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(Atos legislativos)

DIRETIVAS

DIRETIVA (UE) 2015/2436 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 16 de dezembro de 2015
que aproxima as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas

(reformulagio)

(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia, nomeadamente o artigo 114.0, n.° 1,
Tendo em conta a proposta da Comissdo Europeia,
Apés transmissdo do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Econdmico e Social Europeu (%),
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordindrio (3,
Considerando o seguinte:

(1) A Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho () deverd ser objeto de vérias altera¢des. Por
razdes de clareza, deverd proceder-se a reformulacio da referida diretiva.

(2) A Diretiva 2008/95/CE harmonizou disposicdes essenciais do direito substantivo das marcas, que, aquando da
adocio, foram consideradas as que mais afetavam o funcionamento do mercado interno, por entravarem a livre
circulacdo de mercadorias e a livre prestacio de servicos na Unido.

(3) A protecdo das marcas nos Estados-Membros coexiste com a prote¢do disponivel a nivel da Unido Europeia
através das marcas da Unido Europeia («marcas da UE»), que tém cardter unitdrio e sdo vélidas em toda a Unido,
segundo o disposto no Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho (). A coexisténcia e o equilibrio entre
regimes de protecio de marcas a nivel nacional e a nivel da Unido constituem, na verdade, uma pedra angular da
abordagem da Unido em matéria de protecdo da propriedade intelectual.

(4)  Na sequéncia da sua Comunica¢do de 16 de julho de 2008, intitulada «Uma estratégia europeia para os direitos
de propriedade industrial», a Comissdo realizou uma avaliagio completa do funcionamento geral do sistema de
marcas na Europa no seu conjunto, abrangendo o nivel nacional e o nivel da Unido e a inter-relagdo entre os
dois.

() JOC327de12.11.2013, p. 42.

(}) Posicdo do Parlamento Europeu de 25 de fevereiro de 2014 (ainda ndo publicada no Jornal Oficial) e posi¢do do Conselho em primeira
leitura de 10 de novembro de 2015 (ainda ndo publicada no Jornal Oficial). Posi¢do do Parlamento Europeu de 15 de dezembro de 2015.

(*) Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislagdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas (JO L 299 de 8.11.2008, p. 25).

(*) Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da Unido Europeia (JO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
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(5)  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 revisio dessa diretiva deveria incluir medidas que a tornassem mais coerente com o Regulamento
(CE) n 207/2009, reduzindo assim as divergéncias do sistema de marcas na Europa no seu conjunto e
mantendo a protegdo das marcas a nivel nacional como uma opgdo aliciante para os requerentes. Neste contexto,
deverd ser assegurada a relacio complementar entre o sistema de marcas da UE e os sistemas nacionais de
marcas.

(6)  Na sua Comunicagio intitulada «<Um Mercado Unico para os Direitos de Propriedade Intelectuals, de 24 de maio
de 2011, a Comissdo concluiu que, para responder as exigéncias acrescidas dos interessados em matéria de
sistemas de registo de marcas mais rdpidos, de melhor qualidade e mais racionais, assim como mais coerentes e
conviviais, acessiveis ao publico e tecnologicamente atualizados, é necessario modernizar o sistema de marcas na
Unido e adapta-lo a era da Internet.

(7)  As consultas e avaliacdes efetuadas para efeitos da presente diretiva revelaram que, apesar da anterior
harmonizacio parcial das legislagdes nacionais, existem dominios em que uma maior harmonizacio poderia ter
efeitos positivos para a competitividade e o crescimento.

(8)  Para melhor alcancar o objetivo de promover e criar um mercado interno que funcione de forma harmoniosa e
para facilitar a aquisi¢do e a protegdo das marcas na Unido, em beneficio do crescimento e da competitividade
das empresas europeias, em especial das pequenas e médias empresas, afigura-se, pois, necessdrio ir além da
aproximacdo limitada prevista na Diretiva 2008/95/CE e alargar o ambito de aplicagio dessa aproximagdo a
outros aspetos substantivos do direito das marcas que regulam as marcas protegidas mediante registo, nos termos
do Regulamento (CE) n.c 207/2009.

(9) 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 regras processuais. Por conseguinte, deverdo ser alinhadas as principais normas
processuais em vigor, no dominio do registo de marcas, nos Estados Membros e no sistema de marcas da UE. No
que se refere aos procedimentos previstos nas legislacdes nacionais, ¢ suficiente estabelecer principios gerais,
deixando aos Estados-Membros a possibilidade de aprovarem normas mais especificas.

(10) E essencial garantir que as marcas registadas gozem de protecio idéntica ao abrigo dos sistemas juridicos de
todos os Estados-Membros. Em consonéncia com a ampla protecdo conferida as marcas da UE que gozam de
prestigio na Unido, deverd também ser concedida uma ampla protecio a nivel nacional a todas as marcas que
gozem de prestigio no Estado-Membro em causa.

(11) A presente diretiva ndo deverd retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuarem a proteger as marcas
adquiridas pelo uso, mas regular apenas a sua relagdo com as marcas adquiridas mediante registo.

(12) O cumprimento dos objetivos visados pela harmonizacio pressupde que a aquisi¢do e a conservagio do direito
sobre a marca registada sejam, em principio, subordinadas as mesmas condi¢des em todos os Estados-Membros.

(13) Para o efeito, torna-se necessdrio elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetiveis de constituirem uma marca,
desde que sejam 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, a saber, garantir a seguranca juridica e uma boa
gestdo administrativa, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de forma clara, precisa,
auténoma, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva. Deverd ser permitido representar o sinal sob
qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponivel, e, portanto, ndo necessariamente por
meios graficos, desde que a representagdo oferega garantias satisfatorias para esse efeito.

(14) Além disso, os motivos de recusa ou de nulidade relativos a propria marca, incluindo a auséncia de cardter
distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e direitos anteriores, deverdo ser enumerados de modo
exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a titulo facultativo para os Estados-Membros,
que podem assim manté-los ou introduzi-los na sua legislaco.
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(15) Para garantir que os niveis de protecio conferidos as indica¢des geograficas pelo direito da Unido e pelo direito
nacional sdo aplicados de forma uniforme e exaustiva na apreciagio dos motivos absolutos e relativos de recusa
em toda a Unido, a presente diretiva deverd incluir, em matéria de indicacdes geogrificas, as mesmas disposi¢des
que o Regulamento (CE) n. 207/2009. Além disso, é conveniente assegurar que o dmbito de aplicacio dos
motivos absolutos de recusa seja alargado para passar a abranger também mengdes tradicionais protegidas para o
vinho e as especialidades tradicionais garantidas.

(16) A protegio conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto
indicacdo de origem, deverd ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os
produtos ou servigos. A protecdo deverd ser igualmente vilida em caso de semelhanga entre a marca e o sinal e
entre os produtos ou servicos. E indispensdvel interpretar a nogdo de semelhanga em funcio do risco de
confusdo. O risco de confusdo, cuja avaliacdo depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento
da marca no mercado, da associagio que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de
semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos e os servicos designados, deverd constituir a condigdo
especifica da protecdo. Os meios utilizados para verificar o risco de confusio, em especial o 6nus da prova nesta
matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicacdo ndo pode ser prejudicada pela
presente diretiva.

(17) A fim de garantir a seguranca juridica e a plena coeréncia com o principio da prioridade, segundo o qual uma
marca registada anterior tem precedéncia sobre as marcas registadas posteriores, é necessirio prever que o
exercicio dos direitos conferidos por uma marca ndo deverd prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes
da data de depésito ou de prioridade da marca. Tal abordagem estd em conformidade com o artigo 16.°, n.° 1, do
Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, de 15 de abril de
1994 (<Acordo TRIPS»).

(18) E conveniente prever que as violacdes de direitos conferidos pelas marcas s6 podem ser determinadas se se
concluir que a marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distingdo de produtos ou
servicos. A utilizacdo do sinal para efeitos que ndo sejam os de distingio de produtos ou servigos deverd ser
regulada pelas disposicdes do direito nacional.

(19) O conceito de violagio de uma marca deverd incluir igualmente a utilizacgdo do sinal enquanto designagdo
comercial ou designacio semelhante, desde que essa utilizacdo seja feita para fins de distingdo dos produtos ou
Servicos.

(20) A fim de garantir a seguranca juridica e a plena coeréncia com a legislacio especifica da Unido, afigura-se
adequado estabelecer que o titular de uma marca deverd poder proibir a utilizagdo de um sinal por terceiros em
publicidade comparativa, caso essa publicidade seja contrdria ao disposto na Diretiva 2006/114/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho ().

(21) A fim de reforcar a protegdo das marcas e de combater mais eficazmente a contrafacio, e em conformidade com
as obrigacdes internacionais dos Estados-Membros no quadro da Organizacio Mundial do Comércio (OMO),
nomeadamente o artigo V do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) relativo a liberdade de
transito e, relativamente aos medicamentos genéricos, a «Declaracio sobre o Acordo TRIPS e a Sadde Publica,
adotada pela Conferéncia Ministerial de 14 de novembro de 2001 no quadro da OMC, em Doa, o titular de uma
marca deverd poder impedir a introducio por terceiros, no decurso de operagdes comerciais, no Estado-Membro
onde a marca se encontra registada, de produtos que ndo tenham sido introduzidos em livre pratica nesse Estado-
-Membro, se esses produtos forem provenientes de paises terceiros e neles tiver sido aposta, sem autorizacio,
uma marca idéntica ou quase idéntica a marca registada em relacdo a esses produtos.

(22)  Para esse efeito, deverd ser permitido que os titulares da marca impegam a entrada de produtos em infragdo e a
sua colocagdo em qualquer situacio aduaneira, nomeadamente o transito, o transbordo, o depésito, zonas
francas, a armazenagem tempordria, o aperfeicoamento ativo ou a importacdo tempordria, inclusive quando esses
produtos ndo se destinem a ser colocados no mercado do Estado-Membro em causa. Ao executarem controlos
aduaneiros, as autoridades aduaneiras deverio fazer uso dos poderes e procedimentos estabelecidos no
Regulamento (UE) n.° 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (%), inclusive a pedido dos titulares de
direitos. Em particular, as autoridades aduaneiras deverdo efetuar os controlos previstos com base em critérios de
analise de risco.

(") Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade enganosa e
comparativa (JOL 376 de 27.12.2006, p. 21).

(*) Regulamento (UE) n.° 608/2013 do Parﬁ)amento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo a intervenco das autoridades
aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislagdo sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE)
n.°1383/2003 do Conselho (JOL 181 de 29.6.2013, p. 15).
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(23) A fim de conciliar a necessidade de assegurar o cumprimento efetivo dos direitos conferidos pelas marcas com a
necessidade de evitar os entraves ao livre fluxo de trocas comerciais de produtos legitimos, os direitos do titular
da marca deverdo caducar se, no decurso do processo subsequente instaurado perante a autoridade judicial ou
outra autoridade competente para tomar uma decisdo quanto ao mérito sobre a eventual violagio da marca, o
declarante ou o detentor dos produtos conseguir provar que o titular da marca registada ndo pode proibir a
colocagdo dos produtos no mercado do pais de destino final.

(24) O artigo 28.c do Regulamento (UE) n° 608/2013 prevé que o titular de direitos é responsdvel pelos danos
causados ao detentor das mercadorias se, nomeadamente, se vier a comprovar que as mercadorias em causa nio
violam os direitos de propriedade intelectual.

(25) Deverdo ser tomadas medidas adequadas para facilitar o trdnsito de medicamentos genéricos. No que diz respeito
as denominagdes comuns internacionais (DCI) enquanto designagdes genéricas mundialmente reconhecidas de
substancias ativas em preparagdes farmacéuticas, é fundamental ter em conta as atuais limitagdes para efeitos dos
direitos relacionados com as marcas. Por conseguinte, o titular de uma marca ndo deverd ter o direito de impedir
a importagdo, por terceiros, para o Estado-Membro em que a marca se encontra registada, de produtos que ndo
tenham sido colocados em livre pratica nesse Estado-Membro, com base em semelhancas entre a DCI da
substancia ativa presente nos medicamentos e a marca em questio.

(26) A fim de permitir que os titulares de marcas registadas combatam mais eficazmente a contrafacio, deverd ser-lhes
conferido o direito de proibir a aposi¢do de uma marca contrafeita nos produtos, bem como certos atos prepara-
térios efetuados antes dessa aposigdo.

(27)  Os direitos exclusivos conferidos por uma marca ndo deverdo conferir ao titular o direito de proibir a utilizagdo,
por terceiros, de sinais ou indicagdes que sejam utilizados de forma licita, ou seja, em conformidade com praticas
honestas em matéria industrial e comercial. A fim de criar condi¢des de igualdade para as designacdes comerciais
e para as marcas, e atendendo a que as designagdes comerciais é habitualmente conferida uma protegio ilimitada
contra marcas posteriores, deverd considerar-se que esta utiliza¢do inclui apenas a utilizacdo do nome pessoal do
terceiro. Além disso, deverd permitir-se a utilizacdo de indicacdes ou sinais descritivos ou ndo distintivos em
geral. Acresce que o titular ndo deverd poder impedir a utilizagdo leal e honesta da marca para fins de identi-
ficagdo ou de referéncia dos produtos ou servigos como sendo seus. A utilizagdo de uma marca por terceiros
para chamar a aten¢do dos consumidores para a revenda de produtos genuinos inicialmente vendidos pelo titular
da marca, ou com o seu consentimento, na Unido deverd ser considerada licita desde que siga prdticas honestas
nos dominios industrial e comercial. A utilizacdo de uma marca por terceiros para fins de expressdo artistica
deverd ser considerada licita desde que siga prdticas honestas nos dominios industrial e comercial. Além disso, a
presente diretiva deverd ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais,
em especial a liberdade de expressdo.

(28)  Decorre do principio da livre circulagdo de mercadorias que o titular de uma marca ndo pode impedir a sua
utilizagdo por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulagdo na Unido sob essa marca
pelo préprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legitimos justifiquem a sua oposigdo a
continuagdo da comercializagdo dos produtos.

(29)  Por razdes de seguranca juridica, importa prever que, sem prejudicar os seus interesses enquanto titular de uma
marca anterior, o titular deixe de poder requerer a declaracio de nulidade ou opor-se a utilizagdo de uma marca
posterior a sua marca, de que tiver conscientemente tolerado a utilizacdo durante um longo periodo, salvo se o
registo da marca posterior tiver sido pedido de ma-fé.

(30) Para garantir a seguranga juridica e salvaguardar os direitos relativos a marca legitimamente adquiridos, é
conveniente e necessrio estabelecer, sem prejuizo do principio segundo o qual a marca posterior ndo é oponivel
a marca anterior, que os titulares de marcas anteriores ndo podem obter a recusa ou nulidade de uma marca
posterior, nem opor-se a sua utilizagdo, se esta tiver sido adquirida num momento em que a marca anterior era
suscetivel de ser declarada nula ou extinta, nomeadamente por ndo ter ainda adquirido cardter distintivo através
da utilizagdo, ou se a marca anterior ndo for oponivel & marca posterior por ndo preencher as condi¢des
necessdrias, nomeadamente por nio ter ainda adquirido reputacio.
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(31)  As marcas s6 cumprem a sua fun¢do de distinguir produtos ou servigos e permitir que os consumidores fagam
escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessario para
reduzir o ndmero total de marcas registadas e protegidas na Unido e, consequentemente, o nimero de conflitos
que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas
em relagdo aos produtos ou servigos para os quais foram registadas ou, se ndo forem utilizadas nesse 4mbito no
prazo de cinco anos a contar da data de conclusdo do processo de registo, que possam ser extintas.

(32)  Por conseguinte, uma marca registada s6 deverd ser protegida na medida em que for efetivamente utilizada, e a
existéncia de uma marca registada anterior ndo deverd permitir que o seu titular se oponha a uma marca
posterior ou solicite a sua nulidade se ndo tiver dado uso sério a sua prépria marca. Além disso, os Estados-
-Membros deverdo estabelecer que a marca ndo pode ser validamente invocada em processos de infragdo se ficar
provado, em resultado de um litigio, que a marca poderia ser extinta ou, se a acdo for instaurada contra um
direito posterior, que poderia ter sido extinta no momento em que o direito posterior foi adquirido.

(33)  Afigura-se adequado prever que, sempre que a antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao
abrigo de acordos internacionais que produzam efeitos no Estado-Membro em causa seja reivindicada para a
obten¢io de uma marca da UE, mas a marca em que assenta a reivindicagio de antiguidade tenha sido
posteriormente objeto de rendncia ou se tenha extinguido, a validade dessa marca possa ainda ser contestada.
Essa contestacio deve limitar-se a situacGes em que a marca poderia ter sido declarada nula ou extinta no
momento em que foi suprimida do registo.

(34) Por motivos de coeréncia, e a fim de facilitar a exploragdo comercial das marcas na Unido, as regras aplicdveis as
marcas enquanto objetos de propriedade deverdo ser alinhadas, na medida do adequado, com as que ji se
encontram em vigor relativamente as marcas da UE e deverdo incluir normas sobre cess3o e transmissdo, licenca,
direitos reais e execucdo forcada.

(35) 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 regras idénticas as
aplicdveis as marcas coletivas europeias.

(36)  Para melhorar e facilitar o acesso a protegdo das marcas e aumentar a seguranga e a previsibilidade juridicas, os
procedimentos de registo de marcas nos Estados-Membros devem ser eficazes e transparentes e devem seguir
normas idénticas as aplicdveis as marcas da UE.

(37) A fim de garantir a seguranca juridica relativamente ao 4mbito de aplicagio dos direitos relativos as marcas e de
facilitar o acesso a protecdo das marcas, a designacio e classificagdo de produtos e servigos abrangidos por um
pedido de marca deverdo seguir as mesmas regras em todos os Estados-Membros e deverdo ser alinhadas pelas
aplicéveis as marcas da UE. Para que as autoridades competentes e os operadores econémicos possam determinar
a extensdo da protegio solicitada para a marca com base apenas no pedido, a designacdo dos produtos e servigos
deverd ser suficientemente clara e precisa. A utilizagdo de termos gerais deverd ser interpretada de forma a incluir
apenas os produtos e servigos claramente abrangidos pelo sentido literal de um termo. Por motivos de clareza e
seguranga juridica, os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da
Propriedade Intelectual deverdo tentar elaborar, cooperando entre si, uma lista que inclua as respetivas praticas
administrativas em matéria de classificacio de produtos e servigos.

(38) Para garantir uma protegdo eficaz das marcas, os Estados-Membros deverdo prever um procedimento adminis-
trativo de oposi¢do eficaz que permita, pelo menos, que o titular de direitos de marca anteriores e todas as
pessoas autorizadas pela lei aplicdvel a exercer os direitos decorrentes de uma denominagdo de origem protegida
ou de uma indicagdo geogréfica protegida se oponham ao registo de uma marca. Além disso, a fim de disponi-
bilizar meios eficientes para extinguir marcas ou declarar a sua nulidade, os Estados-Membros deverdo prever um
procedimento administrativo de extingdo ou de declaracdo de nulidade no periodo de transposi¢do mais alargado
de sete anos apés a entrada em vigor da presente diretiva.
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(39) E desejdvel que os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros e o Instituto Benelux da
Propriedade Intelectual cooperem entre si e com Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia em todos
os dominios do registo e administracio de marcas, a fim de promover a convergéncia de préticas e instrumentos,
tais como a criagdo e atualizagdo de bases de dados e portais comuns ou interligados, para fins de consulta e
pesquisa. Os Estados-Membros deverdo ainda assegurar que os seus institutos cooperem entre si e com o Instituto
da Propriedade Intelectual da Unido Europeia em todos os outros dominios da sua atividade que sejam relevantes
para a prote¢do de marcas na Unido.

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

(41) Todos os Estados-Membros estdo vinculados pela Convengdo de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial
(«Convengio de Paris») e pelo Acordo TRIPS. E necessirio que a presente diretiva seja inteiramente compativel
com a convengdo e com o acordo referidos. As obrigagdes dos Estados-Membros decorrentes da convengio e do
acordo ndo deverdo ser afetadas pela presente diretiva. Se necessdrio, deverd ser aplicdvel o artigo 351.°, segundo
pardgrafo, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia.

(42) Atendendo a que os objetivos da presente diretiva, a saber, promover e criar um mercado interno que funcione
de forma harmoniosa e facilitar o registo, gestdo e protecio das marcas na Unido, em beneficio do crescimento e
da competitividade, ndo podem ser suficientemente alcancados pelos Estados-Membros, mas podem, devido a sua
dimensdo e aos seus efeitos, ser mais bem alcangados ao nivel da Unido, a Unido pode tomar medidas em
conformidade com o principio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.° do Tratado da Unido Europeia. Em
conformidade com o principio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a presente diretiva ndo excede
0 necessdrio para alcancar esses objetivos.

(43) A Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (') regula o tratamento dos dados pessoais pelos
Estados-Membros no contexto da presente diretiva.

(44) A Autoridade Europeia para a Protecio de Dados foi consultada nos termos do artigo 28., n.o 2, do
Regulamento (CE) n.° 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (3 e emitiu parecer em 11 de julho de
2013.

(45) A obrigagdo de transposicio da presente diretiva para o direito interno deve limitar-se as disposicdes que
constituem uma alteragdo de substincia em relagdo a diretiva precedente. A obrigagdo de transposi¢do das
disposi¢des inalteradas resulta da diretiva precedente.

(46) A presente diretiva ndo deverd prejudicar as obrigagdes dos Estados-Membros decorrentes da Diretiva
2008/95/CE relativas ao prazo de transposi¢do da Diretiva 89/104/CEE do Conselho () para o direito interno, tal
como previsto no anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE,

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

CAPITULO 1
DISPOSICOES GERAIS
Artigo 1.
Ambito de aplicagio

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

() Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa a protecdo das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulacdo desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

(* Regulamento (CE) n.° 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo a protecdo das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas institui¢des e pelos 6rgdos comunitarios e a livre circulacio desses
dados (JOL 8 de 12.1.2001, p. 1).

(*) Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JOL 40 de 11.2.1989, p. 1).
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Artigo 2.0
Definices

Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

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

b) «Registo» o registo de marcas mantido num instituto.

CAPITULO 2

DIREITO MATERIAL DAS MARCAS

SECCAO 1

Sinais suscetiveis de constituirem uma marca

Artigo 3.°
Sinais suscetiveis de constituirem uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras,
niimeros, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condigdo de que tais sinais:

a) sirvam para distinguir os produtos ou servi¢os de uma empresa dos de outras empresas; e

b) possam ser representados no registo de uma forma que permita as autoridades competentes e ao publico determinar,
de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da protecio conferida ao seu titular.

SECCAO 2

Motivos de recusa ou de nulidade

Artigo 4.
Motivos absolutos de recusa ou de nulidade

1. Erecusado o registo, ou sdo passiveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos:

a) a sinais que ndo podem constituir uma marca;

b) a marcas desprovidas de caréter distintivo;

¢) a marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indicagdes que possam servir, no comércio, para designar a
espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia geogréfica ou a época de producdo dos produtos

ou da prestacdo do servigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

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

€) a sinais constituidos exclusivamente:
i) pela forma ou por outra caracteristica imposta pela propria natureza dos produtos,
ii) pela forma ou por outra caracteristica dos produtos necesséria a obtencio de um resultado técnico,
iif) por uma forma ou por outra caracteristica que confira um valor substancial aos produtos;

f) a marcas contrdrias & ordem publica ou aos bons costumes;

g) a marcas que sejam suscetiveis de enganar o ptblico, por exemplo no que respeita a natureza, a qualidade ou a
proveniéncia geografica do produto ou do servigo;
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h) a marcas que, ndo tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de recusar ou invalidar por forca do
artigo 6.° ter da Convencdo de Paris;

i) a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislacio da Unido, com o direito nacional do Estado-
-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a Unido é parte, que conferem protecio a denominacdes
de origem e indica¢des geogréficas;

j) a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislagio da Unido ou com acordos internacionais de que a
Unido ¢ parte, que conferem protegdo a mengdes tradicionais para o vinho;

k) a marcas excluidas do registo em conformidade com a legislacdo da Unido ou com acordos internacionais de que a
Unido ¢ parte, que conferem protegdo a especialidades tradicionais garantidas;

) a marcas constituidas por uma denominagio de variedade vegetal anterior, registada em conformidade com a
legislacdo da Unido ou com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a
Unido ou o Estado-Membro em causa seja parte, que confere a protecdo dos direitos das variedades vegetais, ou a
marcas que reproduzam essa denominagdo nos seus elementos essenciais, e que digam respeito a variedades vegetais
da mesma espécie ou de espécies estreitamente relacionadas.

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

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

a) a utilizagdo dessa marca possa ser proibida por forca de legislacio que ndo seja a legislagio em matéria de direito de
marcas do Estado-Membro em causa ou da Unido;

b) a marca inclua um sinal de elevado valor simbdlico e, nomeadamente, um simbolo religioso;

¢) a marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no artigo 6.0 ter da Convencio de Paris e que
apresentem interesse publico, salvo se o seu registo tiver sido autorizado em conformidade com o direito do Estado-
-Membro pela autoridade competente.

4. Nio serd recusado o registo de uma marca nos termos do n.° 1, alineas b), ¢) ou d), se, antes da data do pedido de

registo, na sequéncia do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido cardter distintivo. Pelos mesmos motivos, a

marca ndo serd declarada nula se, antes da data do pedido de declaragdo de nulidade, na sequéncia do uso que dela for
feito a marca tiver adquirido cardter distintivo.

5. Os Estados-Membros podem prever que o n.° 4 se aplica também no caso em que o cardter distintivo tiver sido
adquirido ap6s a data do pedido de registo mas antes da data do registo.

Artigo 5.
Motivos relativos de recusa ou de nulidade

1. E recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passivel de ser declarado nulo se:

a) a marca for idéntica a uma marca anterior e se os produtos ou servigos para os quais a marca foi pedida ou registada
forem idénticos aos produtos ou servigos para os quais a marca anterior estiver protegida;

b) devido a sua identidade ou a sua semelhanga com a marca anterior, e devido a identidade ou semelhanga dos
produtos ou servicos a que as duas marcas se referem, existir, no espirito do publico, um risco de confusio; o risco
de confusdo compreende o risco de associagdo com a marca anterior.

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

a) as marcas cuja data de apresentagio do pedido de registo seja anterior a do pedido de registo da marca, tendo em
conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em relagdo a essas marcas, e que pertencam as seguintes
categorias:

i) marcas da UE,

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

i) marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzam efeitos no Estado-Membro em causa;
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b) as marcas da UE para as quais seja validamente invocada a antiguidade, nos termos do Regulamento (CE)
n.° 207/2009, em relagio a uma marca referida na alinea a), subalineas ii) e iii), mesmo que esta Gltima tenha sido
objeto de rentincia ou se tenha extinguido;

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

d) as marcas que, a data da apresentacdo do pedido de registo ou, consoante o caso, a data da prioridade invocada em
relagdo ao pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa, na ace¢do em que a
expressdo «notoriamente conhecida» é utilizada no artigo 6.° bis da Convengdo de Paris.

3. Além disso, o registo de uma marca é recusado ou, caso ji tenha sido efetuado, é passivel de ser declarado nulo se:

a) a marca for idéntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou servicos para os
quais for pedida ou registada serem idénticos, afins ou ndo afins aqueles para os quais a marca anterior foi registada,
sempre que a marca anterior goze de prestigio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a
marca ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestigio na Unido e a utilizacdo da marca posterior procure, sem
justo motivo, tirar partido indevido do caréter distintivo ou do prestigio da marca anterior, ou possa prejudici-los;

b) um agente ou representante do titular da marca requerer o registo dessa marca em seu proprio nome sem o consen-
timento do titular, a menos que o agente ou representante justifique a sua diligéncia;

¢) e na medida em que, segundo a legislacdo da Unido ou o direito do Estado-Membro em causa que confere protecdo a
denominagdes de origem e indica¢des geograficas:

i) ja tiver sido apresentado um pedido de denominacio de origem ou de indicagdo geografica em conformidade com
a legislagdo da Unido ou com o direito do Estado-Membro em causa, antes da data de apresentacio do pedido de
registo da marca ou da data da prioridade reivindicada no pedido de registo, sob reserva do seu registo posterior,

ii) essa denominagdo de origem ou indicagdo geografica confira a pessoa autorizada pela lei aplicdvel a exercer os
direitos que delas decorrem, o direito de proibir a utiliza¢do de uma marca posterior.

4. Os Estados-Membros podem prever a recusa do registo de uma marca ou, tendo sido efetuado o registo, que a
marca seja passivel de ser declarada nula sempre que e na medida em que:

a) os direitos a uma marca nio registada ou a outro sinal utilizado na vida comercial tenham sido adquiridos antes da
data de apresentacdo do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade
reivindicada no pedido de registo da marca posterior, e essa marca ndo registada ou esse outro sinal conferir ao seu
titular o direito de proibir a utilizagdo de uma marca posterior;

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

i) um direito ao nome,

ii) um direito a imagem,

iii) um direito de autor,

iv) um direito de propriedade industrial;

¢) a marca seja suscetivel de ser confundida com uma marca anterior protegida no estrangeiro, desde que na data do
pedido o requerente esteja de mé-fé.

5. Os Estados-Membros devem garantir que, em circunstincias adequadas, ndo existe a obrigagdo de recusar o registo
ou de declarar nula a marca se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da marca posterior.

6.  Os Estados-Membros podem prever que, ndo obstante o disposto nos n.> 1 a 5, os motivos de recusa de registo
ou de nulidade aplicdveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposi¢des necessarias
para dar cumprimento a Diretiva 89/104/CEE se apliquem as marcas para as quais tenha sido apresentado um pedido de
registo antes dessa data.
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Artigo 6.°
Verificagdo a posteriori da nulidade de uma marca ou da sua extin¢io

Quando a antiguidade de uma marca nacional ou de uma marca registada ao abrigo de acordos internacionais que
produzem efeitos no Estado-Membro, a qual tenha sido objeto de rendncia ou cujo registo tenha sido extinto, for
invocada para uma marca da UE, a nulidade da marca ou a sua extin¢do que constituem a base para reivindicar a
antiguidade podem ser verificadas a posteriori, desde que a nulidade ou extin¢do pudessem ter sido declaradas no
momento em que a marca foi objeto de rentincia ou em que o registo foi extinto. Neste caso, a antiguidade cessa de
produzir efeitos.

Artigo 7.°
Motivos de recusa ou nulidade apenas para alguns produtos ou servicos

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 os quais o registo da marca foi pedido ou efetuado, a recusa do registo ou a nulidade
deve abranger apenas esses produtos ou servigos.

Artigo 8.°

Auséncia de cardter distintivo ou de prestigio de uma marca anterior que impede a declaragio de nulidade de
uma marca registada

O pedido de declaragdo de nulidade com base numa marca anterior ndo ¢ deferido na data de apresentacdo do pedido
de nulidade, se ndo tivesse sido deferido na data de depésito ou na data de prioridade da marca posterior por qualquer
um dos seguintes motivos:

a) a marca anterior, suscetivel de ser declarada nula nos termos do artigo 4.°, n.° 1, alineas b), c¢) ou d), ainda ndo
adquiriu cardter distintivo a que se refere o artigo 4.°, n.° 4;

b) o pedido de declaragio de nulidade baseia-se no artigo 5.°, n.° 1, alinea b), e a marca anterior ainda nio se tornou
suficientemente distintiva para fundamentar a conclusdo de que existe de um risco de confusdo, na ace¢do do
artigo 5.°, n.° 1, alinea b);

¢) o pedido de declaragio de nulidade baseia-se no artigo 5.2, n.° 3, alinea a), e a marca anterior ainda nio goza de
prestigio na acecdo do artigo 5.2, n.° 3, alinea a).

Artigo 9.°
Preclusio de uma declaracio de nulidade por tolerincia

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na ace¢do do artigo 5.°, n.° 2, ou n.° 3, alinea a),
embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por
um perfodo de cinco anos consecutivos, deixard de ter direito, com base nessa marca anterior, a requerer a declaracdo de
nulidade da marca posterior, em relagdo aos produtos ou servicos para os quais a marca posterior tenha sido utilizada,
salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de mé-fé.

2. Os Estados-Membros podem prever que o n.° 1 do presente artigo é aplicdvel ao titular de qualquer outro direito
anterior previsto no artigo 5.°, n.° 4, alineas a) ou b).

3. Nos casos previstos nos n.* 1 e 2, o titular de uma marca registada posterior ndo se pode opor a utilizagio do
direito anterior, ainda que esse direito tenha deixado de poder ser invocado contra a marca posterior.
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SECCAO 3

Direitos conferidos e limitagdes

Artigo 10.°
Direitos conferidos pela marca
1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuizo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depdsito ou da data de prioridade da marca
registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na
vida comercial, relativamente a produtos e servigos, sinais que sejam:

a) idénticos a marca e utilizados relativamente a produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais a marca foi
registada;

b) idénticos ou semelhantes & marca e utilizados relativamente a produtos ou servicos idénticos ou afins aos produtos
ou servicos para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusdo no espirito do publico; o risco de
confusdo compreende o risco de associagdo entre o sinal e a marca;

¢) idénticos ou semelhantes a marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou servigos que
sejam idénticos, afins ou ndo afins aqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestigio no
Estado-Membro e que a utilizagdo desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do cardter distintivo ou
do prestigio da marca, ou os prejudique.

3. Pode ser proibido ao abrigo do n.° 2, nomeadamente, o seguinte:
a) apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem;

b) oferecer os produtos para venda ou coloca-los no mercado ou armazend-los para esses fins, ou oferecer ou fornecer
servicos com o sinal;

¢) importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) utilizar o sinal como designacdo comercial ou de empresa ou como parte dessa designagio;

e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contraria ao disposto na Diretiva 2006/114/CE.

4. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depdsito ou da data de prioridade da marca
registada, o titular dessa marca registada também deve poder impedir terceiros de introduzir, no decurso de operagdes
comerciais, produtos no Estado-Membro em que a marca se encontra registada, produtos esses que ndo se encontrem af
em livre prdtica, se esses produtos, incluindo a sua embalagem, provierem de paises terceiros e ostentarem, sem
autorizagdo, uma marca idéntica a marca registada respeitante a esses produtos ou ndo puder ser distinguida nos seus
aspetos essenciais dessa marca.

O direito do titular da marca previsto no n.c 1 caduca se durante a acdo judicial para determinar se houve violagio da
marca registada, instaurada de acordo com o Regulamento (UE) n.°c 608/2013, o declarante ou o detentor dos produtos
apresentar provas de que o titular da marca registada ndo pode proibir a sua colocagdo no mercado do pais de destino
final.

5. Sempre que, antes da data de entrada em vigor das disposi¢Oes necessdrias para dar cumprimento a Diretiva
89/104/CEE num Estado-Membro, o direito desse Estado-Membro nio preveja a proibigdo da utilizagdo de um sinal nas
condicdes previstas no n.° 2, alinea b) ou c), os direitos conferidos pela marca ndo podem ser invocados para impedir a
continuagio da utilizagio desse sinal.

6. Osn> 1,2 3 e 5 ndo afetam as disposigdes aplicdveis num Estado-Membro relativas a protegdo contra a
utilizacdo de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou servigos, desde que a utilizacio
desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caréter distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.
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Artigo 11.°
Direito de proibir atos preparatdrios no que respeita a utilizacio de embalagens ou outros meios

Se existir o risco de que as embalagens, rétulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de seguranga ou de autenticidade,
ou outros suportes nos quais a marca seja aposta possam vir a ser usados nos Estados-Membros em produtos ou
servigos e que essa utilizagdo constitua uma violagdo dos direitos do titular de uma marca nos termos do artigo 10.°,
n.o 2 e 3, o titular dessa marca tem o direito de proibir os seguintes atos quando efetuados no decurso de operagdes
comerciais:

a) apor um sinal idéntico ou semelhante & marca em embalagens, rétulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de
seguranga ou de autenticidade, ou em quaisquer outros suportes em que a marca pode ser aposta;

b) oferecer ou colocar no mercado, ou armazenar para esse efeito, ou importar ou exportar, embalagens, rétulos,

etiquetas, elementos ou dispositivos de seguranca ou de autenticidade, ou quaisquer outros suportes em que a marca
tiver sido aposta.

Artigo 12.°
Reproducio de marcas em diciondrios

Se a reprodugio de uma marca em diciondrios, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes impressas ou em
formato eletrénico der a impressdo de que ela constitui o 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 sua reprodugdo é acompanhada, sem
demora, e no caso de obras impressas o mais tardar na edi¢do seguinte da publicagdo, de uma referéncia indicando que
se trata de uma marca registada.

Artigo 13.°
Proibicio da utilizacdo de marcas registadas em nome de um agente ou representante

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

a) opor-se a utilizagdo da marca em questdo pelo seu agente ou representante;
b) exigir a cessdo da marca a seu favor.

2. One 1 ndo é aplicdvel se o agente ou representante justificar a sua atuagio.

Artigo 14.°
Limitacio dos efeitos da marca

1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros a utilizacdo, no decurso de operagdes
comerciais:

a) do seu nome ou endereco, caso o terceiro seja uma pessoa singular;

b) de sinais ou indica¢des que ndo sdo distintivos ou que se referem a espécie, qualidade, quantidade, destino, valor,
proveniéncia geografica, época de producio do produto ou da prestagio do servico ou a outras caracteristicas dos
produtos ou servicos;

¢) da marca para efeitos de identificacdo ou referéncia a produtos ou servicos como sendo os do titular dessa marca, em
especial nos casos em que a utilizacio da marca seja necessdria para indicar o destino de um bem ou servico,
nomeadamente enquanto acessorio ou peca sobresselente.

2. One1 s éaplicdvel se o terceiro agir segundo prdticas honestas em matéria industrial ou comercial.

3. Os direitos conferidos pela marca ndo permitem ao seu titular proibir a terceiros a utilizagdo, no decurso de
operacgdes comerciais, de um direito anterior de alcance local, se este for reconhecido pela lei do Estado-Membro em
questdo, e a utilizagdo desse direito anterior for feita dentro dos limites do territério em que é reconhecido.
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Artigo 15.°
Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. Os direitos conferidos pela marca ndo permitem ao seu titular proibir a utilizagdo desta para produtos comercia-
lizados na Unido sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O ne 1 ndo é aplicavel sempre que motivos legitimos justifiquem que o titular se oponha a comercializagdo
posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou alterado apds a sua
colocacio no mercado.

Artigo 16.°
Uso da marca

1. Se, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusio do processo de registo, a marca nio tiver sido objeto de
uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro, para os produtos ou servicos para que foi registada, ou se tal uso tiver
sido suspensa durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita aos limites e as sangdes previstos nos
artigos 17.5,19.5, n.° 1, 440, n. 1 e 2, e 46.° n.> 3 e 4, salvo justo motivo para a falta de uso.

2. Se em algum Estado-Membro for possivel iniciar processos de oposi¢cdo apds o registo da marca, o prazo de cincos
anos referido no n.° 1 é calculado a partir da data em que a marca deixa de poder ser objeto de oposi¢do ou, se jd tiver
sido apresentada uma oposicdo, a partir da data em que a decisio que encerra o processo de oposicdo transitar em
julgado ou a oposigido for retirada.

3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos num Estado-Membro,
o prazo de cincos anos referido no n.° 1 é calculado a partir da data em que marca deixar de poder ser objeto de recusa
ou oposicdo. Se uma oposi¢io tiver sido apresentada, ou se uma objecdo tiver sido notificada por motivos absolutos ou
relativos, o prazo é calculado a contar da data em que a decisdo que encerra o procedimento de oposi¢do ou se
pronuncia sobre os motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposicio for retirada.

4. A data de inicio do prazo de cinco anos referido nos n.s 1 e 2 deve ser inscrita no registo.

5. Séo igualmente consideradas como utilizagdo para efeitos do n.° 1:

a) o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que ndo alterem o cardter distintivo da marca na forma sob
a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do
titular;

b) a aposi¢do da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em questdo apenas para efeitos de
exportacdo.

6. O uso da marca com o consentimento do titular é considerada feita pelo titular.

Artigo 17.°
Nio uso como defesa em processos de infracio

O titular de uma marca sé pode proibir a utilizacio de um sinal na medida em que os seus direitos ndo sejam
suscetiveis de extin¢do, nos termos do artigo 19.°, na data em que o processo de infragdo for instaurado. Se o
demandado o solicitar, o titular da marca fornece a prova de que, durante o periodo de cinco anos anterior a
instauragdo da agdo, a marca foi objeto de uso sério na acecdo do artigo 16.° relativamente a produtos ou servigos para
os quais foi registada, e que o titular invoca como justificacdo para a agdo, ou de que existem motivos que justifiquem a
falta de uso, desde que o procedimento de registo da marca tenha sido completado hd pelo menos cinco anos na data da
instauracdo da agio.

Artigo 18.°

Protecio dos direitos do titular de uma marca registada posterior em processos de infracio

1. Num processo de infragdo, o titular da marca ndo pode proibir a utilizagdo de uma marca registada posteriormente
se esta marca ndo for declarada nula nos termos do artigo 8.2, do artigo 9.°, n.> 1 ou 2, ou 46.°, n.° 3.
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2. Num processo de infracdo, o titular da marca ndo pode proibir a utilizagdio de uma marca da UE registada
posteriormente se esta marca ndo for declarada nula nos termos dos artigos 53.°, n.* 1, 3 ou 4, 54.°, n. 1 ou 2, ou
57.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009.

3. Se o titular da marca ndo puder proibir a utilizacio de uma marca registada posterior nos termos dos n.>s 1 ou 2,
o titular dessa marca registada posterior ndo pode opor-se a utilizacdo da marca anterior num processo de infracio,
mesmo que este direito anterior jd ndo possa ser invocado contra a marca posterior.

SECCAO 4

Extingdo de direitos conferidos pela marca

Artigo 19.°
Auséncia de uso sério como motivo de extincio

1. O titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca
nio tiver sido objeto de uso sério no Estado-Membro em causa para os produtos ou servigos para que foi registada e se
ndo existirem motivos que justifiquem a falta de uso.

2. Ninguém poderd requerer a extin¢do do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do periodo de
cinco anos e a introducdo do pedido de extingdo, tiver sido iniciada ou reatada um uso sério dessa marca.

3. O inicio ou o reatamento do uso nos trés meses imediatamente anteriores a introdugdo do pedido de extingdo,
contados a partir do fim do periodo ininterrupto de cinco anos de falta de uso, ndo sdo tomados em consideragdo se as
diligéncias para o inicio ou reatamento do uso sé ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a
ser introduzido um pedido de extinco.

Artigo 20.°

Marca que se tornou genérica ou indicacio enganosa como motivo de extincio

Uma marca pode ser extinta se, ap6s a data em que o seu registo foi efetuado:

a) a marca se tiver transformado na designacio usual no comércio do produto ou servigo para que foi registada, como
resultado da atividade ou inatividade do titular;

b) a marca puder induzir o ptblico em erro em relagdo aos produtos ou servicos para que foi registada, nomeadamente
acerca da natureza, qualidade ou origem geogrifica desses produtos ou servigos, como resultado do uso feito pelo
titular, ou com o seu consentimento.

Artigo 21.°
Extincio relativa apenas a alguns produtos ou servigos

Quando existam motivos para a extingdo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou servigos para
os quais o registo da marca foi efetuado, a sua extin¢do abrangerd apenas esses produtos ou servigos.

SECCAO 5
A marca como objeto de propriedade
Artigo 22.°

Transmissdo de marcas registadas

1. A marca pode, independentemente da transmissio da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos
produtos ou servi¢os para os quais estiver registada.
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2. A transmissio da totalidade da empresa implica a transmissio da marca, salvo se existir uma conven¢io em
contrdrio ou se tal decorrer claramente das circunstincias. A presente disposi¢do é aplicdvel a obrigagdo contratual de
transmitir a empresa.

3. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados a inscri¢do das transferéncias nos respetivos registos.

Artigo 23.°
Direitos reais
1. A marca pode, independentemente da empresa, ser dada em penhor ou ser objeto de outro direito real.
2. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados ao averbamento de direitos reais nos respetivos
registos.
Artigo 24.°
Execucio forcada
1. A marca pode ser objeto de medidas de execugido forcada.
2. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados ao averbamento de execucdes forcadas nos
respetivos registos.
Artigo 25.°
Licenciamento

1. A marca pode ser objeto de licengas para a totalidade ou parte dos produtos ou servicos para os 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 pode invocar os direitos conferidos pela marca contra o licenciado que infrinja uma das cldusulas do
contrato de licenca, em especial no que respeita:

a) ao seu prazo de validade;

b) a forma abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser utilizada;

¢) a natureza dos produtos ou servicos para os quais foi concedida a licenga;

d) ao territério no qual a marca pode ser aposta; ou

e) a qualidade dos produtos fabricados ou dos servicos fornecidos pelo licenciado.

3. Sem prejuizo do disposto no contrato de licenga, o licenciado s6 pode instaurar um processo por infracdo de uma

marca com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licenca exclusiva pode instaurar esse
processo se, apds notificacdo, o préprio titular da marca ndo instaurar uma a¢do de infracio num prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intervir no processo de infracio instaurado pelo titular da marca, a fim de obter
reparagdo do seu prejuizo.

5. Os Estados-Membros devem prever procedimentos destinados a inscri¢do de licengas nos respetivos registos.

Artigo 26.°
Pedidos de registo de marcas como objeto de propriedade

Os artigos 22.° a 25.° sdo aplicdveis aos pedidos de marcas.
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SECCAO 6

Marcas de garantia ou de certificacdo e marcas coletivas

Artigo 27.°
Defini¢des

Para efeitos da presente seccdo, entende-se por:

a) «Marca de garantia ou de certificagio» uma marca assim designada aquando da apresentagio do pedido e suscetivel
de distinguir os produtos ou servigos certificados pelo titular da marca no que respeita ao material, modo de fabrico
dos produtos ou de prestacio dos servicos, qualidade, precisdo ou outras caracteristicas dos produtos ou servigos que
ndo estejam certificadas desse modo;

b) Marca coletiva» uma marca assim designada aquando da apresentagido do pedido e suscetivel de distinguir os
produtos ou servigos dos membros da associagdo que dela ¢é titular dos de outras empresas.

Artigo 28.°
Marcas de garantia ou de certificagio
1. Os Estados-Membros podem prever o registo de marcas de garantia ou de certificacdo.

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo institui¢des, autoridades e organismos de direito publico, pode
requerer marcas de garantia ou de certificagio desde que ndo exerca uma atividade empresarial que implique o
fornecimento de produtos ou a prestagio de servigos do tipo certificado.

Os Estados-Membros podem prever que o registo de uma marca de garantia ou de certificagdo seja recusado a menos
que o requerente seja competente para certificar os produtos ou servicos para os quais o registo da marca se destina.

3. Os Estados-Membros podem prever que o registo de marcas de garantia ou de certificagio seja recusado, seja
considerado extinto ou seja declarado nulo, com base em motivos diferentes dos especificados nos artigos 4., 19.2 e
20.°, se a fungdo dessas marcas o exigir.

4. Em derrogagdo do artigo 4., n.° 1, alinea c), os Estados-Membros podem prever que os sinais ou indica¢des
utilizados no comércio para designar a origem geografica dos produtos ou servigos possam constituir marcas coletivas
ou marcas de garantia ou de certificagdo. A marca de garantia ou de certificacio ndo autoriza o titular a proibir que
terceiros utilizem esses sinais ou indicacdes na vida comercial, desde que essa utilizagdo por terceiros se faga em
conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou comercial. Em particular, essa marca nio é oponivel a
terceiros habilitados a utilizar uma denominagdo geogréfica.

5. Os requisitos previstos no artigo 16.° devem ser cumpridos sempre que uma pessoa habilitada a utilizar uma
marca de garantia ou de certificacdo o faga com seriedade nos termos desse mesmo artigo.

Artigo 29.°
Marcas coletivas
1. Os Estados-Membros devem prever o registo de marcas coletivas.

2. Podem depositar marcas coletivas as associagdes de fabricantes, de produtores, de prestadores de servicos ou de
comerciantes que, nos termos da legislacio que lhes seja aplicavel, tenham capacidade, em seu préprio nome, para ser
titulares de direitos e obrigagdes, para celebrar contratos ou realizar outros atos juridicos e para comparecer em juizo,
ou ainda as pessoas coletivas de direito publico.

3. Em derrogacio do artigo 4.°, n.° 1, alinea c), os Estados-Membros podem estabelecer que os sinais ou indicagdes
utilizados no comércio para designar a origem geografica dos produtos ou servigos possam constituir marcas coletivas.
A marca coletiva ndo autoriza o titular a proibir que terceiros utilizem esses sinais ou indica¢des na vida comercial,
desde que essa utilizacdo por terceiros se faga em conformidade com priticas honestas em matéria industrial ou
comercial. Em particular, essa marca ndo é oponivel a terceiros habilitados a utilizar uma denominagdo geogréfica.
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Artigo 30.°
Regulamento de utilizacio da marca coletiva
1. O requerente de uma marca coletiva deve apresentar o regulamento de utilizagdo desta marca ao instituto.

2. O regulamento de utilizacdo deve indicar, no minimo, as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condigdes de
filiagdo na associacdo e as condi¢des de utilizacdo da marca, incluindo as sancdes. O regulamento de utilizagio da marca
referido no artigo 29.°, n.° 3, deve autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou servi¢os provenham da zona geografica
em causa a tornar-se membro da associagdo que ¢é titular da marca, desde que preencha todas as demais condi¢des
previstas no regulamento.
Artigo 31.°
Recusa do pedido

1. Para além dos motivos de recusa dos pedidos de marca previstos no artigo 4.°, quando adequado, com excecdo do
artigo 4.°, n.° 1, alinea c), respeitante aos sinais ou indica¢des utilizados no comércio para designar a origem geogréfica
dos produtos ou servigos, e no artigo 5.°, e sem prejuizo do direito de um instituto ndo apreciar oficiosamente os
motivos relativos, o registo da marca coletiva deve ser recusado se ndo preencher o previsto no artigo 27.°, alinea b), no
artigo 29.° ou no artigo 30.°, ou se o regulamento de utilizagdo dessa marca coletiva for contrdrio 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
cardter ou significado da marca, nomeadamente se esta for suscetivel de dar a impressdo que se trata de algo que ndo
seja uma marca coletiva.

3. O pedido ndo deve ser recusado se o requerente, mediante alteragio do regulamento de utilizagdo da marca
coletiva, preencher os requisitos a que se referem os n. 1 e 2.

Artigo 32.°

Utilizacio de marcas coletivas

Os requisitos estabelecidos no artigo 16.° consideram-se cumpridos sempre que uma pessoa habilitada a utilizar uma
marca coletiva faca um uso sério da mesma, nos termos desse mesmo artigo.

Artigo 33.°

Alteragdo do regulamento de utilizagio de marcas coletivas

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

2. A alteracio do regulamento de utilizacdo é averbada no registo, exceto se o regulamento de utiliza¢do alterado ndo
cumprir os requisitos do artigo 30. ou implicar um dos motivos de recusa referidos no artigo 31.c.

3. Para efeitos da presente diretiva, a alteracdo do regulamento de utilizagdo sé produz efeitos a partir da data em que
essa alteracdo ¢ averbada no registo.
Artigo 34.°
Exercicio da acdo por violagio da marca
1. O artigo 25.°, n. 3 e 4, ¢ aplicdvel a todas as pessoas habilitadas a utilizar a marca coletiva.

2. O titular da marca coletiva pode reclamar, em nome das pessoas habilitadas a utilizd-la, a reparagio das perdas e
danos por elas sofridos em virtude da utilizagdo ndo autorizada da marca.
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Artigo 35.°
Motivos adicionais de extingdo

Para além dos motivos de extingdo previstos nos artigos 19.° e 20.°, os direitos do titular da marca coletiva sdo extintos
sempre que:

a) o titular ndo tome medidas razodveis para impedir uma utilizacio da marca que seja incompativel com as condigdes
previstas no regulamento de utiliza¢do, incluindo as eventuais altera¢des do mesmo que estejam averbadas no registo;

b) o modo como a marca tem sido utilizada pelas pessoas habilitadas a torne suscetivel de induzir o publico em erro,
tal como referido no artigo 31.°, n.° 2;

¢) a alteracdo do regulamento de utilizagdo da marca tenha sido averbada no registo em violagdo do disposto no
artigo 33., n.° 2, salvo se o titular da marca cumprir, mediante nova alteragio do regulamento de utiliza¢do, as
exigéncias fixadas nesse artigo.

Artigo 36.°
Motivos adicionais de nulidade

Para além dos motivos de nulidade previstos no artigo 4.°, quando adequado, com excegdo do artigo 4.°, n.° 1, alinea c),
no que respeita aos sinais ou indica¢des que possam servir, no comércio, para designar a proveniéncia geografica dos
produtos ou servigos, e no artigo 5.°, a marca coletiva que for registada em viola¢do do artigo 31.c deve ser declarada
nula, salvo se o titular da marca cumprir, mediante a alteragdo do regulamento de utilizagdo, as exigéncias fixadas nesse
artigo.

CAPITULO 3

PROCEDIMENTOS

SECCAO 1

Pedido e registo

Artigo 37.°
Requisitos do pedido
1. O pedido de registo da marca deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) um pedido de registo;
b) indicagdes que permitam identificar o requerente;
¢) a lista dos produtos ou servigos para os quais ¢ pedido o registo;
d) uma reproducio da marca que cumpra os requisitos fixados no artigo 3., alinea b).

2. O pedido de registo de marca fica sujeito ao pagamento de uma taxa determinada pelo Estado-Membro em causa.

Artigo 38.°
Data de depdsito

1. A data de depésito do pedido de registo de marca é a data em que os documentos com as informagdes especi-
ficadas no artigo 37.2, n.° 1, sdo apresentados ao instituto pelo requerente.

2. Os Estados-Membros podem, além disso, prescrever que a atribuicdo da data de depésito dependa do pagamento
da taxa referida no artigo 37.°, n.° 2.
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Artigo 39.°
Designagio e classificacio de produtos e servigos

1. Os produtos e servicos para os quais é pedido o registo de uma marca sdo classificados em conformidade com o
sistema de classificacdo estabelecido pelo Acordo de Nice relativo a Classificagdo Internacional de Produtos e Servigos
para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957 (a «Classificacdo de Nice»).

2. Os produtos e servicos para os quais é pedida prote¢io devem ser identificados pelo requerente com clareza e
precisio suficientes para permitir que as autoridades competentes e os operadores econdémicos determinem, apenas
nesta base, a extensdo da protegdo requerida.

3. Para efeitos do n.° 2, podem ser utilizadas as indicagdes gerais incluidas nos titulos das classes da Classificacdo de
Nice ou outros termos gerais, desde que cumpram os requisitos de clareza e precisdo previstos no presente artigo.

4. O instituto deve recusar um pedido relativamente a indica¢des ou termos que ndo sejam claros ou precisos, se o
requerente ndo sugerir uma redacdo aceitdvel no prazo fixado pelo instituto para esse efeito.

5. A utilizacdo de termos gerais, incluindo as indica¢des gerais dos titulos das classes da Classificacio de Nice, deve
ser interpretada de modo a incluir todos os produtos ou servicos claramente abrangidos pela acegdo literal da indicagdo
ou termo. A utilizacdo desses termos ou indica¢des ndo deve ser interpretada como um pedido referente a produtos ou
servicos que neles ndo possam estar incluidos.

6.  Se o requerente solicitar o registo para mais de uma classe, deve agrupar os produtos e servicos segundo as classes
da Classificagdo de Nice, sendo cada grupo precedido pelo niimero da classe a que pertence e apresentado por ordem de
classes.

7. Os produtos e servi¢os ndo devem ser considerados afins pelo facto de constarem da mesma classe da Classificagdo
de Nice. Os produtos e servi¢os ndo devem ser considerados distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa
mesma classificacio.

Artigo 40.°
Observagdes de terceiros

1. Os Estados-Membros podem prever que, antes do registo da marca, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem
como as associacdes representativas de fabricantes, produtores, prestadores de servicos, comerciantes ou consumidores
possa apresentar observacgdes escritas ao instituto, explicando por que motivos a marca ndo deve ser oficiosamente
registada.

As pessoas e as associagdes referidas no primeiro pardgrafo nio sio consideradas partes no processo que corre no
instituto.

2. Além dos motivos referidos no n.° 1 do presente artigo, qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como as
associagdes representativas de fabricantes, produtores, prestadores de servicos, 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 31.°, n.s 1 e 2. O dmbito desta disposi¢do pode ser alargado para abranger
marcas de certificagdo e de garantia, quando regulamentadas pelos Estados-Membros.

Artigo 41.°

Divisdo de pedidos e registos

O requerente ou o titular podem dividir um pedido ou registo de marca nacional em dois ou mais pedidos ou registos
separados, enviando para tal uma declaragio ao instituto e indicando, por cada pedido ou registo divisiondrio, os
produtos ou servigos abrangidos pelo pedido ou registo inicial que deverdo ser abrangidos por cada pedido ou registo
divisiondrio.
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Artigo 42.°
Taxas de classificacio

Os Estados-Membros podem prever que o pedido e a renovagdo de uma marca fiquem sujeitos ao pagamento de uma
taxa adicional para cada classe de produtos e servios para além da primeira classe.

SECCAO 2

Procedimentos de oposicdo, extingdo e nulidade

Artigo 43.°
Procedimento de oposicio

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

2. O procedimento administrativo previsto no n.> 1 do presente artigo deve prever, pelo menos, que o titular de uma
marca anterior, mencionado no artigo 5.°, n.° 2 e n.° 3, alinea a), e as pessoas autorizadas pela lei aplicdvel a exercer os
direitos decorrentes de uma denominagdo de origem protegida ou de uma indicagdo geogrifica protegida mencionadas
no artigo 5., n.° 3, alinea c), estdo habilitadas a apresentar um ato de oposicdo. Pode ser apresentado um ato de
oposicdo com base num ou mais direitos anteriores, desde que pertencam todos ao mesmo titular, e com base na
totalidade ou numa parte dos produtos e servicos para os quais o direito anterior tiver sido protegido ou for aplicdvel,
podendo incidir numa parte ou na totalidade dos produtos ou servicos para os quais é pedida a marca objeto de
controvérsia.

3. Deve ser concedido as partes, mediante pedido conjunto, um minimo de dois meses no quadro do procedimento
de oposicdo para permitir a possibilidade de resolucio amigével do litigio entre a parte oponente e o requerente.

Artigo 44.°
Nio utilizacio como defesa em procedimentos de oposigio

1. Nos procedimentos de oposi¢do, nos termos do artigo 43.2, se, na data de dep6sito ou na data de prioridade da
marca posterior, ja tiver expirado o prazo de cinco anos em que a marca anterior deveria ter sido objeto de uso sério na
ace¢do do artigo 16.°, o titular da marca anterior que tiver apresentado um ato de oposi¢io deve, a pedido do
requerente, apresentar provas de que a marca anterior foi objeto de uso sério na acegdo do artigo 16.° durante o prazo
de cinco anos anteriores a data de dep6sito ou a data de prioridade da marca posterior ou de que havia motivos justifi-
cativos da falta de uso. Na auséncia de provas para este efeito, a oposi¢do deve ser rejeitada.

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

3. Osn 1 e 2 do presente artigo sdo igualmente aplicdveis se a marca anterior for uma marca da UE. Nestes casos,
0 uso sério da marca da UE é determinado nos termos do artigo 15.° do Regulamento (CE) n.c 207/2009.
Artigo 45.°
Procedimento de extingio ou de declaracio de nulidade

1. Sem prejuizo do direito de as partes apresentarem recurso para os tribunais, os Estados-Membros devem prever
um procedimento administrativo eficiente e expedito de extin¢do ou de declaragdo de nulidade de uma marca junto dos
respetivos institutos.
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2. O procedimento administrativo de extingdo estabelece que a marca é extinta pelos motivos referidos nos
artigos 19.2 e 20.°.

3. O procedimento administrativo de nulidade estabelece que a marca é declarada nula pelo menos pelos motivos
seguintes:

a) a marca ndo devia ter sido registada porque ndo cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 4.°;
b) a marca ndo devia ter sido registada devido a existéncia de um direito anterior, na acegdo do artigo 5.°, n.> 1 a 3.

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

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

b) nos casos previstos no n.° 3, alinea b), do presente artigo, o titular de uma marca anterior, mencionado no artigo 5.°,
ne 2 e ne 3, alinea a), e as pessoas autorizadas pela lei aplicdvel a exercer os direitos decorrentes de uma
denominagdo de origem protegida ou de uma indicacdo geografica protegida mencionadas no artigo 5.°, n.° 3,
alinea c).

5. Pode ser dirigido um pedido de extin¢do ou de declaragdo de nulidade contra uma parte ou contra a totalidade dos
produtos ou servi¢os para os quais ¢ registada a marca objeto de controvérsia.

6.  Pode ser apresentado um pedido de declaragdo de nulidade baseado num ou mais direitos anteriores, desde que
pertengam todos a0 mesmo titular.

Artigo 46.°

Nio utilizacio como defesa num procedimento de declaracio de nulidade

1. No procedimento de declaragdo de nulidade baseado numa marca registada com uma data de depdsito 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 uso sério na acecio do artigo 16.° relativamente aos produtos ou servigos para os quais
foi registada e que sdo referidos como justificagdo para o pedido, durante o prazo de cinco anos anteriores a data do
pedido de declaragdo de nulidade, ou de que existem motivos justificativos da falta de uso, desde que o procedimento de
registo da marca anterior tenha sido completado hd pelo menos cinco anos, na data de apresentagdo do pedido de
declaragio de nulidade.

2. Se, na data de depésito ou na data de prioridade da marca posterior, ja tiver terminado o prazo de cinco anos em
que a marca anterior deveria ter sido objeto de uso sério na acecdo do artigo 16.°, o titular da marca anterior deve
apresentar, além das provas previstas ao abrigo do n.° 1 do presente artigo, provas de que a marca foi objeto de uso
sério durante o prazo de cinco anos anteriores a data de depdsito ou a data de prioridade, ou de que existiam motivos
justificativos da falta de uso.

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

4. Se a marca anterior sé tiver sido usada, na ace¢do do artigo 16.°, em relagdo a uma parte dos produtos ou servigos
para que foi registada, considera-se registada apenas em relacdo a essa parte para efeitos da apreciacio do pedido de
declaragdo de nulidade.

5. Osn® 1 a4 do presente artigo sdo igualmente aplicaveis se a marca anterior for uma marca da UE. Nestes casos,
0 uso sério da marca da UE é determinado nos termos do artigo 15.> do Regulamento (CE) n.> 207/2009.
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Artigo 47.°
Efeitos da extin¢do 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 exting¢do, na medida em que os direitos do titular tenham sido extintos. A pedido de uma das partes, pode ser
fixada na decisdo do pedido de extin¢do qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos da extingdo.

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

SECCAO 3

Duragdo e renovagio do registo

Artigo 48.°
Duracio do registo
1. O prazo de validade do registo da marca é de 10 anos a contar da data do depésito do pedido.

2. O registo pode ser renovado, nos termos do artigo 49.°, por periodos de dez anos.

Artigo 49.0
Renovacido

1. O registo da marca é renovado a pedido do respetivo titular ou de qualquer pessoa autorizada a fazé-lo por lei ou
contrato, desde que tenham sido pagas as taxas de renovagio. Os Estados-Membros podem estabelecer que o pagamento
das taxas de renovacio seja considerado um pedido de renovagio.

2. O instituto deve informar o titular da marca do termo da validade do registo com pelo menos seis meses de
antecedéncia. O instituto ndo pode ser considerado responsavel se ndo transmitir esta informagio.

3. O pedido de renovagio deve ser apresentado e a taxa de renovacio paga no periodo de, pelo menos, seis meses
antes do termo do prazo de validade do registo. Se tal ndo acontecer, o pedido pode ser apresentado no prazo adicional
de seis meses a contar do termo do prazo de validade do registo ou da subsequente renovagio do mesmo. As taxas de
renovacio e quaisquer taxas adicionais devem ser pagas durante este prazo adicional.

4. Se o pedido for apresentado ou as taxas forem pagas apenas em relagio a uma parte dos produtos ou servicos
para os quais a marca foi registada, o registo s6 serd renovado para esses produtos ou servicos.

5. A renovacdo produz efeitos a partir do dia seguinte ao termo do prazo de validade do registo e deve ser averbada
no registo.

SECCAO 4

Comunicagdo com o instituto

Artigo 50.°
Comunicac¢do com o instituto

As partes no processo ou, se tiverem sido designados, os seus representantes, devem indicar um enderego oficial para
toda a comunicagio oficial com o instituto. Os Estados-Membros tém o direito de exigir que esse endereco oficial se
situe no Espaco Econémico Europeu.
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CAPITULO 4
COOPERA(;AO ADMINISTRATIVA
Artigo 51.°
Cooperacgio no dominio do registo e administracio de marcas
Os institutos nacionais podem cooperar eficazmente entre si e com o Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia, a fim de promover a convergéncia de préticas e instrumentos de exame e registo de marcas.
Artigo 52.°
Cooperag¢io noutros dominios

Os institutos nacionais podem cooperar eficazmente entre si e com o Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia em todos os seus dominios de atividade, além dos referidos no artigo 51.°, que sejam relevantes para a
protecdo de marcas na Unido.

CAPITULO 5
DISPOSICOES FINAIS
Artigo 53.°
Protecio de dados

O tratamento de dados pessoais efetuado nos Estados-Membros no ambito da presente diretiva fica sujeito ao disposto
na legislagdo nacional de execugdo da Diretiva 95/46/CE.

Artigo 54.°
Transposicio

1. Os Estados-Membros pdem em vigor as disposi¢des legislativas, regulamentares e administrativas necessdrias para
dar cumprimento aos artigos 3.° a 6.°, aos artigos 8.° a 14.c, aos artigos 16.°, 17.2 e 18.°, aos artigos 22.° a 39.2, a0
artigo 41.°, aos artigos 43. a 50.0 até 14 de janeiro de 2019. Os Estados-Membros pdem em vigor as disposi¢des
legislativas, regulamentares e administrativas necessrias para dar cumprimento ao artigo 45.° até 14 de janeiro
de 2023. Comunicam imediatamente & Comissdo o texto dessas medidas.

Quando os Estados-Membros adotarem essas disposi¢des, estas incluem uma referéncia & presente diretiva ou sio
acompanhadas dessa referéncia aquando da sua publicagdo oficial. Incluem igualmente uma mencdo precisando que as
remissdes, nas disposi¢des legislativas, regulamentares e administrativas em vigor, para a diretiva revogada pela presente
diretiva, se entendem como sendo feitas para a presente diretiva. As modalidades dessa referéncia e a formulagio dessa
mengio sdo estabelecidas pelos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros comunicam & Comissdo o texto das principais disposicdes de direito interno que adotarem
nas matérias reguladas pela presente diretiva.

Artigo 55.°

Revogacdo

A Diretiva 2008/95/CE ¢é revogada com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, sem prejuizo das obrigacdes dos
Estados-Membros no que respeita ao prazo de transposi¢do para o direito interno da Diretiva 89/104/CEE, indicado no
anexo I, parte B, da Diretiva 2008/95/CE.

As remissdes para a diretiva revogada entendem-se como sendo feitas para a presente diretiva e devem ler-se nos termos
da tabela de correspondéncia constante do anexo.
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Artigo 56.°
Entrada em vigor
A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicacio no Jornal Oficial da Unido Europeia.

Os artigos 1.2, 7., 15.2, 19.0, 20.0, 21.° e 54.° a 57.° sdo aplicdveis a partir de 15 de janeiro de 2019.

Artigo 57.°
Destinatarios

Os destinatarios da presente diretiva sdo os Estados-Membros.

Feito em Estrasburgo, 16 de dezembro de 2015.

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
M. SCHULZ N. SCHMIT



23.12.2015

Jornal Oficial da Unido Europeia

L 336/25

ANEXO

Tabela de correspondéncia

Diretiva 2008/95/CE

Presente diretiva

Artigo 1.°

Artigo 2.°

Artigo 3.2, n.° 1, alineas a) a h)
Artigo 3.0, n.° 2, alineas a) a ¢)
Artigo 3.0, n.° 2, alinea d)

Artigo 3.0, n.° 3, primeiro periodo
Artigo 3., n.° 3, segundo periodo
Artigo 3., n.° 4

Artigo 4.°,n.> 1 e 2

Artigo 4.°, n.° 3 e n.° 4, alinea a)

Artigo 4.0, n.° 4, alineas b) e ¢)

Artigo 4.°, n.° 4, alineas d) a f)

Artigo 4.°, n.° 4, alinea g)

Artigo 4.0,n.% 5¢e 6

Artigo 5., n.° 1, primeiro periodo

Artigo 5., n.° 1, segundo periodo, proémio
Artigo 5.2, n.° 1, alineas a) e b)

Artigo 5.°,n.° 2

Artigo 5.2, n.° 3, alineas a) a ¢)

Artigo 5.2, n.° 3, alinea d)

Artigo 5.°,n* 4 e 5

Artigo 1.°

Artigo 2.°

Artigo 3.°

Artigo 4.0, n.° 1, alineas a) a h)
Artigo 4.0, n.0 1, alineas i) a l)
Artigo 4.2, n.o 3, alineas a) a ¢)
Artigo 4.2, n.° 2

Artigo 4.°, n.° 4, primeiro periodo
Artigo 4.0, n.° 4, segundo periodo
Artigo 4.°, n.° 5

Artigo 5°,n. 1 e 2

Artigo 5.2, n.° 3, alinea a)
Artigo 5., n.° 3, alinea b)
Artigo 5.°, n.° 3, alinea c)
Artigo 5.0, n.° 4, alineas a) e b)
Artigo 5.°, n.° 4, alinea ¢)
Artigo 5°,n.% 5¢e 6

Artigo 8.°

Artigo 10.°, ne 1

Artigo 10.°, n.° 2, proémio
Artigo 10.°, n.° 2, alineas a) e b)
Artigo 10.°, n.° 2, alinea c)
Artigo 10.°, n.° 3, alineas a) a c)
Artigo 10.°, n.° 3, alinea d)
Artigo 10.°, n.° 3, alinea e)
Artigo 10.°, n.° 3, alinea f)
Artigo 10.°, n.°o 4

Artigo 10.°,n. 5 ¢ 6

Artigo 11.°

Artigo 12.°

Artigo 13.°
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Diretiva 2008/95/CE Presente diretiva
Artigo 6., n.° 1, alineas a) a ¢) Artigo 14.°, n.° 1, alineas a) a ¢), e n.0 2
Artigo 6.°, n.° 2 Artigo 14.°, n.° 3
Artigo 7.° Artigo 15.°
Artigo 8.0,n. s 1e 2 Artigo 25.°,no 1 e 2
— Artigo 25.°,n. 3 a5
Artigo 9.° Artigo 9.°
Artigo 10.°, n.° 1, primeiro paragrafo Artigo 16.°, n° 1
— Artigo 16.°, n.> 2 a 4
Artigo 10.°, n.° 1, segundo pardgrafo Artigo 16.°, n.° 5
Artigo 10.°, n.° 2 Artigo 16.°,n.° 6
Artigo 10.°, n.° 3 —
Artigo 11.5, n.° 1 Artigo 46.°,n.1a 3
Artigo 11.°, n.o 2 Artigo 44.°, n.° 1
Artigo 11.°, n.° 3 Artigo 17.°
Artigo 11.°, n° 4 Artigo 17.°, artigo 44.°, n.° 2, e artigo 46.°, n.°c 4
— Artigo 18.0
Artigo 12.°, n.° 1, primeiro parégrafo Artigo 19.0,n.° 1
Artigo 12.°, n.° 1, segundo pardgrafo Artigo 19.°, n.° 2
Artigo 12.°, n.° 1, terceiro pardgrafo Artigo 19.°, n.° 3
Artigo 12.°, n.° 2 Artigo 20.°
Artigo 13.° Artigos 7.0 e 21.°
Artigo 14.° Artigo 6.°
— Artigos 22.°a 24.°
— Artigo 26.°
— Artigo 27.°
Artigo 15.°,n° 1 Artigo 28.°,n> 1 e 3
Artigo 15.°, n.° 2 Artigo 28.°, n.° 4

— Artigo 28.°,n. 2 e 5
— Artigo 29.° a artigo 54.°,n.° 1

Artigo 16.° Artigo 54.°, n.° 2
Artigo 17.° Artigo 55.°
Artigo 18.° Artigo 56.°

Artigo 19.° Artigo 57.°
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