia ou se tenha extinguido;

| 2008/95/CE

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

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

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

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

a)

Se a marca for idéntica ou semelhante a uma marca €erauRHada anterior,
= mdependentemente de 0s produtos ou serwgos para que for ped|da ou < ga

ea%e%nae serem |:> |dent|cos semel hantes ou < ndo semel hantes aqueles
para 0S quais a marca eesadRiara anterior foi registada, sempre que a marca
eeruRiara anterior goze de prestigio ra-Ceruridade = num Estado-Membro ovu,
em caso de marca europeia, goze de prestigio na Unido < e sempre-gde 0 uso da
marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carater distintivo
ou do prestigio da marca eemdriasa anterior ou possa prejudicé-los;

b)

d)

\ { texto renovado

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

Se a marca for suscetivel de ser confundida com uma marca anterior protegida fora
da Unido, desde que esteja a ser feita uma utilizagdo séria da marca na data do pedido
€ 0 requerente esteja de mé&-f¢;

Se for excluida do registo e continuar a ndo ser utilizada em conformidade com a

legisacdo da Unido que estabelece a protecdo das denominagbes de origem e
indicacBes geograficas.

25

PT



PT

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

4. Os Estados-Membros podem aiada prever que o pedido de registo de uma marca sga
recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca é passivel de ser declarado nulo
sempre gue e na medida em que:

| 2008/95/CE

(ba)

(€b)

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

A utilizacdo da marca possa ser proibida por forca de um direito anterior diferente
dos direitos mencionados no n° 2 e na ainea ba) do presente niUmero e,
nomeadamente, por forca de:

1) um direito ao nome;
i)  umdireito aimagem,
iif)  umdireito de autor;

iv) um direito de propriedade industrial;
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5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstancias adequadas, o pedido de
registo de uma marca ndo tenha de ser recusado ou 0 registo de uma marca néo tenha de ser
declarado nulo se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da
marca posterior.

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

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

Artigo 446.°
Verificacdo a posteriori da nulidade do registo de uma mar ca ou da sua extincao

Quando a antiguidade de uma marca arterker X> nacional <XI, que tenha sido objeto de
rendincia ou cujo registo tenha sido extinto, for invocada para uma marca X> europeia <xI
eemuRiara, a nulidade do registo da marca arterter [X> nacional <X] ou a sua extincdo podem
ser verificadas a posteriori = , desde que a nulidade ou extingéo pudessem também ter sido
declaradas no momento em que a marca foi objeto de renincia ou em que o registo foi
extinto. Neste caso, a antiguidade cessa de produzir efeitos <.

Artigo 7.°

[X>M otivos de recusa ou nulidade apenas para alguns produtos ou servicos <X

X>Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua nulidade
apenas no que respeita a alguns dos produtos ou servicos para 0s quais o registo da marca foi
pedido ou efetuado, a recusa do registo ou a nulidade deve abranger apenas esses produtos ou
servigos. <X

{l texto renovado

Artigo 8.°

Auséncia de carater distintivo ou de prestigio de uma marca anterior que excluem uma
declaracao de nulidade de uma mar ca registada

Uma marca registada ndo deve ser declarada nula com base numa marca anterior em nenhum
dos seguintes casos.
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a) Se a marca anterior, suscetivel de ser declarada nula nos termos do artigo 4.2, n.° 1,
alineas b), ¢) ou d), ndo tiver adquirido carater distintivo nos termos do artigo 4.°, n.°
5, na data de depdsito ou na data de prioridade da marca registada;

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

) Se 0 pedido de declaracdo de nulidade se basear no artigo 5.% n.° 3, e a marca
anterior ndo gozar de prestigio, na acecdo do artigo 5., n.° 3, na data de depdsito ou
na data de prioridade da marca registada.

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

Artigo 9.°
X> Preclusio de uma declaracéao de nulidade <X] por tolerancia

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na acegdo do artigo 45.2, n.*
2 e 3<%, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado a utilizacdo, nesse
Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um periodo de cinco anos
consecutivos, deixara de ter direito, com base nessa marca anterior, gder a requerer a
declaracéo de nulidade do registo da marca posterior e, em relacéo
aos produtos ou servicos para 0s quais a marca posterior tenha SldO utlllzada, savo se 0
registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-fé.

2. Qualquer Estado—Membro pode prever que o n.° 1 se aplique ao titular de yma—mRarea
m > qualquer X1 outro direito

anterior previsto no artlgo 45.0 0 4 al measJ ou J

| 2008/95/CE

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

SECCA0 3

X>DIREITOS CONFERIDOSE LIMITAGOES <X

Artigo 510.°
Direitos conferidos pela marca
1. > O registo de uma <X] marca egistada confere ao seu titular um direito exclusivo.

[X> 2. Sem prejuizo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depésito ou da data
de prioridade da marca registada, <X] 9o titular X> de uma marca registada <XI fica habilitado
aproibir que terceiros, sem o seu consentimento, fagam uso na vida comercial X> de qualquer
sinal relativo aos produtos e servicos se <XI:

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

b)

idéntico <XI ou semaetharea semelhante a eem=a marca # ' '
semethanca DO for utilizado para<X] des produtos ou servicos |dent|cos ou
semelhantes aos produtos ou servigos para 0s quais <XI a=gde a marca X foi
registada <X] e-e-sthral-sedestinam, X e se <X] exista exigtir um risco de confusdo no
espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associacdo entre o
sinal eamarca;

[
e

q%%ep IZ> O <ZI smal for |dent|co ou semel hante a marca IZ> mdependentemente
de ser utilizado <X] para produtos ou servicos que 88 sgam = ou hao &
semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de
prestigio no Estado-Membro e que a utilizagdo desse sinal, sem justo motivo, tire
partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

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

a) Apor o sinal nos produtos ou na presente embal agem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocalos no mercado ou armazenélos para
esse fim, ou oferecer ou fornecer servigos sob o sinal;

C) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

| 8 texto renovado |

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

| W 2008/95/CE |

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

\ ¥ texto renovado \

) Utilizar o sina em publicidade comparativa de forma contréria ao disposto na
Diretiva 2006/114/CE.

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

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

| ¥ 2008/95/CE |

46. Antes da entrada em vigor das disposi¢cdes necessdrias para dar cumprimento a Diretiva
89/104/CEE num Estado-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro nédo
previa a proibicdo da utilizagdo de um sinal nas condigBes previstas no n.° 24, alineab) ou c),
pe=hR2—2. os direitos conferidos pela marca ndo podem ser invocados para impedir a
continuagdo da utilizagdo desse sinal.

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

I texto renovado

Artigo 11.°

Violagdo dos direitos do titular através de formas de apresentacdo, embalagens ou
outros meios

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

a) A aposicao, para fins comerciais, de um sinal idéntico ou semelhante a marca nas
formas de apresentagcdo, embalagens ou outros meios em que a marca pode ser

aposta;

b) Oferecer ou colocar no mercado, ou armazenar para esse efeito, ou importar ou
exportar, formas de apresentacéo, embalagens ou outros meios em que a marca tiver
sido aposta.

Artigo 12.°

Reproducéo de mar cas em dicionarios

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

Artigo 13.°

Proibicdo da utilizacdo de mar cas registadas em nome de um agente ou r epr esentante

1. Se uma marca estiver registada em nome do agente ou representante da pessoa que é titular
dessa marca, sem 0 seu consentimento, o titular pode optar por:

a) Opor-se a utilizagdo da marca em questéo pelo seu agente ou representante;
b) Exigir a0 agente ou representante a cessdo da marca a seu favor.

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

Artigo 814.°

Limitag&o dos efeitos da mar ca

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

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

a) Do seu nome ou enderego;

b) De = sinais ou < indicacbes = que nao sao distintivos ou que < se referem
relativas a espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniéncia geogréfica,
época de producéo do produto ou da prestacéo do servico ou a outras caracteristicas
dos produtos ou servicos,

c) Da marca = para efeitos de identificacdo ou referéncia a produtos ou servicos
como sendo do titular da marca, em especial se <= > a utilizagdo da marca <XI
sempre-gdue-tal-sefa for necessaria para indicar o destino de um produto ou servico,
nomeadamente sob a forma de acessorios ou pegas sobressel entes.

eite > A primeira alinea sO é aplicavel se o terceiro agir <1 em
conform| dade com pratlcas honestas em matériaindustrial ou comercial.

\ { texto renovado \

2. A utilizag8o por terceiros ndo sera considerada conforme com préticas honestas em especial
NOS Seguintes casos.

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

b) Se tirar partido indevido do cardter distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudicar.

| 2008/95/CE |

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

Esgotamento dos dir eitos conferidos pela marca

| V¥ 2008/95/CE (adaptado) |

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

| 2008/95/CE

2. 0 n.°1 ndo é aplicavel sempre que motivos legitimos justifiquem gue o titular se oponha a
comercializagdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre gque o estado dos produtos
seja modificado ou aterado apds a sua colocagdo no mercado.

| V¥ 2008/95/CE (adaptado) |

Artigo 4016.°
Utilizagdo da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data 25 de registo, a
marca ndo tiver sido objeto de utilizagdo séria pelo seu titular, no Estado-Membro em
questdo, para os produtos ou servicos para que foi registada, ou se tal utilizacdo tiver sido
suspensa durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita B> aos limites
e X as sangles previstas X nos artigos 17.2, 19, n° 1, 46° n° 1, e48° n* 3 e 4, X Aa
presente-directiva; salvo justo motivo para afalta de utilizacéo.

\ ¥ texto renovado \

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

3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem
efeitos no Estado-Membro em causa, os cincos anos referidos no n.° 1 sdo calculados a partir
da data em gque marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposicdo. Se tiver sido
apresentada uma oposi¢do que tenha sido retirada, o prazo é calculado a partir da data em que
a decisdo gque encerra o procedimento de oposicao transitar em julgado.
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| 2008/95/CE

4. S&o igualmente considerados como utilizag&o para efeitosd

V' 2008/95/CE
= texto renovado

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

b) A aposi¢cdo da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em
questdo apenas para efeitos de exportacao.

{ texto renovado

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

O titular de uma marca pode proibir a utilizagdo de um sinal apenas na medida em que 0s seus
direitos ndo sejam suscetiveis de extin¢do nos termos do artigo 19.° na data em que 0 processo
de infragdo for instaurado.

Artigo 18.°

Direito deintervencéo do titular de uma mar ca registada posterior como defesa em
processos de infracdo
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1. No processo de infragéo, o titular de uma marca ndo deve poder proibir a utilizagdo de uma
marca registada posterior, se esta marca ndo puder ser declarada nula nos termos dos artigos
8°,9°n>1e2 e48°n°3.

2. No processo de infragéo, o titular de uma marca néo pode proibir a utilizagdo de uma marca
europeia registada posterior, se esta marca ndo puder ser declarada nula nos termos dos
artigos 53.2, n.*3 e 4, 54.°, n.* 1 e 2, ou 57.2, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/20009.

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

| 2008/95/CE
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SEccAo4

BX>EXTINCAO DE DIREITOS CONFERIDOSPELA MARCA <XI

Artigo £219.°

X>Auséncia de utilizagdo séria como <Xl Sadsas motivo de extingéo

| 2008/95/CE

1. O titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um periodo
ininterrupto de cinco anos, a marca ndo tiver sido objeto de utilizacdo séria no Estado-
Membro em causa para 0s produtos ou servicos para que foi registada e se ndo existirem
motivos justos para a falta de utilizacéo.

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

2. Sentude; Nninguém podera requerer a extingdo do registo de uma marca se, durante o
intervalo entre o fim do periodo de cinco anos e a introducéo do pedido de extingdo, tiver sido
iniciada ou reatada uma utilizag&o séria da marca.

| 2008/95/CE

3. O inicio ou o0 reatamento da utilizacdo nos trés meses imediatamente anteriores a
introducéo do pedido de exting¢do, contados a partir do fim do periodo ininterrupto de cinco
anos de falta de utilizac&o, ndo serdo tomados em consideracéo se as diligéncias para o inicio
ou reatamento da utilizacdo s6 ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode

vir aser introduzido um pedido de extingao.

| V¥ 2008/95/CE (adaptado) |

Artigo 20.°

> Transfor macéo numa designacao comum ou indicagdo enganosa como motivo da
extincdo <X

Uma marca pode ser extinta se, apos a data em que o
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| 2008/95/CE

a) Como consequéncia da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver
transformado na designacdo usual no comeércio do produto ou servico para gue foi
registada;

b) No seguimento da sua utilizacéo feita pelo titular ou com o consentimento deste para

0s produtos ou servigos para que foi registada, a marca puder induzir o publico em
erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem geografica desses
produtos ou servigos.

Artigo 4321.°

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

Extincdo eu-rutidade relativa apenas a alguns produtos
OU Servicos

bara—recHsa—de—reg isto—de—da—+n arca=od para a sda extingdo ed
ruHdade de uma marca apenas no que respe| ta a alguns dos produtos ou servigos para que o

registo da marca foi pedide-ed efetuado, a+recusa-de—registe; a sua extingdo eu—a-Aukdade
abrangerae apenas esses produtos ou Servicos.

\ { texto renovado

SECCAOS

A MARCA COMO OBJETO DE PROPRIEDADE

Artigo 22.°
Transfer éncia de mar casregistadas

1. A marca pode, independentemente da transmissdo da empresa, ser transmitida para a
totalidade ou parte dos produtos ou servigos para 0s quais esteja registada.

2. A transmissdo da totalidade da empresa implica a transmisséo da marca, salvo se existir
uma convengado em contrério ou se tal decorrer claramente das circunstancias. Esta disposi¢céo
€ aplicavel a obrigacdo contratual de transmitir a empresa.

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

4. A transmissao deve ser inscrita no registo e publicada, a pedido de uma das partes.
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5. Enquanto a transmisséo ndo for inscrita no registo, o interessado ndo pode invocar 0s
direitos decorrentes do registo da marca contraterceiros.

6. Quando devam ser observados prazos em relacdo ao instituto, o interessado podera fazer
perante este as declaragfes previstas para o efeito a partir do momento em que o instituto
receba o pedido de registo da transmissao.
Artigo 23.°
Direitosreais

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

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

2. A pedido de uma das partes, a execucdo forgada deve ser inscrita no registo e publicada.

Artigo 25.°
Pr ocessos de insolvéncia

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

| ¥ 2008/95/CE

Artigo 826.°
Licenciamento

1. A marca pode ser objeto de licencas para a totalidade ou parte dos produtos ou servigos
para 0s quais tiver sido registada e para a totalidade ou parte do territério de um
Estado-Membro. As licengas podem ser exclusivas ou ndo exclusivas.

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

a) Ao seu prazo de validade;

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

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

| 8 texto renovado |

3. Sem prejuizo do disposto no contrato de licenca, o licenciado s6 pode instaurar um
processo de contrafagdo de uma marca com o consentimento do titular da mesma. Todavia, 0
titular de uma licenca exclusiva pode instaurar esse processo se, apés notificacdo, o préprio
titular da marca n&o instaurar uma acdo de contrafagéo dentro de um prazo adequado.

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

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

Os artigos 22.° a 26.° séo aplicaveis aos pedidos de marcas.

SECGCAO 6

M ARCAS DE GARANTIA, MARCASDE CERTIFICACAO E MARCASCOLETIVAS

Artigo 28.°

Definigoes
Para efeitos da presente seccéo, entende-se por:
1) «Marca de garantia ou de certificagdo», uma marca descrita como tal quando aplicada a e
suscetivel de distinguir produtos ou servicos certificados pelo titular da marca no que respeita
a origem geogréfica, material, modo de fabrico dos produtos ou de prestacdo dos servicos,

gualidade, precisdo ou outras caracteristicas dos produtos ou servigos que nao estejam
certificadas desse modo;

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

distinguir os produtos ou servicos dos membros da associacdo que dela é titular dos de outras
empresas.

39

PT



PT

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

Artigo 4529.°

mM ar cas de garantia e marcas de

certifi cagao

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

: podem prever que 0 registo

ja recusado, sgja considerado
extinto ou sgja declarado nulo, com base em motivos agicienais X> diferentes dos <XI aes
especificados nos artigos 3.° X> , 19.° <X] e £22 20.°, se afunc&o dessas marcas 0 exigir.

es As marcas de garantla ou de certlflcagao que consistam em <ZI sinais ou |nd|ca(;oes
utlllzados No COMércio para d&a gnar a origem geograflca dos produtos ou servu;os pessam

nao conferem ao tltular o] d| reito de proibir a um terceiro que ut|I|ze NO COMErcio esses sinais
ou indicacBes, desde que esta utilizacdo se fagca em conformidade com praticas honestas em
matéria industrial ou comercialz. Em especial, uma marca deste género ndo pode ser oposta a
um terceiro habilitado a utilizar uma denominagéo geogréfica.

Artigo 30.°

X>M ar cas coletivas <X

| 8 texto renovado

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

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

3. Em derrogacéo ao artigo 4.2, n.° 1, alinea ¢), os sinais ou indicacdes utilizados no comércio

para designar a origem geogréfica dos produtos ou servicos podem constituir marcas
coletivas.

40

PT



PT

| ¥ 2008/95/CE (adaptado) |

X>A marca coletiva ndo autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses sinais ou
indicagcbes no comércio, desde que esta utilizacdo se faga em conformidade com praticas
honestas em matéria industrial ou comercial. Em particular, essa marca ndo pode ser oposta a
terceiros habilitados a utilizar uma denominacédo geogréfica. <X

{ texto renovado

Artigo 31.°
Regulamento de utilizacdo da mar ca coletiva

1. O requerente do registo de uma marca coletiva deve apresentar o regulamento de utilizacéo
estamarca.

2. O regulamento de utilizagdo deve indicar as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as
condicOes de filiagdo na associagéo e as condigOes de utilizagdo da marca, incluindo as
sancoes. O regulamento de utilizacdo de uma marca referida no artigo 30.°, n.° 3, deve
autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou servigos provenham da zona geogréfica em causa
atornar-se membro da associacdo que é titular da marca.

Artigo 32.°

Recusa do registo

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

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

3. O pedido ndo deve ser recusado se 0 requerente, mediante alteracdo do regulamento de
utilizacdo, preencher os requisitosdosn.® 1 e 2.
Artigo 33.°
Utilizacdo de mar cas coletivas

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

1. O titular da marca coletiva deve submeter a apreciacéo do instituto qualquer regulamento
de utilizac&o alterado.

2. A dteracdo ndo serd mencionada no registo se o regulamento de utilizacdo alterado néo
cumprir os requisitos do artigo 31.° ou implicar um dos motivos de recusa referidos no
artigo 32.°.

3. O artigo 42.°, n.° 2, é aplicavel ao regulamento de utilizagdo alterado.
4. Para efeitos da presente diretiva, a ateracdo do regulamento de utilizagdo s6 produz efeitos
apartir dadata do registo da ateracéo.
Artigo 35.°
Exer cicio da a¢do de contrafacao

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

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

Artigo 36.°

Motivos adicionais de extincao

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

a) O titular ndo tome medidas razoaveis paraimpedir uma utilizacdo da marca que sgja
incompativel com as condigdes de utilizagdo previstas no regulamento de utilizacdo
ou nas eventuais alteragdes do mesmo que estejam averbadas no registo;

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

C) A ateracdo do regulamento de utilizacdo da marca tenha sido averbada no registo
contrariamente ao disposto no artigo 34.°, n.° 2, salvo se o titular da marca cumprir,
mediante nova alteracdo do regulamento de utilizac8o, as exigéncias fixadas nesse
artigo.

Artigo 37.°

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

Capitulo 3
Procedimentos
SEccAo 1l
PEDIDO E REGISTO
Artigo 38.°

Condicdes a preencher pelo pedido

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

a) Um requerimento de registo;

b) Indicagdes que permitam identificar o requerente;

C) A lista dos produtos ou servigos para 0s quais € pedido o registo;
d) A reproducdo da marca.

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

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

2. Os Estados-Membros podem, além disso, estabelecer que a atribuicdo de uma data de
depdsito dalugar ao pagamento de uma taxa basica de depdsito ou de registo.
Artigo 40.°
Designacéo e classificacéo de produtos e servigos

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

2. Os produtos e servicos para 0s quais se requer protecdo devem ser identificados pelo
requerente com clareza e precisao suficientes para permitir que as autoridades competentes e
os operadores econdmicos determinem, apenas nesta base, a extensdo da protecéo requerida.
A lista de produtos e servigos deve permitir incluir cada um deles em apenas uma classe da
Classificagdo de Nice.

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

4. O ingtituto deve recusar o pedido relativamente a termos que ndo segjam claros ou precisos,
se 0 requerente ndo sugerir uma redagdo aceitdvel no prazo fixado pelo ingtituto para este
efeito. Por motivos de clareza e seguranca juridica, os institutos devem elaborar, cooperando
entre si, uma lista que inclua as respetivas préticas administrativas em matéria de classificagéo
de produtos e servigos.

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

6. Se 0 requerente solicitar 0 registo em mais de uma classe, 0os produtos e Sservigos sao
agrupados segundo as classes da Classificagdo de Nice e cada grupo € precedido pelo nimero
daclasse a que pertence e apresentado por ordem de classes.

7. A classificagdo dos produtos e servicos obedece exclusivamente a razbes de ordem
administrativa. Os produtos e servigos ndo devem ser considerados semel hantes pelo facto de
constarem da mesma classe da classificacgo de Nice, bem como ndo devem ser considerados
distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificagéo.

Artigo 41.°
Apreciacdo oficiosa
Os institutos devem limitar a sua apreciacéo oficiosa da admissibilidade do pedido de registo
da marca a auséncia dos motivos absol utos de recusa previstos no artigo 4.°.
Artigo 42.°

Observacgtes de terceiros

1. Antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as associacoes
representativas de fabricantes, produtores, prestadores de servigos, comerciantes ou
consumidores pode apresentar observacoes escritas ao ingtituto, explicando por qual dos
motivos previstos no artigo 4.° a marca ndo deve ser oficiosamente registada. Nao adquirem
por este facto a qualidade de partes no processo perante o instituto.
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2. Além dos motivos referidos no n.° 1, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as
associagoes representativas de fabricantes, produtores, prestadores de servigos, comerciantes
ou consumidores pode apresentar ao instituto observagdes escritas com base nos motivos
especificos pelos quais o pedido de marca coletiva deve ser recusado nos termos do artigo
320 n*1e2.

Artigo 43.°

Divisdo de pedidos eregistos

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

Artigo 44.°

Taxas

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

SECCAO 2

PROCEDIMENTOS DE OPOSICAO, EXTINCAO E NULIDADE

Artigo 45.°
Procedimento de oposicao

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

2. O procedimento administrativo referido no n.° 1 deve prever que pelo menos o titular de
um direito anterior, mencionado no artigo 5.2, n.° 2 e 3, pode apresentar um ato de oposi ¢&o.

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

Artigo 46.°

Falta de utilizagdo como defesa num procedimento de oposi¢cao

1. No procedimento administrativo de oposi¢éo, se, na data de depdsito ou data de prioridade
da marca posterior, ja tiver expirado o0 prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria
ter sido objeto de utilizag&o séria na acecéo do artigo 16.°, a pedido do requerente, o titular da
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marca anterior que tiver apresentado um ato de oposi¢ao deve apresentar provas de que a
marca anterior foi objeto de utilizagdo séria na acegdo do artigo 16.° durante o prazo de cinco
anos anteriores a data de depdsito ou data de prioridade da marca posterior ou de que havia
justos motivos para a falta de utilizacdo. Na auséncia de provas para este efeito, a oposi¢éo
deve ser rgjeitada.

2. Se amarca anterior so tiver sido utilizada em relagdo a uma parte dos produtos ou servicos
para que foi registada, considera-se registada apenas em relacéo a essa parte para efeitos da
apreciacdo da oposicao referidano n.% 1.

3. Os n.® 1 e 2 s3o aplicaveis se a marca anterior for uma marca europeia. Nestes casos, a
utilizac8o séria da marca europeia € determinada nos termos do artigo 15.° do Regulamento
(CE) n.° 207/20009.

Artigo 47.°

Procedimento de extincédo ou declaracao de nulidade

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

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

3. O procedimento administrativo de nulidade deve estabelecer que a marca deve ser
declarada nula pel o menos pel os motivos seguintes:

a) A marca ndo devia ter sido registada porque ndo cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 4.°,

b) A marca ndo devia ter sido registada devido a existéncia de um direito anterior, na acecéo
doartigo 5.2, n.*2 e 3.

4. O procedimento administrativo deve estabelecer que pelo menos as seguintes pessoas
possam apresentar um pedido de extin¢éo ou de declaracéo de nulidade:

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

b) Nos casos previstos na alinea b) do n.° 3, o titular de um direito anterior referido no artigo
520 n%"2e3.
Artigo 48.°
Falta de utilizacdo como defesa num procedimento de declaracdo de nulidade

1. No procedimento administrativo de declaracdo de nulidade baseado numa marca registada
com uma data de deposito ou de prioridade anterior, se o titular da marca posterior o solicitar,
o titular da marca anterior deve apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de
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utilizac8o séria na acecdo do artigo 16.° relativamente a produtos ou servicos para os quais foi
registada e que refere como justificagdo para o seu pedido, durante o prazo de cinco anos
anteriores a data do pedido de declaracéo de nulidade, ou de que existem justos motivos para
afalta de utilizagéo, desde que, na data de apresentacéo do pedido de declaracéo de nulidade,
jatenha expirado o prazo de cinco anos em que a marca deveria ter sido objeto de utilizagéo
séria.

2. Se, na data de depdsito ou data de prioridade da marca posterior, jativer expirado o prazo
de cinco anos em que a marca anterior deveriater sido objeto de utilizagdo séria na ace¢éo do
artigo 16.°, o titular da marca anterior deve apresentar, além das provas previstas no n.° 1,
provas de que a marca foi objeto de utilizagdo séria durante o prazo de cinco anos anteriores a
data de depdsito ou data de prioridade, ou de que existiam justos motivos para a fata de
utilizaco.

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

4. Se amarca anterior so tiver sido utilizada, na acegcdo do artigo 16.°, em relacdo a uma parte
dos produtos ou servicos para que foi registada, considera-se registada apenas em relacéo a
essa parte para efeitos da apreciacéo do pedido de declaragcdo de nulidade.

5. Os n.® 1 e 4 sdo aplicaveis se a marca anterior for uma marca europeia. Nestes casos, a
utilizac8o séria da marca europeia € determinada nos termos do artigo 15.° do Regulamento
(CE) n.° 207/20009.

Artigo 49.°

Efeitos da extingdo e da nulidade

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

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

SECGCAO 3

DURACAO E RENOVACAO DO REGISTO

Artigo 50.°

Duracéo do registo

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

Artigo 51.°
Renovacao

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

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

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

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

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

Capitulo 4

Cooperacdo administrativa

Artigo 52.°
Cooperacao no dominio do registo e administracéo de mar cas

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

Artigo 53.°

Cooperacgao noutros dominios

Os Estados-Membros devem garantir que 0s servigos centrais cooperam com a Agéncia em
todos os seus dominios de atividade, além dos referidos no artigo 52.°, que sejam relevantes
paraa protegdo de marcas na Unio.
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Capitulo 5

Disposi¢cdesfinais

K

Artigo 54.°
Transposicao

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

As disposicOes adotadas pelos Estados-Membros devem fazer referéncia a presente diretiva
ou ser acompanhadas dessa referéncia aquando da sua publicacdo oficial. Tais disposicoes
devem igualmente mencionar que as referéncias, nas disposi¢oes legisativas, regulamentares
e administrativas em vigor, a diretiva revogada pela presente diretiva se entendem como
referéncias a presente diretiva. As modalidades daquela referéncia e dessa indicagdo sdo
estabel ecidas pel os Estados-Membros.

| V¥ 2008/95/CE (adaptado) |

Artige-16.0
- —

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

ireito interno que adotarem no dominio abrangido pela presente diretiva.

Artigo ££55.°

Revogacéo

; ! é revogada @ com efe|tos apartir de[dia segw nte
a data constante do artlgo 54.° n. 1, da presente diretiva] <X] sem pregjuizo das obrigacoes
dos Estados-Membros no que d|z respeito aos prazos de transposi¢céo para o direito nacional
das diretivas constantes de-anexe-H- do anexo |, parte B, da Diretiva 2008/95/CE.
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| 2008/95/CE

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

Artigo 4856.°

Entrada em vigor

| ¥ 2008/95/CE

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

v |

Os artigos 1.2, 7.°, 15.°, 19.9, 20.°, 21.° e 54.° a 57.° sdo aplicaveis a partir de [dia seguinte a
data constante do artigo 54.°, n.° 1, da presente diretival.

| 2008/95/CE

Artigo 4957.°
Destinatarios
Os destinatérios da presente diretiva sdo os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

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

QUADRO DE CORRESPONDENCIA

Diretiva 2008/95/CE.

Presente diretiva

Artigo 1.°
Artigo 2.°
Artigo 3.2, n.° 1, aineas a) ah)

Artigo 3., n.° 2, alineas a) ac)
Artigo 3., n.° 2, alinead)
Artigo 3.2, n.° 3, primeirafrase
Artigo 3.9, n.° 3, segundafrase
Artigo4.°,n®1e?2

Artigo 4.5, n.°3en.4, aineaa)

Artigo 4., n.° 4, alinea g)

Artigo 4., n.°4, alineas b) e ¢)
Artigo 4., n.° 4, alineas d) af)
Artigo 4.5, n.*5e6

Artigo 5.5 n.° 1, frase introdutoria

Artigo 5.%, n.° 1, segundafrase introdutoria

PT

Artigo 1.°

Artigo 2.°

Artigo 3.°

Artigo 4.5, n.° 1, alineas a) ah)
Artigo 4.5, n.°1, alineasi) ej)
Artigo 4.5, n.°2en.°3, primerafrase
Artigo 4., n.°4, aliineas a) ac)
Artigo 4.°, n.° 3, segunda frase
Artigo 4., n°5

Artigo 4., n.°6
Artigo5.°,n*1e2

Artigo 5.5 n.° 3, dlineaq)
Artigo 5.%, n.° 3, dineab)
Artigo 5.5 n.° 3, dineac)
Artigo 5.%, n.° 3, dinead)
Artigo 5., n.° 4, alineas a) e b)
Artigo5.°,n.*5e6

Artigo 8.°

Artigo 105 n°1

Artigo 10.° n.° 2, frase introdutéria
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Artigo 5.5, n.° 1, dlineas a) e b)
Artigo 5., n.°2

Artigo 5. n.° 3, dlineas a) ac)
Artigo 5.°, n.° 3, alinea d)

Artigo5.°,n*4e5

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

Artigo 7.°

Artigo8°,n*1e?2

Artigo 9.°

Artigo 10.%, n.° 1, primeiro parégrafo
Artigo 10.° n.° 1, segundo parégrafo
Artigo 10.°,n.° 2

Artigo 10.%,n.°3

Artigo11.°,n°1

Artigo 11.5,n.°2

Artigo 11.°,n°3

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

Artigo 10.5, n.° 3, dineas a) ac)
Artigo 10.°, n.° 3, ainead)
Artigo 10.%, n.° 3, dinea€)
Artigo 10.° n.° 3, alineaf)
Artigo 10.°, n.*4e5

Artigo 10, n.*6e7

Artigo 11.°

Artigo 12.°

Artigo 13.°

Artigo 14.°, n.° 1, alineas a) ac)
Artigo 14.5,n.°2

Artigo 14.°,n.° 3

Artigo 15.°

Artigo 26.°,n*1e2

Artigo 26.°,n.*3e5

Artigo 9.°

Artigo 16.5,n.°1

Artigo 16, n.*2 e 3

Artigo 10.°,n°4

Artigo 10.°, n.°5

Artigos48.°, n1a3

Artigo 46.°,n.°1

Artigo 17.°

Artigos 17.°0,46.5,n°2,e48.° n°4
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Artigo 18.°

Artigo 12.°, n.° 1, primeiro paragrafo Artigo 19.5,n°1
Artigo 12.°, n.° 1, segundo parégrafo Artigo 19.5,n.° 2
Artigo 12.°, n.° 1, terceiro paragrafo Artigo 19.°,n.°3
Artigo 12.5,n.°2 Artigo 20.°

Artigo 13.° Artigos7.°6e21.°
Artigo 14.° Artigo 6.°

Artigos 22.°a 25.°
Artigo 27.°
Artigo 28.°
Artigo 15, n°1 Artigo29.°,n*1e2
Artigo 15.°,n.° 2 Artigo 29.5,n.°3

Artigos30.°a54.% n.°1
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Artigo 16.° Artigo 54.5,n.° 2
Artigo 17.° Artigo 55.°
Artigo 18.° Artigo 56.°
Artigo 19.° Artigo 57.°
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