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REGULAMENTO DE EXECUCAO (UE) 2017/1431 DA COMISSAO
de 18 de maio de 2017

que estabelece as normas de execugio de certas disposicdes do Regulamento (CE) n.°c 207/2009 do
Conselho sobre a marca da UE

A COMISSAO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (!),
nomeadamente o artigo 17.°, n.° 5-B, o artigo 26.°, n.° 4, o artigo 30.°, n.° 2, o artigo 33.°, n.° 4, o artigo 34.°, n.° 5,
o artigo 39.°, n.° 5, o artigo 44.°, n.° 9, o artigo 45.°, n.° 3, o artigo 48.°, n.° 3, segundo pardgrafo, o artigo 48.°-A,
n.° 1, o artigo 49.°, n.° 8§, o artigo 50.°, n.° 5, o artigo 67.°, n.° 3, o artigo 74.°-B, n.° 3, o artigo 85.°, n.° 1-A, primeiro
paragrafo, o artigo 89.°, n.° 4, o artigo 90.°, n.° 3, o artigo 113.°, n.° 6, o artigo 119., n.° 10, o artigo 132.°, n.° 2,
segundo pardgrafo, o artigo 147.°, n° 9, o artigo 148.°-A, n.° 2, o artigo 149.°, n° 2, o artigo 153.°-A, n.o 6,
o artigo 154.°, n.° 8, o artigo 158.°, n.° 4, o artigo 159.°, n.° 10, e o artigo 161.°, n.° 6,

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.> 40/94 do Conselho (3, codificado pelo Regulamento (CE) n.c 207/2009, criou um
regime especifico para a Unido para a protegdo das marcas a obter ao nivel da Unido, com base na apresentagio
de um pedido ao Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (o «Instituto»).

(2) O Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho () harmoniza os poderes conferidos a
Comissdo ao abrigo do Regulamento (CE) n.> 207/2009 com os artigos 290.° e 291.° do Tratado sobre o Funcio-
namento da Unido Europeia. A fim de garantir a conformidade com o novo quadro juridico resultante dessa
harmonizagio, é necessdrio adotar determinadas normas por meio de atos de execugdo e atos delegados. As
novas normas devem substituir as que estio em vigor, estabelecidas no Regulamento (CE) n.c 2868/95 da
Comissdo (%), e ter por objetivo a aplicagdo do Regulamento (CE) n.c 207/2009.

(3)  No interesse da clareza, seguranga juridica e eficicia, e a fim de facilitar o depésito de pedidos de marca da UE, ¢
essencial especificar, de maneira clara e exaustiva, conquanto tendo o cuidado de evitar simultaneamente
encargos administrativos desnecessdrios, as informagdes de cariz obrigatério e facultativo que devem ser incluidas
nos pedidos de marca da UE.

(4) O Regulamento (CE) n.° 207/2009 deixou de exigir a representagdo grifica da marca, desde que permita as
autoridades competentes e ao publico determinar com clareza e precisio o objeto da protegdo. E pois necessario,
a fim de garantir a seguranqa juridica, afirmar claramente que o objeto exato da protegdo do direito exclusivo
conferido pelo registo é definido pela representagdo. A representagio deve, sempre que adequado, ser comple-
mentada por uma indicagdo do tipo da marca em causa. Pode ser complementada por uma descri¢do do sinal
nos casos pertinentes. Essa indicacdo ou descri¢do deve estar de acordo com a representacio.

(5)  Além disso, a fim de garantir a coeréncia do processo de depédsito de um pedido de marca da UE, e para
aumentar a eficdcia do tratamento das autorizacdes, é conveniente definir principios gerais que devem ser
respeitados pela representagio de qualquer marca, bem como estabelecer regras e requisitos especificos para
a representagio de determinados tipos de marcas, em fun¢io da natureza e dos atributos especificos da marca.

(6) A introducdo de alternativas técnicas a representagdo grafica, em consonancia com as novas tecnologias, decorre
da necessidade de modernizagio, para aproximar o processo de registo dos progressos técnicos. Ao mesmo

(") JOL 78 de 24.3.2009, p. 1.

(*) Regulamento (CE) n.c 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria JO L 11 de 14.1.1994, p. 1).

(}) Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE)

n.° 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitdria e o Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissdo relativo a execucdo do

Regulamento (CE) n. 40/94 do Conselho sobre a marca comunitdria, e que revoga o Regulamento (CE) n.° 2869/95 da Comissdo

relativo as taxas a pagar ao Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 341 de 24.12.2015,
.21).

}I){egu{amento (CE) n.o 2868/95 da Comissdo, de 13 de dezembro de 1995, relativo a execu¢do do Regulamento (CE) n.c 40/94 do

Conselho, sobre a marca comunitdria (JOL 303 de 15.12.1995, p. 1).
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tempo, as especificacdes técnicas para o depdsito de uma representacio da marca, incluindo os depdsitos de
representagdes por via eletrénica, devem ser estabelecidas com vista a assegurar que o sistema de marcas da UE
continua a ser interoperdvel com o sistema estabelecido pelo Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao
registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de junho de 1989 () (Protocolo de Madrid). Em
conformidade com o Regulamento (CE) n.c 207/2009, e por uma questio de maior flexibilidade e mais rdpida
adaptagdo aos progressos tecnoldgicos, deve ser deixada ao diretor-executivo do Instituto a responsabilidade de
estabelecer as especificagdes técnicas a aplicar a marcas depositadas por via eletronica.

(7)  E conveniente racionalizar os procedimentos, a fim de reduzir os encargos administrativos do processo de
depésito e de reivindicagdo de prioridade e antiguidade. Por conseguinte, deverd deixar de ser necessirio
apresentar cOpias autenticadas do anterior pedido ou registo. Além disso, o Instituto deverd deixar de ter de
incluir obrigatoriamente no processo uma cépia do anterior pedido de marca em caso de reivindicagdo de
prioridade.

(8) Na sequéncia da supressido do requisito da representagdo grafica da marca, certos tipos de marcas podem ser
representados em formato eletrénico e, por conseguinte, a sua publicagdo através dos meios convencionais ja nio
é adequada. A fim de assegurar a publicacdo de toda a informagio relativa a um pedido, o que é necessdrio por
razdes de transparéncia e de seguranca juridica, o acesso a representagdo da marca através de uma ligagdo
eletrénica para o registo eletrénico do Instituto deve ser reconhecido como uma forma vilida de representagio
do sinal para efeitos de publicagio.

(9)  Pelas mesmas razdes, deve igualmente ser possivel ao Instituto emitir certificados de registo nos quais
a reprodugdo da marca seja substituida por uma ligacio eletrénica. Além disso, para os certificados emitidos apds
o registo, e para fazer face a pedidos apresentados numa altura em que as especificidades do registo podem ter
sido alteradas, é adequado prever a possibilidade de serem emitidas versdes atualizadas do certificado sempre que
sejam introduzidas subsequentes alteragdes pertinentes no registo.

(10) A experiéncia prética na aplicacio do anterior regime revelou a necessidade de esclarecer certas disposicdes,
nomeadamente no que se refere as transmissdes e rentincias parciais, de maneira a garantir a clareza e
a seguranga juridica.

(11) A fim de garantir a seguranca juridica e, a0 mesmo tempo, manter um certo nivel de flexibilidade, é necessario
estabelecer um teor minimo das disposi¢des dos regulamentos de utilizacio de marcas coletivas da UE e de
marcas de certificagio da UE, apresentadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 207/2009, com o objetivo de
permitir que os operadores do mercado possam retirar proveito deste novo tipo de protecio de marcas.

(12) Devem ser especificadas taxas maximas para as custas de representacdo incorridas pela parte vencedora no
processo junto do Instituto, tendo em conta a necessidade de assegurar que a obrigacdo de suportar as custas nio
pode ser utilizada de forma abusiva por razdes titicas, entre outras, pela outra parte.

(13) Por razdes de eficiéncia, devem ser autorizadas as publicacdes eletrénicas pelo Instituto.

(14)  E necessdrio assegurar um intercimbio eficaz e eficiente de informacdes entre o Instituto e as autoridades dos
Estados-Membros no contexto da cooperagdo administrativa, tendo em devida conta as restrigdes a que estd
sujeita a inspegdo dos processos.

(15)  Os requisitos relativos aos pedidos de transformagdo deverdo assegurar uma comunicagdo harmoniosa e eficaz
entre o sistema de marcas da UE e os sistemas de marcas nacionais.

(16) A fim de racionalizar os processos junto do Instituto, conviria que a apresentacdo de traducgdes se limitasse as
partes dos documentos relevantes para o processo. Com o mesmo objetivo, apenas em caso de divida deverd
o Instituto ser autorizado a exigir prova de que a tradugdo estd conforme com o original.

(17)  Por razdes de eficiéncia, certas decisdes do Instituto em relagdo a processos de oposicdo ou pedidos de revogagdo
ou declaracio de nulidade de uma marca da UE deverdo ser tomadas por um tinico membro.

(18) Dada a adesdo da Unido ao Protocolo de Madrid, é necessirio que os requisitos pormenorizados que regem os
processos relativos ao registo internacional de marcas sejam plenamente conformes com as normas desse
protocolo.

() JOL296 de 14.11.2003, p. 22.



8.8.2017 Jornal Oficial da Unido Europeia L 205/41

(19)  As normas pormenorizadas estabelecidas no presente regulamento dizem respeito as disposi¢des do Regulamento
(CE) n.° 207/2009, que foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 com efeitos a partir de 1 de outubro de
2017. E, por conseguinte, necessario diferir a aplicabilidade dessas normas até a mesma data. Simultaneamente,
certos processos iniciados antes dessa data devem continuar a ser regidos, até a sua conclusio, pelas disposi¢des
especificas do Regulamento (CE) n.° 2868/95.

(20)  As medidas previstas no presente regulamento estdo em conformidade com o parecer do comité para as questdes
relativas as normas de execugio,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
TITULO 1

DISPOSICOES GERAIS
Artigo 1.°
Objeto

O presente regulamento estabelece normas que especificam:

a) Os pormenores que devem ser incluidos num pedido de marca da UE a apresentar ao Instituto da Propriedade
Intelectual da Unido Europeia (o «Instituto»);

b) A documentagio exigida para a reivindicagdo da prioridade de um pedido anterior e a reivindicacdo da antiguidade,
bem como os elementos de prova a apresentar para reivindicar a prioridade de exposicdo;

¢) Os pormenores que devem ser incluidos na publicagdo de um pedido de marca da UE;

d) O contetido de uma declaracio de divisio de um pedido, de que modo o Instituto deve processar essa declaragio, e
os pormenores a incluir na publicacdo do pedido divisionério;

e) O contetdo e o formuldrio do certificado de registo;
f) O contetddo de uma declaragio de divisdo do registo e 0 modo como o Instituto tem de processar essa declaragio;

g) Os pormenores que devem ser incluidos nos pedidos de modificagdo, em geral, e de modificagio do nome ou
enderego;

h) O teor de um pedido de registo de uma transmissdo, os documentos necessdrios para comprovar uma transmissdo, e
como processar os pedidos de transmissio parcial;

i) Os pormenores que devem ser incluidos na declaragdo de rentincia e a documentacdo necessdria para obter
o acordo de terceiros;

j)  Os pormenores que devem ser incluidos nos regulamentos de utilizacgdo de uma marca coletiva da UE ou de
utilizagdo de uma marca de certificacio da UE;

k) As taxas mdximas das custas processuais essenciais efetivamente incorridas;
) Certos pormenores referentes as publicacdes no Boletim de Marcas da UE e no Jornal Oficial do Instituto;

m) As disposi¢des pormenorizadas sobre a forma como o Instituto e as autoridades dos Estados-Membros procedem ao
intercdimbio de informagdes entre si e abrem os processos a inspecio;

n) Os pormenores que devem ser incluidos nos pedidos de transformacio e na sua publicacdo;
o) Em que medida os documentos de apoio a utilizar nos processos escritos junto do Instituto podem ser apresentados
em qualquer das linguas oficiais da Unido, em que medida é necessrio apresentar tradugdo e quais os requisitos

nesse caso;

p) As decisdes a tomar pelos membros da Divisio de Oposi¢do e da Divisdo de Anulacio;
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q) Os seguintes aspetos relativos ao registo internacional de marcas:
i) o formuldrio a utilizar para o depédsito de um pedido internacional;
ii)  os factos e decisdes de nulidade a notificar ao Secretariado Internacional e 0 momento dessa notificagdo;
i) os requisitos pormenorizados relativos a pedidos de extensido territorial posteriores ao registo internacional;

iv) a informacdo que deve constar de uma reivindicagdo de antiguidade para um registo internacional e as
informagdes pormenorizadas a comunicar ao Secretariado Internacional;

v) os pormenores que devem ser incluidos na notificacdo de recusa provisoria ex officio de protecdo a enviar ao
Secretariado Internacional;

vi) as informacdes pormenorizadas que devem constar da concessdo ou recusa definitiva de protecio;
vii) as informacdes pormenorizadas que devem constar da notificacio de invalidagio;

viii) as informagdes pormenorizadas que devem constar dos pedidos de transformac¢do de um registo internacional e
da publicacio desses pedidos;

ix) as informagdes pormenorizadas que devem constar do pedido de transformagio.

TITULO I

PROCESSO DE PEDIDO
Artigo 2.0
Conteiido do pedido

1. O pedido de marca da UE deve incluir:
a) Um requerimento para o registo da marca como marca da UE;

b) A mengdo do nome e endereco do requerente, bem como do Estado em que se encontra domiciliado ou em que tem
sede ou estabelecimento. As pessoas singulares serdo designadas pelo nome e apelido(s). A designagio das pessoas
coletivas, bem como a das entidades abrangidas pelo artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009, corresponderd a
sua denominagdo oficial e incluird a respetiva forma juridica, que pode ser abreviada da forma habitual. O niimero de
identificacio nacional da empresa pode também ser especificado, se disponivel. O Instituto pode exigir que
o requerente apresente os numeros de telefone ou outros dados de contacto para a comunicacdo por via eletrénica,
tal como definido pelo diretor-executivo. De preferéncia, deve ser indicado apenas um endereco para cada requerente.
Quando sejam indicados varios enderecos, s6 serd tido em conta o endereco mencionado em primeiro lugar, exceto
no caso de o requerente designar um dos outros enderegos como endereco para notificagdo. Se ja tiver sido atribuido
um numero de identificacdo pelo Instituto, é suficiente que o requerente o indique, além do seu nome;

¢) Uma lista dos produtos e servi¢os para os quais a marca deve ser registada, em conformidade com o artigo 28.°,
n.° 2, do Regulamento (CE) n.°c 207/2009. Essa lista pode ser selecionada, no todo ou em parte, a partir de uma base
de dados de termos aceitdveis disponibilizados pelo Instituto;

d) A representagdo da marca em conformidade com o artigo 3.° do presente regulamento;

e) Se o requerente tiver designado um mandatdrio, o seu nome e enderego profissional, ou o nimero de identificacio,
nos termos da alinea b); se o mandatdrio tiver mais do que um enderego profissional, ou se existirem dois ou mais
mandatdrios com enderegos profissionais diferentes, s o primeiro indicado serd tido em conta, a menos que
o pedido indique qual deve ser utilizado para notifica¢des de servico;

f) No caso de ser reivindicada a prioridade de um depésito anterior nos termos do artigo 30.° do Regulamento (CE)
n° 207/2009, uma declaragdo nesse sentido mencionando a data do pedido anterior e o Estado em que foi
apresentado ou para o qual foi apresentado;

g) No caso de ser reivindicada a prioridade de exposi¢do nos termos do artigo 33.> do Regulamento (CE) n.c 207/2009,
uma declaracdo nesse sentido mencionando o nome da exposi¢do e a data da primeira apresenta¢io dos produtos ou
Servicos;
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h) Se, aquando da apresentagdo do pedido, for reivindicada a antiguidade de uma ou mais marcas anteriores registadas
num Estado-Membro, incluindo as marcas registadas nos paises do Benelux ou as marcas objeto de um registo
internacional com efeitos num Estado-Membro, nos termos do artigo 34., n.° 1, do Regulamento (CE) n.c 207/2009,
uma declaracdo nesse sentido mencionando o Estado-Membro ou os Estados-Membros nos quais ou para os quais
a marca anterior se encontra registada, a data em que o correspondente registo comecou a produzir efeitos,
o ntmero atribuido a esse registo e os produtos ou servicos para os quais a marca se encontra registada. Esta
declaragio pode também ser apresentada no prazo referido no artigo 34.°, n. 1-A, do Regulamento (CE)
n. 207/2009;

i) Se for caso disso, a indicacdo de que o pedido tem como objetivo o registo de uma marca coletiva da UE, nos termos
do artigo 66.° do Regulamento (CE) n.> 207/2009, ou o registo de uma marca de certificagdo da UE, nos termos do
artigo 74.>-A do Regulamento (CE) n.c 207/2009;

j) A indicagdo da lingua em que o pedido foi depositado e da segunda lingua, nos termos do artigo 119., n.° 3, do
Regulamento (CE) n.° 207/2009;

k) A assinatura do requerente ou do seu mandatirio, em conformidade com o artigo 63.°, n° 1, do Regulamento
Delegado (UE) 2017/1430 da Comissdo (!);

1) Quando aplicdvel, o pedido de um relatério de investigagdo de acordo com o disposto no artigo 38.°, n.° 1 ou n.° 2,
do Regulamento (CE) n.> 207/2009.

2. O pedido pode incluir uma reivindicagdo de que o sinal adquiriu cardter distintivo pelo uso, na acegdo do
artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, bem como a indicagdo de que esta reivindicagdo é apresentada
a titulo principal ou subsididrio. Esta reivindicagdo pode também ser apresentada no prazo referido no artigo 37.2, n.° 3,
segunda frase, do Regulamento (CE) n.> 207/2009.

3. O pedido de uma marca coletiva da UE ou de uma marca de certificagio da UE pode incluir os regulamentos de
utilizagdo. Quando esses regulamentos ndo forem incluidos no pedido, devem ser apresentados no prazo referido no
artigo 67.°, n.° 1, e no artigo 74.°-B, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009.

4. No caso de serem virios os requerentes, o pedido deve incluir a nomeagdo de um requerente ou de um
mandatdrio como mandatdrio comum.

Artigo 3.
Representacio da marca

1. A marca deve ser representada sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponivel,
desde que possa ser reproduzida no registo de uma forma clara, precisa, auténoma, facilmente acessivel, inteligivel,
duradoura e objetiva, de modo a que as autoridades competentes e o publico determinem de maneira clara e precisa
0 objeto da protecdo assegurada ao seu titular.

2. A representagio da marca deve definir o objeto do registo. Nos casos em que a representacio ¢ acompanhada de
uma descri¢do em conformidade com o n.o 3, alineas d), e), f), subalinea ii), e h), ou com o n. 4, a descricio deve estar
de acordo com a representacdo e ndo ultrapassar o seu dmbito.

3. Sempre que o pedido disser respeito a um dos tipos descritos nas alineas a) a j), deve conter uma indicagdo dessa
circunstancia. Sem prejuizo do disposto nos n.>* 1 e 2, o tipo de marca deve estar de acordo com a sua representagio,
do seguinte modo:

a) No caso de uma marca constituida exclusivamente por palavras ou letras, niimeros, outros carateres tipograficos
normalizados, ou uma combinac¢io destes (marca nominativa), deve ser apresentada uma reproducdo em escrita e
configura¢do normalizadas do sinal, sem qualquer representacio grafica ou cor;

b) No caso de uma marca registada que utiliza carateres ndo normalizados, uma estilizacdo ou configura¢io, uma
representagdo grafica ou uma cor (marca figurativa), incluindo as marcas constituidas exclusivamente por elementos
figurativos ou por uma combinacio de elementos verbais e figurativos, deve ser apresentada uma reproducio do
sinal, incluindo todos os seus elementos e, se for caso disso, todas as suas cores;

Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 da Comissdo, de 18 de maio de 2017, que complementa o Regulamento (CE) n.° 207/2009 do
Conselho sobre a marca da UE e que revoga os Regulamentos (CE) n.c 286895 e (CE) n.> 216/96 da Comissdo (ver pagina 1 do presente
Jornal Oficial).

—
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¢) No caso de uma marca que assuma uma forma tridimensional ou que se consubstancie numa forma tridimensional,
incluindo contentores, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparéncia (marca tridimensional), deve ser
apresentada uma reproducio grifica da forma, incluindo imagens geradas por computador, ou uma reprodugio
fotografica. A representagdo, grafica ou fotografica, pode incluir vérias vistas. Se a representacdo ndo for apresentada
por via eletrénica, pode incluir um mdximo de seis vistas diferentes;

d) No caso de uma marca constituida pelo modo especifico como a marca é colocada ou aposta no produto (marca de
posicdo), deve ser apresentada uma reprodugdo que identifica corretamente a posicio da marca e a sua dimensdo ou
propor¢do nos produtos em causa. Os elementos que ndo fazem parte do objeto do registo devem ser visualmente
diferenciados como tal, recorrendo-se de preferéncia & sua exclusdo por intermédio de linhas a tracejado ou
a ponteado. A representacio pode ser acompanhada de uma descri¢do que especifique de que forma o sinal é aposto
nos produtos;

¢) No caso de uma marca constituida exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente
(marca de padrdo), a marca serd representada pela apresentagio de uma reproducdo com o padrdo de repeticdo.
A representacdo pode ser acompanhada de uma descri¢io que especifique a regularidade de repeticdio dos seus
elementos;

f) No caso de uma marca composta por cores,

i) quando a marca é composta exclusivamente por uma s6 cor, sem contornos, ¢ representada através da
apresentagio de uma reproducio da cor e de uma indicagdo dessa cor por referéncia a um cédigo de cores
geralmente reconhecido,

ii) quando a marca é composta exclusivamente por uma combinagdo de cores, sem contornos, é representada através
da apresentagio de uma reproducdo que mostre a disposicdo sistemdtica da combinagio de cores, de forma
uniforme e predeterminada, e de uma indicagdo dessas cores por referéncia a um cddigo de cores geralmente
reconhecido. Pode acrescentar-se uma descri¢do com a disposigdo sistemdtica das cores;

g) No caso de uma marca constituida exclusivamente por um som ou combinagdo de sons (marca sonora), a marca ¢
representada através da apresentacdo de um ficheiro dudio que reproduza o som ou por uma representacio exata do
som em notagio musical;

h) No caso de uma marca constituida, ou que se consubstancie, por um movimento ou uma alteragdo na posigdo dos
elementos da marca (marca de movimento), a marca é representada através da apresentagdo de um video ou de uma
série de imagens fixas sequenciais que ilustrem o movimento ou a alteracio na posicdo. Quando se usarem imagens
fixas, podem ser numeradas ou estar acompanhadas por uma descrigdo explicativa da sequéncia;

i) No caso de uma marca constituida, ou que se consubstancie, por uma combina¢io de imagem e som (marca
multimédia), a marca é representada através da apresentagio de um ficheiro audiovisual que contenha a combinagio
da imagem e do som;

j) No caso de uma marca composta por elementos com caracteristicas holograficas (marca hologréfica), a marca é
representada através da apresentacio de um video ou uma reproducio gréfica ou fotogréifica contendo as imagens
necessdrias e suficientes para identificar o efeito holografico em todos os seus elementos.

4. Se a marca ndo for abrangida por nenhum dos tipos enumerados no n.° 3, a sua representacio deve respeitar as
normas descritas no n.° 1 e ser acompanhada de uma descrico.

5. Nos casos em que a representacdo ¢ apresentada por via eletrénica, o diretor-executivo do Instituto determina
o formato e a dimensdo do ficheiro eletrénico, bem como quaisquer outras especificagdes técnicas relevantes.

6.  Se a representagdo ndo for entregue em formato eletrénico, a marca serd reproduzida numa tnica folha de papel,
separada daquela em que figura o texto do pedido. A folha tinica em que a marca é reproduzida deve conter todas as
imagens relevantes e as suas dimensdes ndo podem ultrapassar o formato DIN A4 (29,7 cm de comprimento x 21 cm
de largura). Em toda a sua volta deve prever-se uma margem de pelo menos 2,5 cm.

7. Se a orientagdo correta da marca ndo for clara, deve ser indicada através da inclusdo da mencdo «parte superior»
em cada reproducio.

8. A reproducio da marca deve apresentar qualidade suficiente para permitir:
a) a sua redugdo para uma dimensdo ndo inferior a 8 cm x 8 cm; ou
b) a sua ampliagdo para uma dimensdo ndo superior a 8 cm x 8 cm.

9. O depbsito de uma amostra ou de um modelo ndo constitui uma representacdo adequada de uma marca.
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Artigo 4.0
Reivindicagio da prioridade

1. No caso de ser reivindicada no pedido a prioridade de um ou mais pedidos anteriores nos termos do artigo 30.°
do Regulamento (CE) n.> 207/2009, o requerente deve indicar o nimero de depésito do pedido anterior e apresentar
uma c6pia no prazo de trés meses a contar da data de depésito do pedido. Essa copia deve indicar a data de depésito do
pedido anterior.

2. Se a lingua do pedido anterior para o qual é reivindicada prioridade ndo for uma das linguas do Instituto,
o requerente deverd, a pedido do Instituto, apresentar uma traducdo do pedido anterior para a lingua do Instituto
utilizada como primeira ou segunda lingua do pedido, dentro de um prazo fixado pelo Instituto.

3. Osn.> 1 e 2 aplicam-se mutatis mutandis quando a reivindica¢do de prioridade diz respeito a um ou vérios registos
anteriores.

Artigo 5.°
Prioridade de exposicio

No caso de a prioridade de exposigdo ser reivindicada no pedido, nos termos do artigo 33.°, n.° 1, Regulamento (CE)
n.° 207/2009, o requerente deve apresentar, num prazo de trés meses a contar da data do depésito, um certificado
emitido durante a exposicio pela entidade responsdvel pela protecio da propriedade industrial na exposi¢do. Este
certificado deve atestar que a marca foi utilizada para os produtos ou servigos abrangidos pelo pedido. Deve igualmente
ser mencionada a data de abertura da exposi¢do e a data da primeira utilizagio publica, se for diferente da data de
abertura da exposi¢do. O certificado deve ser acompanhado de uma exposi¢io sobre a utilizagio efetiva da marca,
autenticada pela referida entidade.

Artigo 6.°
Reivindicagio da antiguidade de uma marca nacional antes do registo da marca da UE

Quando a antiguidade de uma marca anterior, conforme referido no artigo 34.°, ne° 1, do Regulamento (CE)
ne 207/2009, for reivindicada em conformidade com o artigo 34.°, n.° 1-A do Regulamento (CE) n.° 207/2009,
o requerente deve apresentar uma cépia do registo pertinente no prazo de trés meses a contar da data da rececdo da
reivindica¢do de antiguidade pelo Instituto.

Artigo 7.°
Conteiido da publicacio de um pedido

A publicagdo do pedido deve incluir:
a) O nome e o endereco do requerente;

b) Quando aplicdvel, o nome e o endereco profissional do mandatirio designado pelo requerente, desde que nio seja
um mandatdrio nos termos do artigo 92.°, n.° 3, primeira frase, do Regulamento (CE) n.° 207/2009. Se existirem
varios mandatdrios com o mesmo enderego profissional, apenas serdo publicados 0 nome e o enderego profissional
do mandatdrio mencionado em primeiro lugar, seguidos da expressdo «e outros». Se tiverem sido designados dois ou
mais mandatarios com diferentes enderecos profissionais, apenas serd publicado o endereco a utilizar para efeitos
profissionais, determinado em conformidade com o disposto no artigo 2.°, n.° 1, alinea e), do presente regulamento.
No caso de ser designada uma associacio de mandatdrios, nos termos do artigo 74.°, n.° 8, do Regulamento
Delegado (UE) 2017/1430, apenas serdo publicados o nome e o endereco profissional da associagdo;

) A representacdo da marca, juntamente com os elementos e as descri¢des previstos no artigo 3.°, se for caso disso. Se
a representagdo tiver sido apresentada em ficheiro eletrénico, deve ser disponibilizado o acesso através de uma
ligagdo eletrénica para esse ficheiro;
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d) A lista dos produtos ou servigos, agrupados de acordo com as classes da Classificagio de Nice, sendo cada grupo
precedido do nimero da classe dessa classificacdo a que esse grupo de produtos ou servigos pertenca e apresentado
segundo a ordem das classes dessa mesma classificagdo;

e) A data de depdsito e o niimero do processo;

f) Quando aplicavel, informagdes relativas a reivindicacdo da prioridade apresentada pelo requerente, em conformidade
com o disposto no artigo 30.° do Regulamento (CE) n.> 207/2009;

g) Quando aplicavel, informacdes relativas a reivindicacio da prioridade de exposi¢do apresentada pelo requerente, em
conformidade com o disposto no artigo 33.° do Regulamento (CE) n.c 207/2009;

h) Quando aplicdvel, informagdes relativas a reivindicagdo de antiguidade apresentada pelo requerente, em
conformidade com o disposto no artigo 34.° do Regulamento (CE) n.c 207/2009;

i) Quando aplicavel, uma declaragdo, em conformidade com o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.°c 207/2009, de
que a marca adquiriu cardter distintivo relativamente aos produtos ou servicos para os quais se pede o registo, na
sequéncia da utilizacdo que dela foi feita;

j) Quando aplicdvel, a indicagdo de que se trata de um pedido de marca coletiva da UE ou marca de certificacio da UE;

k) A indicagdo da lingua em que o pedido foi apresentado e da segunda lingua indicada pelo requerente no seu pedido,
de acordo com o artigo 119.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.c 207/2009;

) Quando aplicavel, uma declara¢do de que o pedido resulta de uma transformacio de um registo internacional que
designe a Unido, nos termos do artigo 161.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.> 207/2009, juntamente com a data do
registo internacional nos termos do artigo 3.°, n.° 4, do Protocolo de Madrid ou a data em que foi registada no

registo internacional a extensdo territorial a Unido feita posteriormente ao registo internacional nos termos do
artigo 3.o-ter, n.° 2, do Protocolo de Madrid e, quando aplicvel, a data de prioridade do registo internacional.

Artigo 8.°
Divisio do pedido

1. A declaracio da divisdo do pedido, nos termos do artigo 44.°, do Regulamento (CE) n.c 207/2009, deve incluir:
a) O ntmero de processo atribuido ao pedido;

b) O nome e o endereco do requerente, em conformidade com o disposto no artigo 2.2, n.o 1, alinea b), do presente
regulamento;

¢) A lista dos produtos ou servicos sujeitos ao pedido divisiondrio, ou, sempre que se pretenda a divisio em mais de
um pedido divisiondrio, a lista dos produtos ou servicos relativa a cada pedido divisionério;

d) A lista dos produtos ou servicos que se devem manter no pedido inicial.

2. O Instituto organiza um processo separado referente a cada pedido divisiondrio, que consistird numa cpia integral
do processo do pedido inicial, incluindo a declaragio de divisdo e a correspondéncia que com ela se relacione.
O Instituto atribui um novo ntimero de pedido a cada pedido divisionério.

3. A publicagio de cada pedido divisiondrio deve incluir as indicagdes e os elementos previstos no artigo 7.°.

TITULO III

PROCESSO DE REGISTO
Artigo 9.°
Certificado de Registo

O certificado de registo emitido em conformidade com o artigo 45.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.°c 207/2009, deve
incluir as inscrigbes no registo enumeradas no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.c 207/2009, e uma declaracio
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que confirme a introdugdo dessas inscri¢des no registo. Se a representacdo da marca tiver sido apresentada em ficheiro
eletrénico, deve ser disponibilizado o acesso a inscri¢do relevante através de uma ligagdo eletrénica para esse ficheiro.
O certificado serd complementado, se for aplicdvel, com um extrato onde devem constar todas as inscri¢des a introduzir
no registo, em conformidade com o artigo 87.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.c 207/2009, e uma declaragio que
confirme a introducio dessas inscricdes no registo.

Artigo 10.°
Conteiido do pedido para modificacio de um registo

O pedido para modificagdo do registo, nos termos do artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.> 207/2009 deve incluir:
a) O ntmero de registo da marca da UE;

b) O nome e o endereco do titular da marca da UE, em conformidade com o disposto no artigo 2.2, n.° 1, alinea b), do
presente regulamento;

¢) Uma indicagdo do elemento que deve ser modificado na representagio da marca da UE e o mesmo elemento na sua
versdo modificada, de acordo com o artigo 48.°, n.> 3, do Regulamento (CE) n.c 207/2009;

d) Uma representacdo da marca da UE modificada, em conformidade com o artigo 3.° do presente regulamento.

Artigo 11.°
Declaracio da divisio de um registo

1. A declaragdo da divisdo de um registo, nos termos do artigo 49.°, n.o 1, do Regulamento (CE) n.c 207/2009, deve
incluir:

a) O ntmero de registo da marca da UE;

b) O nome e endereco do titular da marca da UE, em conformidade com o disposto no artigo 2.2, n.o 1, alinea b), do
presente regulamento;

¢) A lista dos produtos ou servicos que constituirdo o registo divisiondrio, ou, sempre que se pretenda a divisio em
mais de um registo divisiondrio, a lista dos produtos ou servigos para cada um destes registos;

d) A lista dos produtos ou servicos que se devem manter no registo inicial.

2. O Instituto organizard um processo separado referente ao registo divisiondrio, que consistird numa cépia integral
do processo do registo inicial, incluindo a declaracio de divisdo e a correspondéncia que com ela se relacione.
O Instituto atribuird um novo nimero de pedido ao registo de divisdo.

Artigo 12.°

Contetido do pedido de modificacio do nome ou do enderego do titular ou do requerente de uma
marca da UE

O pedido de modificagdo do nome ou do enderego do titular de uma marca da UE, nos termos do artigo 48.>-A, n.° 1,
do Regulamento (CE) n.c 207/2009, deve incluir:

a) O ndmero de registo da marca da UE;

13

b) O nome e o enderego do titular da marca da UE conforme consta do registo, salvo se um ntimero de identificacdo ja
tiver sido conferido pelo Instituto ao titular, sendo suficiente, nesse caso, que o requerente indique esse niimero e
o nome do titular;

¢) Indicagdo do novo nome e enderego do titular da marca da UE, em conformidade com o disposto no artigo 2.°,
ne 1, alinea b), do presente regulamento;

O disposto nas alineas b) e ¢) do primeiro pardgrafo aplica-se mutatis mutandis para efeitos do pedido de modificacio do
nome ou do endereco do requerente de uma marca da UE. Essa solicitagdo deve igualmente conter o niimero do pedido.
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TITULO IV

TRANSMISSAO
Artigo 13.°
Pedido de registo de uma transmissdo

1. O pedido de registo de uma transmissdo, nos termos do artigo 17.°, n.> 5-A, do Regulamento (CE) n.> 207/2009,
deve incluir:

a) O namero de registo da marca da UE;
b) As informagdes sobre o novo titular, em conformidade com o artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do presente regulamento;

¢) A indicacdo dos produtos e servigos registados que sdo objeto da transmissdo, no caso de esta ndo abranger todos os
produtos e servicos registados;

d) Documentos que comprovem a transmissio nos termos do artigo 17.°, n° 2 e n° 3, do Regulamento (CE)
n.° 207/2009;

e) Se for caso disso, o nome e o endereco profissional do mandatdrio do novo titular, que devem ser indicados em
conformidade com o artigo 2.2, n.° 1, alinea ¢), do presente regulamento;

2. O disposto nas alineas b) a e) do n° 1 aplica-se mutatis mutandis para efeitos do pedido de registo de uma
transmissdo de um pedido de uma marca da UE.

3. Para efeitos do n.° 1, alinea d), qualquer dos seguintes elementos constitui prova suficiente da transmissio:

a) A assinatura do pedido de registo da transmissdo pelo titular registado ou por um seu mandatirio, e pelo interessado
ou por um seu mandatdrio;

b) Se o pedido for apresentado pelo titular registado ou por um seu mandatdrio, uma declaracdo, assinada pelo
interessado ou por um seu mandatdrio, atestando que concorda com o registo da transmisséo;

¢) Se o pedido de registo for apresentado pelo interessado, uma declaracdo, assinada pelo titular inscrito no registo ou
pelo seu mandatério, atestando que concorda com o registo do interessado;

d) A assinatura de um documento ou formuldrio de transmissdo preenchido, como previsto no artigo 65.°, n.o 1,
alinea e), do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430, pelo titular registado ou por um seu mandatirio, e pelo
interessado ou por um seu mandatario.

Artigo 14.°
Processo de pedido de transmissdo parcial

1. Sempre que o pedido de registo de uma transmissdo se referir apenas a alguns dos produtos ou servicos para os
quais a marca se encontra registada, o requerente deve distribuir os produtos ou servi¢os constantes do registo inicial
entre o registo remanescente e o pedido de transferéncia parcial, de modo a que os produtos ou servigos incluidos no
registo remanescente € no novo registo nio se sobreponham.

2. O Instituto organizard um processo separado referente ao novo registo, que consistird numa cépia integral do
processo do registo inicial, incluindo o pedido de registo da transmissio parcial e a respetiva correspondéncia.
O Instituto atribuird um novo nimero de registo ao novo registo.

3 O disposto nos n.* 1 e 2 aplica-se mutatis mutandis para efeitos do pedido de registo de uma transmissdo de um
pedido de uma marca da UE. O Instituto atribui um novo niimero de pedido ao novo pedido de uma marca da UE.
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TITULO V

RENUNCIA
Artigo 15.°
Rentincia

1. A declaragdo de rentincia, nos termos do artigo 50.°, n.° 2, Regulamento (CE) n.> 207/2009, deve incluir:
a) O namero de registo da marca da UE;

b) O nome e o endereco do titular, em conformidade com o disposto no artigo 2.°, n° 1, alinea b), do presente
regulamento;

¢) No caso de a rentincia ser declarada apenas em relagio a alguns dos produtos ou servicos para os quais a marca se
encontra registada, a indicagdo dos produtos ou servicos em relacdo aos quais deve ser mantido o registo da marca.

2. No caso de existir um direito de um terceiro relativo a marca da UE inscrito no registo, uma declara¢io de consen-

timento na renincia assinada pelo titular desse direito ou um seu mandatdrio constituird prova suficiente de que
o terceiro concorda com a rendincia.

TITULO VI

MARCAS COLETIVAS DA UE E MARCAS DE CERTIFICA(;;\O DA UE
Artigo 16.°
Conteddo dos regulamentos de utilizagdo das marcas coletivas da UE

Os regulamentos de utilizagio das marcas coletivas da UE referidas no artigo 67.°, no 1, do Regulamento (CE)
n.° 207/2009 devem especificar:

a) O nome do requerente;

b) A finalidade da associagdo ou o objetivo que presidiu a constitui¢do da pessoa coletiva de direito pablico;
c¢) Os 6rgdos autorizados a representar a associagdo ou a pessoa coletiva de direito ptblico;

d) No caso de uma associacio, as condi¢des de filiacdo;

e) A representacio da marca coletiva da UE;

f) As pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva da UE;

g) Se for caso disso, as condigdes de utilizagdo da marca coletiva da UE, incluindo sangdes;

h) Os produtos ou servigos abrangidos pela marca coletiva da UE, incluindo, se for caso disso, qualquer limitagdo
introduzida em consequéncia da aplicagdo do artigo 7.°, n.° 1, alineas j), k) ou I), do Regulamento (CE) n.> 207/2009;

i) Se pertinente, a autorizacdo referida no artigo 67.°, n.° 2, segundo periodo, do Regulamento (CE) n.c 207/2009.

Artigo 17.°
Conteiido dos regulamentos de utilizacio das marcas de certificacio da UE

Os regulamentos de utilizacio das marcas de certificagdo da UE referidos no artigo 74.>-B, do Regulamento (CE)
n.° 207/2009, devem especificar:

a) O nome do requerente;

b) Uma declaragdo de que o requerente cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 74.°-A, n.° 2, do Regulamento (CE)
n. 207/2009;
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¢) A representacdo da marca de certificacdo da UE;
d) Os produtos ou os servicos cobertos pela marca de certificacdo da UE;

e) As caracteristicas dos produtos ou servicos a certificar pela marca de certificagdo da UE, tais como material, modo de
fabrico dos produtos ou desempenho dos servigos, qualidade ou precisdo;

f) As condi¢des de utilizagio da marca de certificagdo da UE, incluindo sancdes;
g) As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificacio da UE;

h) O modo como o organismo de certificagio verifica essas caracteristicas e supervisiona a utilizagdo da marca de
certificacdo da UE.

TITULO VI

CUSTAS
Artigo 18.°
Taxas mdximas das custas

1. As custas a que se refere o artigo 85.°, n.° 1-A, primeiro pardgrafo, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, devem ser
suportadas pela parte vencida, com base nas seguintes taxas méximas:

a) Se a parte vencedora ndo estiver representada por um mandatdrio, as despesas de deslocagdo e estadia dessa parte
para uma pessoa, correspondentes a viagem de ida e volta entre o local de residéncia ou domicilio profissional e
o local em que se desenrola o processo oral, em conformidade com o disposto no artigo 49.°, do Regulamento
Delegado (UE) n.c 2017/1430, nos seguintes termos:

i) o custo do bilhete de comboio em primeira classe, incluindo os suplementos de transporte habituais, caso
a distancia total por caminho-de-ferro ndo exceda 800 km, ou o custo do bilhete de avido em classe turistica, caso
a distancia total por caminho-de-ferro seja superior a 800 quilémetros ou caso seja necessiria uma travessia
maritima;

ii) as despesas de estadia sdo calculadas de acordo com o artigo 13.° do anexo VII do Estatuto dos Funciondrios da
Unido Europeia e do Regime Aplicdvel aos Outros Agentes da Unido, nos termos do Regulamento (CEE, Euratom,
CECA) n.° 259/68 do Conselho ();

b) As despesas de deslocagdo de mandatdrios, nos termos do artigo 93.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.> 207/2009, a
taxa resultante da aplicacdo da alinea a), subalinea i), do presente niimero;

) As despesas de representagdo nos termos do artigo 93.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.> 207/2009, incorridas pela
parte vencedora, do seguinte modo:

i) no processo de oposigdo: 300 EUR;
ii) no processo de revogagio ou nulidade de uma marca comunitdria: EUR 450;
iii) no processo de recurso: 550 EUR;

iv) no caso de processo oral para o qual as partes tenham sido convocadas nos termos do artigo 49.° do
Regulamento Delegado (UE) 2017/1430, o montante referido nas subalineas i), ii) ou iii), acrescido de 400 EUR.

2. Se existirem vdrios requerentes ou titulares de pedidos ou registos de marcas da UE ou se existirem varios
oponentes ou requerentes de anulagdes ou de declaragdes de extingdo ou nulidade que tenham apresentado oposi¢do ou
pedido de anulagio ou a declaragio de extingdo ou nulidade conjuntamente, a parte vencida suportard as custas
referidas no n.° 1, alinea a), apenas em relagdo a uma dessas pessoas.

3. Se a parte vencedora for representada por mais do que um mandatdrio nos termos do artigo 93.0, no 1, do
Regulamento (CE) n.c 207/2009, a parte vencida suportard as custas referidas no n.° 1, alineas b) e d), do presente
artigo, apenas em relagdo a uma dessas pessoas.

(") Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.> 259/68 do Conselho, de 29 de fevereiro de 1968, que fixa o Estatuto dos Funciondrios das
Comunidades Europeias assim como o Regime Aplicdvel aos Outros Agentes destas Comunidades, e institui medidas especiais tempora-
riamente aplicaveis aos funciondrios da Comissdo (Estatuto dos Funciondrios) JO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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4. A parte vencida ndo é obrigada a reembolsar & parte vencedora quaisquer outras custas, despesas ou honordrios
referentes a processos perante o Instituto para além dos referidos nos n.>s 1, 2 e 3.

TITULO VIII

PUBLICACOES PERIODICAS
Artigo 19.
Publica¢des Periédicas

1. Nos casos em que sdo publicadas informagdes no Boletim de Marcas da UE, em conformidade com o disposto no
Regulamento (CE) n.° 207/2009, no Regulamento Delegado (UE) 2017/1430, ou no presente regulamento, a data de
edi¢do indicada no Boletim serd considerada como a data de publicacdo dessas informagdes.

2. Se as inscrigdes relativas ao registo de uma marca ndo contiverem qualquer alteracdo em relacdo a publicagdo do
pedido, a publicacdo dessas inscri¢des revestird a forma de uma referéncia as informagdes incluidas na publicagdo do

pedido.

3. O Instituto pode colocar as edi¢des do Jornal Oficial do Instituto a disposi¢do do ptiblico por via eletronica.

TITULO IX

COOPERA(;AO ADMINISTRATIVA
Artigo 20.°
Intercimbio de informacdes entre o Instituto e as autoridades nacionais dos Estados-Membros

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 123.>-C do Regulamento (CE) n.c 207/2009, o Instituto e os servi¢os centrais
da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, comunicario
entre si, mediante pedido, informacdes importantes sobre a apresentacdo de pedidos de marcas da UE ou de marcas
nacionais e sobre os processos referentes a esses pedidos e as marcas registadas deles resultantes.

2. O Instituto e os tribunais ou as autoridades dos Estados-Membros devem proceder ao intercimbio de informagdes
para efeitos de aplicagdo do Regulamento (CE) n.° 207/2009, diretamente ou por intermédio dos servicos centrais da
propriedade industrial dos Estados-Membros.

3. As despesas relativas as comunicagdes, nos termos dos n.* 1 e 2, estdo a cargo da entidade que as efetue. Essas
comunicacdes estdo isentas de taxas.

Artigo 21.°
Abertura dos processos a inspecio

1. A inspecdo dos processos referentes a pedidos de marcas da UE ou a marcas da UE efetuada pelos tribunais ou
outras autoridades competentes dos Estados-Membros incidird sobre os documentos originais ou suas cdpias, ou sobre
os respetivos suportes de conservagdo, caso os processos sejam conservados por meios técnicos.

2. O Instituto deve, ao transmitir os processos referentes a pedidos de marcas da UE ou registos, ou suas copias, aos
tribunais ou aos Ministérios Pablicos dos Estados-Membros, indicar as restricdes a que a inspe¢do desses processos estd
sujeita por forga do artigo 88.> do Regulamento (CE) n.> 207/20009.

3. Os tribunais e os Ministérios Pablicos dos Estados-Membros podem, no decurso de processos de que estejam
a tratar, facultar a consulta por parte de terceiros a processos transmitidos pelo Instituto ou a cépias dos mesmos. Esta
inspecdo estd sujeita ao disposto no artigo 88.° do Regulamento (CE) n.c 207/2009.
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TITULO X

TRANSFORMACAO
Artigo 22.°
Conteiido do pedido de transformacio

O pedido de transformacio de um pedido de marca da UE ou de uma marca da UE num pedido de marca nacional, em
conformidade com o artigo 112.° do Regulamento, deve incluir:

a) O nome e o endereco do requerente da transformagdo, em conformidade com o disposto no artigo 2.°, n.° 1,
alinea b), do presente regulamento;

b) O ntmero do pedido de marca da UE ou o niimero de registo da marca da UE;

¢) A indicagdo dos motivos que justificam a transformacdo, nos termos do artigo 112.°, n.° 1, alineas a) ou b), do
Regulamento (CE) n.c 207/2009;

d) A indicacio do Estado-Membro ou dos Estados-Membros em relagio aos quais é requerida a transformacio;

¢) No caso de o requerimento ndo se referir a todos os produtos ou servigos para os quais o pedido foi apresentado ou
a marca da UE foi registada, a indicagdo dos produtos e servigos em relagdo aos quais é requerida a transformacio e,
caso a transformagio seja requerida em relagdo a mais do que um Estado-Membro e a lista de produtos ou servigos
ndo seja a mesma para todos os Estados-Membros, a indicagdo dos produtos ou servigos referentes a cada Estado-
-Membro;

f) Se for pedida a transformagdo nos termos do artigo 112.°, n.° 6, do Regulamento (CE) n° 207/2009, com
o fundamento de que a marca da UE tenha deixado de produzir efeitos na sequéncia de uma decisdo de um tribunal
de marcas da UE, a indicacdo da data em que a decisdo tiver transitado em julgado, e uma cépia dessa decisdo, que
pode ser apresentada na lingua da decisdo.

Artigo 23.°
Conteddo da publicacio do pedido de transformacio

A publicagdo de um pedido de transformacio, nos termos do artigo 113.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.> 207/2009,
deve incluir;

a) O ntmero do pedido ou o nimero de registo da marca da UE em relagdo a qual é requerida a transformacio;
b) Uma referéncia a publicagdo anterior do pedido ou ao registo no Boletim de Marcas da UE;
¢) A indicacdo do Estado-Membro ou dos Estados-Membros em relagdo aos quais foi requerida a transformacio;

d) No caso de o requerimento ndo se referir a todos os produtos ou servigos para os quais o pedido foi apresentado ou
a marca da UE foi registada, a indicagdo dos produtos ou servicos em relagdo aos quais é requerida a transformacio;

¢) No caso de a transformagdo ser requerida em relagio a mais do que um Estado-Membro e a lista de produtos ou
servicos ndo ser a mesma para todos os Estados-Membros, a indicacdo dos produtos ou servicos referentes a cada
Estado-Membro;

f) A data do requerimento de transformacio.

TITULO XI

LINGUAS
Artigo 24.°
Apresentacio de documentos de apoio em processos escritos

Salvo disposi¢do em contrdrio do presente regulamento ou do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430, os documentos
de apoio a utilizar nos processos escritos perante o Instituto podem ser apresentados em qualquer lingua oficial da
Unido. Se esses documentos ndo estiverem redigidos na lingua do processo, determinada de acordo com o artigo 119.
do Regulamento (CE) n.> 207/2009, o Instituto pode exigir, por sua prépria iniciativa ou a pedido da outra parte, que
seja fornecida uma tradugdo nessa lingua, num prazo por ele fixado.
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Artigo 25.°
Padrio de qualidade das traducdes

1. Sempre que deva ser apresentada a tradugdo de um documento ao Instituto, esta deve identificar o documento
a que se refere e reproduzir a estrutura e o teor do documento original. Sempre que uma parte tenha assinalado que s6
alguns trechos do documento sdo relevantes, a tradugdo pode limitar-se a esses trechos.

2. Salvo disposicio em contrdrio prevista no Regulamento (CE) n.° 207/2009, no Regulamento Delegado (UE)
2017/1430 ou no presente regulamento, considera-se que um documento cuja tradugdo deva ser apresentada ndo foi
recebido pelo Instituto nos seguintes casos:

a) Se o Instituto receber a tradugdo apds o termo do prazo previsto para apresentacio do documento original ou da
tradugio;

b) Se o certificado a que se refere o artigo 26.° do presente regulamento ndo for apresentado no prazo fixado pelo
Instituto.

Artigo 26.°
Autenticidade juridica das traducdes

Na falta de prova ou de indicagdes em contririo, o Instituto presume que a traducdo estd conforme com o corres-
pondente texto original. Em caso de duvida, o Instituto pode exigir a apresentacdo, num prazo determinado, de um
certificado que ateste que a traducio estd conforme com o original.

TITULO XII

ORGANIZACAO DO INSTITUTO
Artigo 27.°
Decisdes da Divisio de Oposicio ou da Divisio de Anulacio tomadas por um dnico membro

Em conformidade com o artigo 132.°, n.° 2, ou com o artigo 134.°, n.> 2, do Regulamento (CE) n.c 207/2009, um
tnico membro de uma divisdo de oposi¢do ou de uma divisio de anulagdo deve tomar os seguintes tipos de decisdes:

a) Decisdes de reparticdo das custas;

b) Decisdes de fixacdo do montante das custas a pagar, nos termos do artigo 85.°, n.° 6, primeiro periodo, do
Regulamento (CE) n.° 207/2009;

c) Decisdes de encerramento do processo ou decisdes que confirmem que ndo é necessdrio adotar uma decisdo sobre
o mérito;

d) Decisdes de recusa de uma oposigdo por inadmissibilidade, antes do termo do periodo referido no artigo 6.0, n.e 1,
do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430;

e) Decisdes de suspensio do processo;

f) Decisdes para juntar ou separar oposi¢des milltiplas, nos termos do artigo 9., n.° 1, do Regulamento Delegado (UE)
2017/1430.

TITULO XIII

PROCESSOS RELATIVOS AO REGISTO INTERNACIONAL DE MARCAS
Artigo 28.°
Formuldrio a utilizar para o depésito de um pedido internacional

O formuldrio que o Instituto disponibiliza para o depésito de um pedido internacional, conforme referido no
artigo 147., n° 1, do Regulamento (CE) n.> 207/2009, deve incluir todos os elementos contemplados no formuldrio
oficial previsto pelo Secretariado Internacional da Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual (<Secretariado Interna-
cional»). Os requerentes podem também usar o formuldrio oficial fornecido pelo Secretariado Internacional.
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Artigo 29.
Factos e decisbes sobre invalidacio a notificar ao Secretariado Internacional

1. O Instituto notificard o Secretariado Internacional, no perfodo de cinco anos a partir da data do registo interna-
cional, nos seguintes casos:

a) O pedido de marca da UE em que o registo internacional se baseou foi retirado, considerado retirado ou recusado
por uma decisdo transitada em julgado, relativamente a todos ou a alguns dos produtos ou servigos enumerados no
registo internacional;

b) A marca da UE em que o registo internacional se baseou cessou efeitos em virtude de rentincia, de ndo renovacio, de
perda de direitos ou de declaragio de nulidade pelo Instituto, em virtude de uma decisdo transitada em julgado, ou
por um tribunal de marcas da UE, com base num pedido reconvencional em acdo de contrafagio, relativamente
a todos ou a alguns dos produtos ou servigos enumerados no registo internacional;

¢) O pedido de marca da UE ou a marca da UE em que o registo internacional se baseou foi dividido em dois pedidos
ou registos.

2. Da notificagdo referida no n.° 1 deve constar:

a) O namero do registo internacional;

b) O nome do titular do registo internacional;

c) Os factos e decisdes relativos ao pedido ou registo de base, assim como a data efetiva desses factos e decisdes;
d) No caso referido no n.° 1, alineas a) ou b), o pedido de extin¢io do registo internacional;

e) Se o ato referido no n.o 1, alineas a) ou b), afetar o pedido de base ou o registo de base apenas no que respeita
a alguns dos produtos ou servigos, esses produtos ou servigos, ou os produtos ou servigos que ndo sio afetados;

f) No caso referido no n.c 1, alinea c), o nimero de cada pedido de marca da UE ou registo em questdo.

3. O Instituto notificard o Secretariado Internacional, no perfodo de cinco anos a partir da data do registo interna-
cional, nos seguintes casos:

a) Se estiver pendente um recurso contra uma decisdo de um examinador de recusar o pedido de marca da UE em que
o registo internacional se baseou nos termos do artigo 37.> do Regulamento (CE) n.> 207/2009;

b) Se estiver pendente uma oposi¢do contra o pedido de marca da UE em que o registo internacional se baseou;

¢) Se estiver pendente um pedido de revogacdo ou um pedido de declaracio de nulidade contra a marca da UE em que
o registo internacional se baseou;

d) Se tiver sido feita men¢do no Registo de Marcas da UE de que foi apresentado um pedido reconvencional de
revogagdo ou de declaragdo de nulidade num tribunal de marcas da UE contra a marca da UE em que o registo
internacional se baseou, mas ndo tiver sido ainda feita qualquer mencio no Registo da decisdo do tribunal de marcas
da UE sobre o pedido reconvencional.

4. Uma vez que os processos referidos no n.° 3 estejam concluidos, através de uma decisdo transitada em julgado ou
uma inscricio no registo, o Instituto notificard o Secretariado Internacional em conformidade com o n.° 2.

5. Para efeitos dos n.> 1 e 3, uma marca da UE em que o registo internacional se baseou incluird um registo de
marca da UE resultante de um pedido de marca da UE em que o pedido internacional se baseou.
Artigo 30.°
Pedido de extensio territorial posterior ao registo internacional

1. O pedido de extensdo territorial depositado no Instituto, nos termos do artigo 149.°, n.° 1, do Regulamento (CE)
n.° 207/2009, deve preencher os seguintes requisitos:

a) Ser apresentado utilizando um dos formuldrios referidos no artigo 31.° do presente regulamento e conter todas as
indicagBes e informacdes requeridas pelo formuldrio utilizado;
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b) Indicar o niimero do registo internacional a que se refere;

¢) A lista de produtos ou servicos deve estar abrangida pela lista de produtos e servi¢os incluida no registo interna-
cional;

d) O requerente pode, de acordo com as indica¢des dadas no formuldrio internacional, fazer uma designagdo posterior
ao registo internacional através do Instituto, nos termos do artigo 2.°, n.° 1, subalinea ii) e do artigo 3.-ter, n.c 2, do
Protocolo de Madrid.

2. Se um pedido de extensdo territorial ndo satisfizer todos os requisitos enunciados no n.° 1, o Instituto convida
o requerente a sanar as deficiéncias num prazo a fixar pelo Instituto.

Artigo 31.°
Formuldrio a utilizar para pedir a extensdo territorial

O formuldrio que o Instituto disponibiliza para o pedido de extensdo territorial subsequente a um registo internacional,
conforme referido no artigo 149.°, n° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, deve incluir todos os elementos
contemplados no formuldrio oficial previsto pelo Secretariado Internacional. Os requerentes podem também usar
o formuldrio oficial fornecido pelo Secretariado Internacional.

Artigo 32.°
Reivindicagdes de antiguidade apresentadas ao Instituto

1. Sem prejuizo do artigo 34.°, n.° 6, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, a reivindicagdo de antiguidade nos termos
do artigo 153.>-A, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve incluir:

a) O niamero do registo internacional;

b) O nome e endereco do titular do registo internacional, em conformidade com o disposto no artigo 2.2, n.° 1, alinea
b), do presente regulamento;

¢) Indicagdo do Estado-Membro ou dos Estados-Membros nos quais ou para os quais a marca anterior estd registada;
d) O niimero e a data de depdsito do registo em causa;

e) A indicagdo dos produtos ou servicos para os quais a marca anterior estd registada e aqueles em relagio aos quais é
reivindicada a antiguidade;

f) Uma copia do certificado de registo em causa.

2. Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se representar nos processos junto do Instituto nos
termos do artigo 92.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.> 207/2009, a reivindicacio de antiguidade incluird a nomeacio de
um mandatdrio na acegdo do artigo 93.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009.

3. Se o Instituto aceitar o pedido de reivindicacio de antiguidade, informa o Secretariado Internacional em
conformidade e comunica o seguinte:

a) O namero do registo internacional em questao;
b) O nome do Estado-Membro ou dos Estados-Membros nos quais ou para os quais a marca anterior estd registada;
¢) O namero do respetivo registo internacional;

d) A data a partir da qual o registo correspondente produziu efeitos.

Artigo 33.°
Notificacio de recusas provisorias ex officio ao Secretariado Internacional

1. A notificagio de recusa provisoria ex officio de protecio do registo internacional, no todo ou em parte,
a comunicar ao Secretariado Internacional nos termos do artigo 154.°, n.> 2 e n.° 5, do Regulamento (CE) n.c 207/2009,
sem prejuizo dos requisitos estabelecidos no artigo 154.°, n.° 3 e n.° 4, do mesmo regulamento, deve incluir os seguintes
elementos:

a) O namero do registo internacional;
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b) Uma referéncia as disposi¢des do Regulamento (CE) n.° 207/2009 que sdo pertinentes para a recusa provisoria;

¢) Uma indicagdo de que a recusa provisoria da protecdo serd confirmada por uma decisdo do Instituto se o titular do
registo internacional ndo sanar os motivos de recusa, apresentando as observagdes ao Instituto num prazo de dois
meses a partir da data em que o Instituto emitir a recusa provisoria;

d) Se a recusa proviséria disser respeito apenas a parte dos produtos ou servicos, a indicagio desses produtos ou
Servicos.

2. Relativamente a cada notificagdo de recusa provisoria ex officio comunicada ao Secretariado Internacional, e desde
que o prazo para apresentar uma oposicio tenha expirado e ndo tenha sido emitida nenhuma notificacio de recusa
provisoria com base numa oposi¢do, nos termos do artigo 78.°, n.° 1, do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430,
o Instituto comunicard ao Secretariado Internacional o seguinte:

a) Caso a recusa provisoria tenha sido retirada, em consequéncia de procedimentos encetados perante o Instituto,
o facto de que a marca estd protegida na Unido;

b) Caso uma decisdo de recusar a prote¢do da marca tenha transitado em julgado, quando aplicavel, apos um recurso
nos termos do artigo 58.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 ou uma agdo ao abrigo do artigo 65.> do Regulamento
(CE) n.° 207/2009, o facto de que a protegdo da marca é recusada na Unido;

¢) Caso a recusa nos termos da alinea b) se refira apenas a parte dos produtos ou servicos, os produtos ou servicos para
o0s quais a marca estd protegida na Unido.

Artigo 34.°
Notificacio de nulidade dos efeitos de um registo internacional ao Secretariado Internacional

A notificagdo a que se refere o artigo 158.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser datada e incluir
0 seguinte:

a) A indicagdo de que a nulidade foi declarada pelo Instituto, ou indicar o tribunal de marcas da UE que declarou
a nulidade;

b) A indicagdo sobre se a nulidade foi declarada sob a forma de revogacio dos direitos do titular do registo interna-
cional, de uma declaracio de nulidade da marca com base em motivos absolutos ou de uma declaragdo de nulidade
da marca com base em motivos relativos;

¢) A indicacdo de que a decisdo que declarou a nulidade j& ndo é suscetivel de recurso;

d) O niimero do registo internacional;

e) O nome do titular do registo internacional;

f) Caso a nulidade ndo diga respeito a todos os produtos ou servigos, a indicagdo dos produtos ou servigos relati-
vamente aos quais a nulidade foi declarada ou aqueles relativamente aos quais a nulidade nio foi declarada;

g) A data em que a nulidade foi declarada, juntamente com uma indicagdo da data a partir da qual a nulidade se torna
efetiva.

Artigo 35.°

Pedido de transformacio de um registo internacional num pedido de marca nacional ou numa
designacio dos Estados-Membros

1. Um pedido de transformagdo de um registo internacional que designe a Unido num pedido de marca nacional ou
numa designagdo dos Estados-Membros, nos termos dos artigos 112.° e 159.> do Regulamento (CE) n.c 207/2009, deve,
sem prejuizo do disposto no artigo 159.2, n.s 4, a 7, do mesmo regulamento, incluir:

a) O nimero do registo internacional;

b) A data do registo internacional ou a data da designacdo da Unido feita posteriormente ao registo internacional nos
termos do artigo 3.-ter, n.° 2, do Protocolo de Madrid e, quando aplicdvel, pormenores relativos a reivindicagio de
prioridade para o registo internacional, nos termos do artigo 159.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.°c 207/2009, e
pormenores relativos a reivindicagdo de antiguidade, nos termos dos artigos 34.°, 35.° ou 153.°, do Regulamento
(CE) n.° 207/2009;
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¢) As indicacdes e os elementos a que se referem o artigo 113.°, n° 1, do Regulamento (CE) n° 207/2009 e
o artigo 22.°, alineas a), ) e d), do presente regulamento.

2. A publicagio do pedido de transformacdo a que se refere o n.° 1 deve incluir as informagdes previstas no
artigo 23.°.

Artigo 36.°
Transformacio de um registo internacional que designe a Unido num pedido de marca da UE

Um pedido de transformagdo em conformidade com o artigo 161.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n.> 207/2009, incluird,
além das indicagBes e dos elementos referidos no artigo 2.° do presente regulamento, as seguintes informagdes:

a) O namero do registo internacional que foi cancelado;

b) A data em que o registo internacional foi cancelado pelo Secretariado Internacional;

¢) Conforme o caso, a data do registo internacional, nos termos do artigo 3.2, n.° 4, do Protocolo de Madrid, ou a data
de inscri¢do da extensdo territorial a Unido feita posteriormente ao registo internacional, nos termos do artigo 3.0-ter,

n.° 2, do Protocolo de Madrid;

d) Quando aplicavel, a data da prioridade reivindicada no pedido internacional, tal como inscrita no registo interna-
cional mantido pelo Secretariado Internacional.

TITULO XIV

DISPOSIC()ES FINAIS
Artigo 37.°
Medidas transitérias

Nio obstante o artigo 80.° do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430, as disposi¢des do Regulamento (CE) n.c 2868/95
continuam a aplicar-se aos processos em curso aos quais nio se aplica o presente regulamento em conformidade com
o artigo 38., até a conclusdo desses processos.

Artigo 38.°
Entrada em vigor e aplicacdo

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicagio no Jornal Oficial da Unido
Europeia.

2. O presente regulamento ¢ aplicavel a partir de 1 de outubro de 2017, com as seguintes excegdes:

a) O titulo II ndo se aplica aos pedidos de marca da UE introduzidos antes da data suprarreferida, bem como aos
registos internacionais para os quais a designagdo da Unido foi feita antes dessa data;

b) O artigo 9.° ndo se aplica as marcas da UE registadas antes dessa data;

¢) O artigo 10.° ndo se aplica aos pedidos de alteracio introduzidos antes dessa data;

d) O artigo 11.° ndo se aplica as declaracdes de divisdo introduzidas antes dessa data;

e) O artigo 12.° ndo se aplica aos pedidos de alteracdo de nomes e enderegos introduzidos antes dessa data;

f) O titulo IV ndo se aplica aos pedidos de registo de uma transmissdo introduzidos antes dessa data;
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g
h)

O titulo V ndo se aplica as declaracdes de rentncia introduzidas antes dessa data;

O titulo VI nio se aplica aos pedidos de marcas coletivas da UE ou de marcas de certificagdo da UE introduzidos
antes dessa data, bem como aos registos internacionais para os quais a designacdo da Unido foi feita antes dessa
data;

O titulo VII nio se aplica as custas incorridas em processos iniciados antes dessa data;

O titulo VIII ndo se aplica as publicacdes feitas antes dessa data;

O titulo IX ndo se aplica aos pedidos de informacdo ou inspe¢do introduzidos antes dessa data;

O titulo X ndo se aplica aos pedidos de transformacio introduzidos antes dessa data;

O titulo XI ndo se aplica aos documentos de apoio nem as traducdes introduzidos antes dessa data;

O titulo XII nio se aplica as decisdes tomadas antes dessa data;

O titulo XIII ndo se aplica aos pedidos internacionais, as notificagdes de factos e as decisdes sobre nulidade do
pedido ou do registo de uma marca da UE na qual se baseou um registo internacional, aos pedidos de extensdo
territorial, as reivindica¢des de antiguidade, as notificagdo de recusas provisdrias ex officio, as notificagdes de nulidade
dos efeitos de um registo internacional, aos pedidos de transformagdo de um registo internacional num pedido de

marca nacional e aos pedidos de transformagio de um registo internacional que designe a Unido num pedido de
marca da UE introduzidos ou feitos antes dessa data, consoante o caso;

O presente regulamento ¢ obrigatério em todos os seus elementos e diretamente aplicivel em
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 18 de maio de 2017.

Pela Comissdo
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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