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(Actos cuja publicagdo é uma condi¢do da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N¢ 40/94 DO CONSELHO
de 20 de Dezembro de 1993

sobre a marca comunitaria

O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente o seu artigo 2359,

Tendo em conta a proposta da Comissdo (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Econdémico e
Social (3).

Considerando que convém promover um desenvolvi-
mento harmonioso das actividades econémicas em toda a
Comunidade e uma expansdo continua e equilibrada
através da realizagio ¢ do bom funcionamento de um
mercado interno que ofere¢a condigdes anilogas as exis-
tentes num mercado nacional; que a realizagio de um
mercado dessa natureza e o refor¢o da sua unidade
implicam ndo sé6 a eliminagdo dos obsticulos a livre
circulagdo de mercadorias e a livre prestagdo de servigos,
e a instituigio de um regime que assegure ndo haver
falseamento da concorréncia, mas também a-criagio de
condigdes juridicas que permitam as empresas adaptar a
partida as suas actividades de fabrico e distribui¢do de
bens ou de prestagio de servigos a escala da Comuni-
dade; que, entre os instrumentos juridicos de que as
empresas deverdo dispor para o efeito, sio particular-
mente adequadas marcas que lhes permitam identificar os
seus produtos ou servicos de forma idéntica em toda a
Comunidade, sem atender a fronteiras; -

Considerando que parece ser necessiria uma ac¢io da
Comunidade para atingir os objectivos comunitirios

(1) JO n° C 351 de 31. 12. 1980, p. 1 e JO n® C 230 de 31. 8.
1984, p. 1.

(2) JO n? C 307 de 14. 11. 1983, p. 46 e JO n® C 280 de 28.
10. 1991, p. 153.

(3) JO n® C 310 de 30. 11. 1981, p. 22.

acima referidos; que essa ac¢do consiste no estabeleci-
mento de um regime comunitirio de marcas que confira
as empresas o direito de adquirirem, segundo um proce-
dimento dnico, marcas comunitdrias que gozem de pro-
tecgdo uniforme e produzam efeitos em todo o territério
da Comunidade; que o principio do caricter unitirio da
marca comunitédria assim definido é aplicdvel salvo dispo-
sigdo em contrario do presente regulamento;

Considerando que a aproximagdo das legislagbes nacio-
nais é ineficaz no tocante i supressio do obsticulo da
territorialidade dos direitos conferidos aos titulares de
marcas pelas legislagdes dos Estados-membros; que para
permitir 4s empresas exercerem sem entraves uma activi-
dade econémica em todo o mercado comum é necessario
criar marcas reguladas por um direito comunitdrio dnico,
directamente aplicdvel em todos os Estados-membros;

Considerando que, uma vez que o Tratado ndo prevé os
poderes de acgdo necessdrios para a criagio de um
instrumento juridico dessa natureza, hid que recorrer ao
artigo 2359 do Tratado;

Considerando que o direito de marcas comunitirio nio
substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-
-membros; que, com efeito, ndo parece justificivel obri-
gar as empresas a depositarem as suas marcas como
marcas comunitdrias, uma vez que as marcas nacionais
continuam a ser necessdrias as empresas que ndo preten-
dem que as suas marcas sejam protegidas i escala comu-
nitaria;

Considerando que o direito 3 marca comunitaria s6 pode
ser adquirido por registo e que este serd recusado nomea-
damente se a marca for desprovida de caracter distintivo,
se for ilicita ou se lhe forem oponiveis direitos anterio-
res;

Considerando que a protecgio conferida pela marca
comunitiria, cujo objectivo consiste nomeadamente em
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garantir a fun¢do de origem da marca, é absoluta em caso
de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos
ou servigos; que a protec¢do pode também ser invocada
‘em caso de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os
produtos ou servigos; que ha que interpretar a nogio de
semelhanga em fung¢do do risco de confusdo; que o risco

. de confusio, cuja avaliagio depende de numerosos facto-
res e nomeadamente do conhecimento da marca no
mercado, da associagdo que pode ser estabelecida com o
sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanga entre
a marca e o sinal e entre os produtos e os servigos
designados, constitui uma condi¢io especifica da protec-
cdo;

Considerando que decorre do principio da livre circula-
¢do de mercadorias que o titular de uma marca comuni-
tiria ndo pode impedir a sua utilizacdo por terceiros
relativamente a produtos que tenham sido postos em
circulagio na Comunidade, sob essa marca, pelo proprio
titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos
legitimos justifiquem a sua oposi¢io a comercializagao
posterior dos produtos;

Considerando que apenas se justifica proteger as marcas
comunitdrias e, contra elas, as marcas registadas anterio-
res, na medida em que essas marcas sejam efectivamente
utilizadas;

Considerando que a marca comunitiria deve ser tratada
como um objecto de propriedade independente da
empresa cujos produtos ou servicos designa; que deve
poder ser transmitida, sem prejuizo da necessidade supe-
rior de ndo induzir o piblico em erro devido a essa
transmissdo; que deve, além disso, poder ser dada em
penhor a terceiros ou ser objecto de licengas;

Considerando que o direito de marcas criado pelo pre-
sente regulamento requer medidas administrativas de exe-
cugdo a nivel comunitirio para todas as marcas; que é
por conseguinte, indispensivel, embora conservando a
estrutura institucional existente na Comunidade e o equi-
librio de poderes, criar um Instituto de Harmonizagio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) indepen-
dente no plano técnico e dotado de suficiente autonomia
juridica, administrativa e financeira; que, para o efeito, é
necessirio e adequado dar-lhe a forma de organismo da
Comunidade, com personalidade juridica e apto a exercer
os poderes de execucdo que lhe sio conferidos pelo
presente regulamento, no 4mbito do direito comunitario,
e sem prejuizo das competéncias das instituigbes. da
Comunidade;

Considerando que é conveniente garantir as partes afecta-
das pelas decisbes do instituto uma protecgdo juridica
adaptada a especificidade do direito das marcas. Para o
efeito, prevé-se que as decisdes dos examinadores e das
diversas divisdes do instituto sejam susceptiveis de
recurso; que, caso a instincia cuja decisdo tenha sido

impugnada nio dé provimento ao recurso, deve remeté-lo
para um cdmara de recurso do instituto, que dele decidi-
rd; que, das decisGes das cdmaras de recurso do instituto
cabe por sua vez recurso para o Tribunal de Justi¢a das
Comunidades Europeias, que é competente para anular e
para reformar as decisdes impugnadas;

Considerando que, por for¢a da Decisio 88/591/CECA,
CEE, Euratom do Conselho, de 24 de Outubro de 1988,
que institui o Tribunal de Primeira Instancia das Comuni-
dades Europeias (1), alterada pela Decisio 93/350/Eura-
tom, CECA, CEE, de 8 de Junho de 1993 (2), este exerce,
em primeira instincia, a competéncia conferida ao Tribu-
nal de Justi¢a pelos Tratados que instituem as Comunida-
des, nomeadamente nos recursos interpostos ao abrigo do
segundo parigrafo do artigo 1739 do Tratado CE, bem
como pelos actos adoptados em sua execugdo, salvo
disposi¢io em sentido contririo que conste do acto que ,
institua um organismo de direito comunitdrio; que, por
conseguinte, as competéncias atribuidas pelo presente
regulamento ao Tribunal de Justica para anular e para
reformar as decisdes das cdmaras de recurso sio exerci-
das, em primeira instincia, pelo Tribunal de Primeira
Instincia, em conformidade com a decisio acima refe-
rida;

Considerando que, para reforgar a protec¢do das marcas
comunitdrias, é conveniente que os Estados-membros
designem, tendo em conta o respectivo sistema nacional,
um nimero tio limitado quanto possivel de tribunais
nacionais de primeira e segunda instincia competentes
em matéria de contrafacgio e de validade da marca
comunitaria;

Considerando que & indispensédvel que as decisdes sobre a
validade e a contrafac¢io das marcas comunitérias pro-
duzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam
extensivas, Gnica maneira de evitar decisdes contradité-
rias dos tribunais e do instituto e de respeitar o caracter
unitdrio das marcas comunitirias; que, salvo derrogagio
prevista no presente regulamento, as regras da Conven-
¢do de Bruxelas relativa 2 competéncia judicidria e a
execugdo das decisdes em matéria civil e comercial sdo
aplicdveis a todas as acgbes judiciais relativas s marcas
comunitarias;

Considerando que convém evitar que sejam proferidas
sentengas contraditérias em acgdes em que estejam envol-
vidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos
mesmos factos com base numa marca comunitdria e em
marcas nacionais paralelas; que, para o efeito, quando as
acgbes forem instauradas no mesmo Estado-membro, os
meios para atingir o objectivo em questio devem ser
extraidos das normas processuais nacionais, que o pre-
sente regulamento nio prejudica, ao passo que, quando
as acgoes forem instauradas em Estados-membros dife-
rentes, se justifica recorrer a_disposi¢Ges inspiradas nas

(1) JO n? L 319 de 25. 11. 1988, p. 1, e rectificagdo no JO n® L
241 de 17. 8. 1989, p. 4.
(2) JO n? L 144 de 16. 6. 1993, p. 21.
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normas de litispendéncia e conexdo da Convengdo de
Bruxelas acima referida;

Considerando que, para assegurar a plena autonomia e
independéncia do instituto, se considera necessario dota-
-lo de um orgamento auténomo cujas receitas sejam
essencialmente constituidas pelo produto das taxas pagas
pelos utilizadores do regime; que, todavia, o processo
or¢amental comunitdrio continua a ser aplicivel no que
se refere aos eventuais subsidios a cargo do Orcamento
Geral das Comunidades Europeias; que, além disso,
importa que a fiscalizicao das contas seja efectuada pelo
Tribunal de Contas;

Ne L 11/3

Considerando que, para a aplicagdo do regulamento, sdo
necessarias disposi¢des de execugdo, nomeadamente para
efeitos de adopgao e alteragio de um regulamento rela-
tivo as taxas e de um regulamento de execugdo; que
importa que essas disposigdes sejam determinadas pela
Comissdo, assistida por um Comité de Representantes
dos Estados-membros, de acordo com o procedimento do
artigo 29, variante b) do procedimento IIl da Decisdo
87/373/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1987, que
fixa as modalidades de exercicio da competéncia de
execucao atribuida a Comissio (1),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

TITULO 1

DISPOSICOES GERAIS

Artigo 17

Marca comunitaria

1. Sdo designadas «marcas comunitdrias» as marcas de
produtos ou servicos registadas nas condi¢bes e de
acordo com as regras previstas no presente regulamento.

2. A marca comunitdria tem cardcter unitdrio. A marca
comunitaria produz os mesmos efeitos em toda a Comu-
nidade: s6 pode ser registada, transferida, ser objecto de
rentincia, de decisio de extin¢do de direitos do titular ou
de anulagdo, e o seu uso s6 pode ser proibido, para toda
a Comunidade. Este principio ¢ aplicdvel salvo disposi¢io
em contrdrio do presente regulamento.

Artigo 2°
O instituto

E criado um Instituto de Harmonizagio do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos), adiante designado
«instituto».

Artigo 3°
Capacidade juridica

Para efeitos do presente regulamento, sdo equiparadas a
pessoas colectivas as sociedades e outras entidades juridi-
cas que, nos termos da legislagio aplicdvel, tenham
capacidade propria, para serem titulares de direitos e
obrigacdes de qualquer natureza, para celebrarem contra-
tos ou praticarem outros actos juridicos, e capacidade
judicidria.

TITULO I

DIREITO DE MARCAS

SECCAO 1

DEFINICAO E AQUISICAO DA MARCA COMUNITARIA

Artigo 4¢

Sinais susceptiveis de constituir uma marca comuitaria

Podem constituir marcas comunitarias todos os sinais
susceptiveis de representagdo grafica, nomeadamente
palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,
algarismos, e a forma do produto ou do seu acondiciona-
mento, desde que esses sinais sejam adequados para

distinguir os produtos ou servi¢os de uma empresa dos de

- outras empresas.

Artigo 5¢
Titulares de marcas comunitarias

1. Podem ser titulares de marcas comunitarias as pessoas
singulares ou colectivas, incluindo entidades piblicas, que
sejam:

a) Nacionais dos Estados-membros; ou

(1) JO n® L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.
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b) Nacionais de outros estados partes na Convengio de
Paris para a protecgdo da propriedade industrial,
adiante designada «Convengido de Paris»; ou

¢) Nacionais de estados que ndo sejam partes na
Convengdo de Paris que estejam domiciliados ou
tenham a sua sede, ou possuam um estabelecimento
industrial ou comercial efectivo e sério, no territério
da Comunidade ou de um Estado parte na Conven-
¢do de Paris; ou

d) Além dos referidos na alinea c), nacionais de estados
que ndo sejam partes na Convengio de Paris e que, de
acordo com notas publicadas, concedam aos nacio-
nais de todos os Estados-membros a mesma proteccio
em matéria de marcas que aos seus nacionais e que,
sempre que os nacionais dos Estados-membros te-
nham de apresentar prova do registo da marca no
pais de origem, reconhecam o registo da marca comu-
nitdria como prova.

2. Para efeitos do n? 1, sdo equiparados a nacionais do
estado onde tenham a sua residéncia habitual os apatri-
das, tal como definidos no artigo 19 da Convengio
relativa ao estatuto dos apitridas, assinada em Nova
lorque, em 28 de Setembro de 1954, e os refugiados, tal
como definidos no artigo 19 da Convengio relativa ao
estatuto dos refugiados, assinada em Genebra, em 28 de
Julho de 1951, e alterada pelo Protocolo relativo ao
estatuto dos refugiados, assinado em Nova lorque, em 31
de Janeiro de 1967.

3. Os nacionais de um estado referido no n¢ 1, alinea d),
devem provar que a marca para a qual é depositado um
pedido de marca comunitdria foi objecto de registo no
Estado de origem, a menos que, de acordo com notas
publicadas, as marcas dos nacionais dos Estados-mem-
bros sejam registadas no Estado de origem em questdo
sem que seja necessirio provar o registo anterior como
marca comunitiria ou marca nacional de um Estado-
-membro.

Artigo 6°

Modo de aquisicdo da marca comunitaria

A marca comunitaria adquire-se por registo.

Artigo 79

Motivos absolutos de recusa

1. Sera recusado o registo:

a) Dos sinais que ndo estejam em conformidade com o
artigo 4%;

b) De marcas desprovidas de caracter distintivo,

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou
indicagbes que possam servir, no comércio, para desig-
nar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
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valor, a proveniéncia geografica ou a época de fabrico
do produto ou da prestagio do servico, ou outras
caracteristicas destes;

d) De marcas constituidas exclusivamente por sinais ou
indicagdes que se tenham tornado habituais na lingua-
gem corrente ou nos hdbitos leais e constantes do
comércio;

e) De sinais exclusivamente compostos:

i) Pela forma imposta pela prépria natureza do
produto; '

i) Pela forma do produto necessiria para obter um
resultado técnico; ou

iii) Pela forma que confere um valor substancial ao
produto;

f) De marcas contrdrias & ordem piblica ou aos bons
costumes;

g) De marcas susceptiveis de enganar o piblico, por
exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a prove-
niéncia geogrifica dos produtos ou servigos;

h) De marcas que, na falta de autorizagio das entidades
competentes, devam ser recusadas por for¢a do artigo
6° ter da Convengio de Paris;

i) De marcas que incluam emblemas, insignias ou escu-
dos que nido os abrangidos pelo artigo 69 ter da
Convengdo de Paris e que apresentem um interesse
publico particular, a ndo ser que as entidades compe-
tentes tenham autorizado o respectivo registo.

2. O n® 1 é aplicivel mesmo que os motivos de recusa
apenas existam numa parte da Comunidade.

3. As alineas b), ¢) e d) do n® 1 nio sdo apliciveis se, na
sequéncia da utilizacdo da marca, esta tiver adquirido um
cardcter distintivo para os produtos ou servigos para os
quais foi pedido o registo.

Artigo 82

Motivos relativos de recusa

1. Apés oposicdo do titular de uma marca anterior, o
pedido de registo de marca serd recusado:

a) Sempre que esta seja idéntica 4 marca anterior e
sempre que os produtos ou servicos para os quais a
marca é pedida sejam idénticos aos produtos ou
servigos para os quais a marca estd protegida;

b) Quando, devido a sua identidade ou semelhanga com
a marca anterior e devido a identidade ou semelhanga
dos produtos ou servi¢os designados pelas duas mar-
cas, exista risco de confusdo no espirito do publico do
territério onde a marca anterior estd protegida; o
risco de confusdo compreende o risco de associagio
com a marca anterior.
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2. Sdo consideradas «marcas anteriores», na acepgio do
(e}
n? 1:

a) As marcas cuja data de depdsito seja anterior a do
pedido de marca comunitdria, tendo em conta, se
aplicdvel, o direito de prioridade invocado em apoio
dessas marcas, e que pertengam as seguintes catego-
rias:

1)  Marcas comunitdrias;

i) Marcas registadas num Estado-membro ou, no
que se refere a Bélgica, ao Luxemburgo e aos
Paises Baixos, no Instituto Benelux de Marcas;

i) Marcas que tenham sido objecto de registo inter-
nacional com efeitos num Estado-membro;

b) Os pedidos de marcas referidas na alinea a), sob
reserva do respectivo registo;

¢) As marcas que, a data do depédsito do pedido de
marca comunitdria ou, se aplicivel, a4 data de priori-
dade invocada em apoio do pedido de marca comuni-
taria, sejam notoriamente conhecidas num Estado-
-membro, na acepgdo do artigo 6° bis da Convengio
de Paris. :

3. Apds oposigio do titular da marca, serd igualmente
recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido
por um agente ou por um representante do titular da

marca, em seu proprio nome e sem o consentimento do,

titular, a menos que esse agente ou representante justifi-
que a sua actuagao. '

4, Apés oposigdo do titular de uma marca néo registada
ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance
ndo seja apenas local, sera recusado o pedido de registo
da marca quando e na medida em que, segundo o direito
do Estado-membro aplicivel a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes
da data de depdsito do pedido de marca comunitiria
ou, se for caso disso, antes da data de prioridade
invocada em apoio do pedido de marca comunitdria;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a
utilizacdo de uma marca posterior.

5. Apés oposigdo do titular de uma marca anterior na
acepgdo do n? 2, seri igualmente recusado o pedido de
registo de uma marca idéntica ou semelhante a marca
anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para
produtos ou servigos que ndo sejam semelhantes aqueles
para os quais a marca anterior foi registada, sempre que,
no caso de uma marca comunitaria anterior, esta goze de
prestigio na Comunidade e, no caso de uma marca
nacional anterior, esta goze de prestigio no Estado-
-membro em questio, e sempre que a utilizagdo injustifi-
cada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo
beneficie do caricter distintivo ou do prestigio da marca
anterior ou possa prejudica-los.

N¢ L 11/5

SECGAO 1I

EFEITOS DA MARCA COMUNITARIA

Artigo 9?

Direito conferido pela marca comunitaria

1. A marca comunitaria confere ao seu titular um direito
exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro
de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idéntico a marca comunitiria para produtos
ou servigos idénticos aqueles para os quais esta foi
registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhanga com
a marca comunitiria e pela identidade ou semelhanga
dos produtos ou servicos abrangidos pela marca
comunitéria e pelo sinal, provoque o risco de confu-
sdo no espirito do piblico; o risco de confusio
compreende o risco de associagido entre o sinal e a
marca;

¢) Um sinal idéntico ou similar a marca comunitaria,
para produtos ou servicos que nio sejam similares
aqueles para os quais a marca comunitaria foi regis-
tada, sempre que esta goze de prestigio na Comuni-
dade e que o uso do sinal sem justo motivo tire
partido indevido do cardcter distintivo ou do prestigio
da marca comunitéaria ou lhe cause prejuizo.

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preen-
chidas as condi¢bes enunciadas no n? 1:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embala-
gem;

b) Oferecer os produtos, coloci-los no comércio ou
possui-los para esses fins, ou oferecer ou prestar
servigos sob esse sinal;

¢) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;

d) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publi-

cidade.

3. O direito conferido pela marca comunitiria sé é
oponivel a terceiros a partir da publicag¢do do registo da
marca. Todavia, pode ser exigida uma indemnizagdo
razodvel por actos posteriores 4 publicagdo do pedido de
marca comunitiria que, ap6s a publica¢io do registo da
marca, sejam proibidos por for¢a desta. O tribunal em
que for proposta a acgdo nido pode decidir do mérito da
causa enquanto o registo ndo for publicado.

Artigo 10°

Reproducao da marca comunitaria em dicionarios

Quando a reprodug¢do da marca comunitdria em diciona-
rios, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dé a
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impressio de que ela constitui 0 nome genérico dos
produtos ou servigos para os quais foi registada, o editor
da obra deve, a pedido do titular da marca comunitiria,
assegurar que a reprodugio da marca seja, o mais tardar
na préxima edi¢io, acompanhada de uma referéncia
indicando que se trata dc uma marca registada.

Artigo 119

Proibi¢do de utilizagio de uma marca comunitaria
registada em nome de um agente ou representante

Se uma marca comunitdria tiver sido registada em nome
do agente ou representante do respectivo titular sem a
autorizagdo deste ultimo, este terd o direito de se opor a
utiliza¢do da marca pelo seu agente ou representante, se
ndo tiver autorizado essa utilizagio, a menos que o
agente ou representante justifique o seu procedimento.

Artigo 129

Limitagao dos efeitos da marca comunitaria

O direito conferido pela marca comunitiria nio permite
ao seu titular proibir a um terceiro a utilizagdo, na vida
comercial:

a) Do seu nome ou endereco;

b)- De indicacoes relativas a espécie, a quantidade, ao
destino, ao valor, 4 proveniéncia geogréfica, a época
de fabrico do produto ou da prestagao do servico ou
a outras caracteristicas destes;

¢} Da marca, sempre que tal seja necessario para indicar
o destino de um produto ou setvico, nomeadamente
como acessérios ou pegas separadas;

Desde que essa utiliza¢do seja feita em conformidade com
os usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Artigo 139

Esgotamento do direito conferido pela marca
comunitaria

1. O direito conferido pela marca comunitdria ndo per-
mite ao seu titular proibir a sua utilizagdo para produtos
comercializados na Comunidade sob essa marca pelo
titular ou com o seu consentimento.

2. O n? 1 nido é aplicdvel sempre que motivos legitimos
justifiquem que o titular se oponha a comercializagio
posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o
estado dos produtos seja modificado ou alterado apds a
sua colocagdo no mercado.

Artigo 14°

Aplicacao complementar do direito nacional em matéria
de contrafacgio

1. Os efeitos da marca comunitdria sio exclusivamente
determinados pelo disposto no presente regulamento. Por
outro lado, as infrac¢Ges a marcas comunitirias sdo
reguladas pelo direito nacional em matéria de infrac¢es
a marcas nacionais nos termos do disposto no titulo X.

2. O presente regulamento nio exclui que sejam intenta-
das acgdes respeitantes a marcas comunitdrias com base
no direito dos Estados-membros nomeadamente em
matéria de responsabilidade civil e de concorréncia des-
leal.

3. As normas processuais apliciveis sio determinadas
nos termos do disposto no titulo X.

SECCAO 11l
UTILIZAGAO DA MARCA COMUNITARIA

Artigo 15¢

Utilizagdo da marca comunitaria

1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o
titular néo tiver utilizado seriamente a marca comunitaria
na Comunidade, para os produtos ou servigos para que
foi registada, ou se essa utilizagdo tiver sido suspensa por
um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca comuni-
taria serd sujeita s san¢des previstas no presente regula-
mento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua
ndo utilizagio.

2. Sao igualmente consideradas como «utiliza¢do», na
acepgdo do n¢ 1:

a) O emprego da marca comunitdria sob nma forma que
difira em elementos que ndo alterem o caracter distin-
tivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposi¢ao da marca comunitdria nos produtos ou na
respectiva embalagem na Comunidade apenas para
efeitos de exportagio.

3. A utilizacio da marca comunitiria com o consenti-
mento do titular é considerada como feita pelo titular.

SECCAO IV

DA MARCA COMUNITARIA COMO OBJECTO DE
PROPRIEDADE

Artigo 16°

Equiparagio da marca comunitria 2 marca nacional

1. Salvo disposi¢do em contririo dos artigos 179 a 249,
a marca comunitdria enquanto objecto de propriedade é
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considerada na sua totalidade e para o conjunto do
territério da Comunidade como uma- marca nacional
registada no Estado-membro em que, de acordo com o
registo de marcas comunitarias:

a) O titular tenha a sua sede ou domicilio na data
considerada; ou

b) Se a alinea a) nao for aplicavel, o titular tenha um
estabelecimento na data considerada.

2. Nos casos previstos no n? 1, o Estado-membro em
que estd sediado o instituto.

3. Se vdrias pessoas estiverem inscritas no registo de
marcas comunitdrias como co-titulares, o n® 1 é aplicavel
ao primeiro inscrito; na sua falta, aplica-se, pela ordem
da respectiva inscrigdo, aos co-titulares seguintes. Sempre
que o n? 1 ndo seja aplicivel a nenhum dos co-titulares, é
aplicdvel o n® 2.

Artigo 179

Transmissio

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

2. A transmissio da totalidade da empresa implica a
transmissdo da marca comunitdria, salvo se, nos termos
da legislagdo aplicavel a transmissio, existir uma conven-

¢do em contririo ou se tal decorrer claramente das’

-

circunstancias. Esta disposi¢do & aplicdvel a obrigagio
contratual de transmitir a empresa.

3. Sem prejuizo do disposto no n? 2, a cessdo da marca
comunitdria deve ser feita por escrito e requer a assina-
tura das partes contratantes, salvo se resultar de sentenca;
na sua falta, a cessdo é nula.

4. Se dos documentos que estabelecem a transmissio
resultar manifestamente que, devido a essa transmissdo, a
marca comunitdria poderd induzir o piblico em erro,
nomeadamente sobre a natureza, a qualidade ou a prove-
niéncia geografica dos produtos ou servicos para os quais
foi registada, o instituto recusari o registo da transmis-
sdo, a menos que o interessado aceite limitar o registo da
marca comunitdria aos produtos ou servicos em relagio
20s quais a marca ndo seja enganosa.

5. A transmissdo serd inscrita no registo e publicada, a
pedido de uma das partes.

6. Enquanto a transmissdo nao for inscrita no registo, o
interessado ndo pode prevalecer-se dos direitos decorren-
tes do registo da marca comunitaria.

7. Quando devam ser observados prazos em relagio ao
instituto, o interessado poderd fazer perante este as
declaragbes previstas para o efeito a partir do momento
em que o instituto receba o pedido de registo da trans-
missao.

8. Todos os documentos que devam ser notificados ao
titular da marca comunitéria, nos termos do artigo 779,
serdo dirigidos 4 pessoa registada na qualidade de titu-
lar.

Artigo 18¢

Transmissao de uma marca registada em nome de um
agente

Se uma marca comunitdria tiver sido registada em nome
de um agente ou representante do respectivo titular, sem
autorizagdo deste tltimo, este terd o direito de requerer a
transmissdo a seu favor do referido registo, a menos que
0 agente ou representante justifique o seu procedimento.

Artigo 199

Direitos reais

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

2. Os direitos referidos no n® 1 serdo inscritos no registo
e publicados, a pedido de uma das partes.

Artigo 20°

Execugdo forgada

1. A marca comunitiria pode ser objecto de medidas de
execugio forgada.

2. Em matéria de processo de execugdo forgada sobre
uma marca comunitdria, a competéncia exclusiva per-
tence aos tribunais e as autoridades do Estado-membro
determinado nos termos do artigo 169

3. A execugdo forgada serd inscrita no registo e publi-
cada, a pedido de uma das partes.

Artigo 21?2

Processo de faléncia ou processos analogos

1. Até a entrada em vigor nos Estados-membros de
disposicGes comuns sobre a matéria, uma marca comuni-
tiria s6 pode ser incluida num processo de faléncia ou
num processo anidlogo no Estado-membro onde esse
processo tenha sido inicialmente instaurado nos termos
da lei nacional ou das convenges aplicdveis na matéria.
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2. Quando uma marca comunitiria for incluida num
processo de faléncia ou num processo anilogo, a inscri-
¢do para .o efeito serd registada e publicada a pedido da
instdncia nacional competente.

Artigo 22¢

Licenca

1. A marca comunitiria pode ser objecto de licengas
para a totalidade ou parte dos produtos ou servigos para
os quais tiver sido registada e para toda ou parte da
Comunidade. As licencas podem ser exclusivas ou nio
exclusivas.

2. O titular da marca comunitiria pode invocar os
direitos conferidos por essa marca em oposigio a um
licenciado que infrinja uma das cldusulas do contrato de

licenca em relagio ao seu prazo da validade, 4 forma.

abrangida pelo registo sob a qual a marca pode ser
utilizada, & natureza dos produtos ou servigos para os
quais a licenga foi concedida, ao territério no qual a
marca pode ser aposta, ou a qualidade dos produtos

fabricados ou dos servigos fornecidos pelo licenciado.

3. Sem prejuizo do disposto no contrato de licenga, o
licenciado s6 podera instaurar um processo por contra-
facgao de uma marca comunitdria com o consentimento
do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licenga
exclusiva podera instaurar esse processo se, apds notifica-
¢do, o proprio titular da marca ndo desencadear uma
acgdo de contrafacgio dentro de um prazo adequado.

4. Qualquer licenciado pode intetvir na ac¢do de contra-
faccdo instaurada pelo titular da marca comunitaria, a
fim de obter reparacio do seu prejuizo.

5. A concessdo ou a transmissdo de licengas relativas a
marcas comunitirias serd inscrita no registo e publicada a
pedido de uma das partes.

Artigo 239

Oponibilidade a terceiros

1. Os actos juridicos relativos a marca comunitiria
referidos nos artigos 179, 19¢ e 229 s6 sdo oponiveis a
terceiros em todos os Estados-membros apds a sua inscri-
¢d0 no registo. Todavia, antes da sua inscrigdo, esses
actos sdo oponiveis a terceiros que tenham adquirido
direitos sobre a marca apés a data do acto em questio
mas que dele tinham conhecimento aquando da aquisi¢io
desses direitos. .

2. O n? 1 ndo é aplicdvel em relagdo a uma pessoa que
adquira a marca comunitiria ou um direito sobre a
marca comunitdria por transmissio da empresa na sua
totalidade ou por qualquer outra sucessio a titulo univer-
sal.

3. A oponibilidade a terceiros dos actos juridicos referi-
dos no artigo 20? é regulada pelo direito do Estado-
-membro determinado nos termos do artigo 169

4. Até a entrada em vigor nos Estados-membros de
disposigOes comuns em matéria de faléncias, a oponibili-
dade a terceiros de processos de faléncia ou de processos
andlogos é regulada pelo direito do Estado-membro onde
esses processos tenham sido instaurados em primeiro
lugar nos termos da lei nacional ou das convengdes
aplicdveis na matéria.

Artigo 249

O pedido de marca comunitiria como objecto de
propriedade

Os artigos 169 a 23° sdo aplicaveis aos pedidos de marca
comunitdria,

TITULO 111

PEDIDO DE MARCA COMUNITARIA

SECCAO 1

DEPOSITO DO PEDIDO E CONDIGOES A PREENCHER

Artigo 259

Depésito do pedido

1. O pedido de marca comunitiria & depositado, a
escolha do requerente:

a) Junto do instituto; ou

b) Junto do servi¢o central da propriedade industrial de
um Estado-membro ou do Instituto Benelux-de Mar-
cas. Um pedido assim depositado terd o mesmo efeito
que um pedido depositado na mesma data junto do
instituto.

2. Sempre que um pedido seja depositado junto do
servico central da propriedade industrial de um Estado-
-membro ou junto do Instituto Benelux de Marcas, estes
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devem tomar todas as medidas necessdrias para transmi-
tir o pedido ao instituto no prazo de duas semanas apds
o depésito. Pode ser exigida ao requerente uma taxa que
ndo poderd exceder os custos administrativos decorrentes
da recepgio e transmissio do pedido.

3. Os pedidos referidos no n? 2 que derem entrada no
instituto depois de expirado o prazo de um més a contar
do seu depésito sdo considerados retirados.

4. 10 anos ap0s a entrada em vigor do presente regula-
mento, a Comissdo elaborard um relatério sobre o fun-
cionamento do sistema de depdsito de pedidos de marcas
comunitdrias, acompanhando-o, se necessdrio, de propos-
tas de alteragiao desse sistema. '

Artigo 26°

Condigbes a preencher pelo pedido

1. O pedido de marca comunitiria deve conter:

a) Um requerimento de registo de uma marca comunita-
ria;

b) Indicacdes que permitam identificar o requerente;

c) A lista dos produtos ou servigos para os quais &
pedido o registo;

d) A reprodugio da marca;

2. O pedido de marca comunitiria di lugar ao paga-
mento de uma taxa de depdsito e, eventualmente, de uma
ou mais taxas de classificagio.

3. O pedido de marca comunitiria deve preencher as
condi¢des previstas no regulamento de execugdo referido
no artigo 140°

Artigo 27°

Data de depésito

A data de depésito do pedido de marca comunitdria é
aquela em que o requerente tiver apresentado no instituto
ou, se o pedido tiver sido depositado no servigo central
da propriedade industrial de um dos Estados-membros
ou no Instituto Benelux de Marcas, num desses servigos,
os documentos com os elementos referidos no n® 1 do
artigo 269, sob reserva do pagamento da taxa de depdsito
no prazo de um més a contar da apresentagio dos
referidos documentos.

Artigo 28°
Classificacio
Os produtos e servigos para os quais sejam depositadas

marcas comunitirias serdo’classificados de acordo com a
classificagdo prevista no regulamento de execugdo.

SECCAO II
PRIORIDADE

Artigo 29¢

Direito de prioridade

1. Quem tenha depositado regularmente uma marca
num ou para um dos estados partes na Convengdo de
Paris, ou quem o represente, goza, para efectuar o
depésito de um pedido de marca comunitdria para a
mesma marca e para produtos ou servigos idénticos ou
contidos naqueles para os quais essa marca esteja deposi-
tada, de um direito de prioridade, durante um prazo de
seis meses a contar da data de depédsito do primeiro
pedido.

2. E reconhecido como dando origem ao direito de
prioridade qualquer depésito que tenha valor de depésito
nacional regular por for¢a da legislagdo nacional do
Estado em que foi efectuado ou de acordos bilaterais ou
multilaterais.

3. Por dep6sito nacional regular, deve entender-se qual-
quer depdsito suficiente para determinar a data de depé-
sito do pedido, independentemente do destino dado pos-
teriormente ao pedido.

4. E considerado como primeiro pedido, cuja data de
depésito é simultaneamente a data a partir da qual se
conta o prazo de prioridade, um pedido posterior deposi-
tado para a mesma marca, para produtos ou servigos
idénticos e no ou para o mesmo estado que um primeiro
pedido anterior, desde que esse pedido anterior tenha
sido retirado, abandonado ou recusado a data de depési-
to do pedido posterior, sem ter sido sujeito a inspecgdo
publica e sem deixar subsistir direitos, e desde que nio

tenha ainda servido de base para a reivindicagdo do

direito de prioridade. O pedido anterior j4 ndo pode
entdo servir de base para a reivindicagio do direito de
prioridade.

5. Se o primeiro depésito tiver sido efectuado num
estado que ndo seja parte na Convengdo de Paris, o
disposto nos n® 1 a 4 é aplicivel apenas na medida em
que esse estado, de acordo com notas publicadas,
conceda, com base num primeiro depésito efectuado no
instituto, um direito de prioridade sujeito a condigdes e
com efeitos equivalentes aos previstos no presente regula-
mento.

Artigo 30°

Reivindicagio da prioridade

O requerente que queira prevalecer-se da prioridade de
um depdsito anterior serd obrigado a apresentar uma
declaragdo de prioridade e uma cépia do pedido anterior.
Se a lingua do pedido anterior ndo for uma das linguas
do instituto, o requerente deverd apresentar uma tradu-
¢do do pedido anterior numa dessas linguas.
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Artigo 31°

Efeito do direito de prioridade

Por for¢a do direito de prioridade, a data de prioridade é
considerada como sendo a do depésito do pedido de
marca comunitdria para efeitos da determinagio da ante-
rioridade de direitos.

Artigo 32°

Valor do depésito nacional do pedido

O pedido de marca comunitiria ao qual tenha sido
atribuida uma data de depdsito tem, nos Estados-
-membros, o valor de um depésito nacional regular,
tendo eventualmente em conta o direito de prioridade
invocado em apoio do pedido de marca comunitéria.

SECGCAO 111

PRIORIDADE DE EXPOSICAO

Artigo 339

Prioridade de exposigiao

1. Se o requerente da marca comunitiria tiver apresen-
tado produtos ou servigos com a marca depositada numa
exposigdo internacional oficial ou oficialmente reconhe-
cida na acepg¢io da Convengdo relativa as exposi¢des
internacionais, assinada em Paris em 22 de Novembro de
1928, com a dltima redacgio que lhe foi dada em 30 de
Novembro de 1972, podera, se depositar o pedido num
prazo de seis meses a contar da data da primeira apresen-
tagdo dos produtos ou servicos com a marca depositada,
invocar, a partir dessa data, um direito de prioridade, na
acepgdo do artigo 31°

2. O requerente que pretenda prevalecer-se da priori-
dade nos termos do n? 1 deve provar que os produtos ou
servicos foram apresentados na exposi¢io sob a marca
depositada, de acordo com as condigdes estabelecidas no
regulamento de execugio.

3. A prioridade de exposicio concedida num Estado-

-membro ou num pais terceiro ndo implica a prorrogagio
do prazo de prioridade previsto no artigo 29°
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SECCAO IV
REIVINDICACAO DA ANTIGUIDADE DA MARCA
NACIONAL
Artigo 34°

Reivindicagdo da antiguidade da marca nacional

1. O titular de uma marca anterior registada num
Estado-membro, incluindo as marcas registadas no terri-
torio do Benelux, ou de uma marca anterior objecto de
um registo internacional com efeitos num Estado-mem-
bro, que deposite um pedido de marca idéntica para
registo como marca comunitdria para produtos ou servi-
cos idénticos aqueles para os quais a marca anterior foi
registada, ou que estejam incluidos nesses produtos ou
servigos, pode prevalecer-se, em relagdo 4 marca comuni-
tiria da antiguidade da marca anterior no que diz
respeito ao Estado-membro no qual ou para o qual a
marca foi registada.

2. O inico efeito da antiguidade, nos termos do presente
regulamento, é o de, no caso do titular da marca comuni-
taria renunciar 3 marca anterior ou a deixar caducar, ser
considerado como se continuasse a beneficiar dos mes-
mos direitos que teria se a marca anterior continuasse
registada. -

3. A antiguidade reivindicada para a marca comunitéria
caduca se o titular da marca anterior cuja antigidade foi
reivindicada for declarado destituido dos seus direitos ou
se essa marca for declarada nula ou for objecto de
reniincia antes do registo da marca comunitiria.

Artigo 35¢

Reivindicagio da antiguidade apés registo da marca
comunitaria

1. O titular de uma marca comunitiria que seja titular

de uma marca anterior idéntica registada num Estado-
-membro, incluindo as marcas registadas no territdrio do
Benelux, ou de uma marca anterior idéntica objecto de
um registo internacional com efeitos num Estado-mem-
bro, para produtos ou servigos idénticos, pode prevalecer-
-se da antiguidade da marca anterior no que diz respeito
ao Estado-membro no qual ou para o qual ela foi
registada.

2. Sédo aplicdveis os n® 2 e 3 do artigo 34°.
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TITULO IV

PROCEDIMENTO DE REGISTO

SECCAO 1

EXAME DO PEDIDO

Artigo 36°

Exame das condig¢oes de depésito

1. O instituto analisara:

a) Se o pedido de marca comunitdria preenche as condi-
¢oes para que lhe seja concedida uma data de depdsi-
to nos termos do artigo 279

b) Se o pedido de marca comunitaria preenche as condi-
¢Oes previstas no regulamento de execugio;

¢) Se as taxas de classificagdo, quando aplicdveis, foram
foram pagas no prazo estipulado.

2. Se o pedido de marca comunitiria ndo preencher os
requisitos do n? 1, o instituto convidard o requerente a
sanar, nos prazos estipulados, as irregularidades ou a
falta de pagamento verificadas.

3. Se as irregularidades ou a falta de pagamento verifica-
das nos termos da alinea a) do n® 1 nio forem sanadas
nesses prazos, nao serd dado seguimento ao pedido como
pedido de marca comunitdria. Se o requerente der cum-
primento ao convite do instituto, este considerara como
data de deposito do pedido a data em que as irregularida-
des e a falta de pagamento verificadas forem sanadas.

4. Se as irregularidades verificadas nos termos da alinea
b) do n? 1 ndo forem sanadas nos prazos estipulados, ©
instituto recusard o pedido.

5. Se a falta de pagamento verificada nos termos da
alinea ¢) do n% 1 ndo for sanada nos prazos fixados,
considera-se que o pedido foi retirado, a ndo ser que se
possa deduzir claramente as categorias de produtos ou
servi¢os que o montante pago se destina a cobrir.

6. A inobservincia das disposigdes relativas a reivindica-
¢do de prioridade implica a perda do direito de priori-
dade do pedido.

7. Se as condicOes relativas a reivindica¢do da antigui-
dade de uma marca nacional nio forem preenchidas, esse
direito de reivindicacdo deixard de poder ser invocado
para o pedido.

Artigo 37¢

Exame das condigdes relacionadas com a qualidade do
titular

1. Se, nos termos do artigo 59, o requerente nao puder
ser titular de uma marca comunitdria, o pedido serd
recusado.

2. O pedido s6 podera ser recusado depois de ter sido
dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou de
apresentar as suas observagdes.

Artigo 38¢

Exame dos motivos absolutos de recusa

1. Se a marca for excluida do registo por forga do artigo
79 em relagdo a totalidade ou a parte dos produtos ou
Servicos para os quais a marca comunitdria tenha sido
pedida, o pedido seri recusado em relagio a esses produ-
tos ou Servigos.

2. Sempre que a marca inclua um elemento desprovido
de caracter distintivo e que a inclusio desse elemento na
marca possa criar ddvidas acerca da extensdo da protec-
¢io da marca, o instituto pode pedir, como condigdo
para o registo da marca, que o requerente declare que
ndo invocard nenhum direito exclusivo sobre esse ele-
mento. Essa declaragio serd publicada ao mesmo tempo
que o pedido ou, se for caso disso, que o registo da
marca comunitaria.

3. O pedido s6 pode ser recusado depois de ter sido
dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modi-
ficar, ou de apresentar as suas observagoes.

SECCAO 2
INVESTIGACAO

Artigo 39°

Investigacdo

1. Depois de atribuir uma data de depdsito a um pedido
de marca comunitiria, e de verificar que o requerente
preenche as condi¢tes referidas no artigo 59, o instituto
elaborard um relatério de investigagdo comunitiria onde
serdo mencionadas as marcas comunitdrias ou os pedidos
de marca comunitdria anteriores cuja existéncia tenha
sido verificada e que, nos termos do artigo 89, sejam
susceptiveis de ser opostos ao registo da marca comunita-
ria que constitui o objecto do pedido.

J
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2. Logo que tenha sido atribuida uma data de depdésito

a um pedido de marca comunitiria, o instituto transmiti-

ra uma cdpia do mesmo ao servico central da proprie-
dade industrial de todos os Estados-membros que tenham
comunicado ao instituto a sua decisio de efectuar uma
investigagdo no seu préprio registo de marcas para os
pedidos de marca comunitaria.

3. Cada um dos servigos centrais da propriedade indus-
trial referidos no n? 2 enviara ao instituto, num prazo de
trés meses a contar da data de recep¢io de um pedido de
marca comunitdria, um relatério de investigacio mencio-
nando as marcas nacionais anteriores ou os pedidos de
marca nacional anteriores cuja existéncia tenha sido veri-
ficada e que, nos termos do artigo 89, sejam susceptiveis
de ser opostos ao registo da marca comunitiria que
constitui o objecto do pedido, ou entio constatando que
a investigacdo ndo forneceu qualquer indicagio sobre
esses direitos.

4. O instituto pagard uma certa quantia a cada servigo
central da propriedade industrial por cada relatério de
investigacdo apresentado por esse servico nos termos do
n® 3. Essa quantia, que serd idéntica para todos os
servigos centrais, serd fixada pelo Comité Orcamental por
decisdo tomada por maioria de trés quartos dos represen-
tantes dos Estados-membros.

5. O instituto transmitird sem demora ao requerente da
marca comunitdria o relatdério de investigagio comuniti-
ria e os relatorios de investigagdo nacionais que lhe forem
enviados no prazo previsto no n? 3.

6. Na publicagio do pedido de marca comunitdria, que
ndo pode ser feita antes de decorrido um prazo de um
més a contar da data em que o instituto transmitir os
relatérios de investigagdo ao requerente, o instituto infor-
maré os titulares das marcas comunitrias ou dos pedidos
de marca comunitaria anteriores mencionados no relaté-
rio de investigagdo comunitéria, da publicag¢io do pedido
de marca comunitiria.

7. No termo de um periodo de cinco anos a contar da
data em que o instituto comegar a aceitar o depdsito de
pedidos, a Comissdo apresentard ao Conselho um relaté-
rio sobre o funcionamento do sistema de investigagio nos
termos do presente artigo, incluindo os pagamentos efec-
tuados aos Estados-membros ao abrigo do n? 4, e,
eventualmente, propostas de alteragbes adequadas do
presente regulamento para adaptar o sistema de investiga-
¢do tendo em conta a experiéncia adquirida e a evolugio
das técnicas de investigacdo.

SECCAO 3
PUBLICACAO DO PEDIDO

Artigo 40°
Publicacio do pedido

1. Se as condi¢des a satisfazer pelo pedido de marca
comunitaria se encontrarem preenchidas, e se tiver expi-
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rado o prazo referido no n? 6 do artigo 399, o pedido
serd publicado, desde que ndo seja recusado nos termos
dos artigos 372 e 38¢

2. Se o pedido for recusado nos termos dos artigos 379 e
389, apds publicagdo, a decisdo de recusa serd publicada
quando for definitiva.

SECCAO 4
OBSERVACOES DE TERCEIROS E OPOSICAO

Artigo 41°

Observagdes de terceiros

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, bem como as
associagOes representativas de fabricantes, produtores,
prestadores de servigos, comerciantes ou consumidores
pode, apds publicagio do pedido de marca comunitdria,
dirigir ao instituto observagdes escritas, que precisem os
motivos de recusa automdtica do registo da marca previs-
tos nomeadamente no artigo 79. Ndo adquirem por esse
facto a qualidade de partes no processo perante o insti-
tuto.

2. As observagoes referidas no n? 1 serdo notificadas ao
requerente, que pode tomar posi¢ao.

Artigo 42¢

Oposicio

1. Pode ser apresentada oposi¢do ao registo da marca no
prazo de trés meses a contar da publicagdo do pedido de
marca comunitdria, com o fundamento de que o registo
da marca deve ser recusado por forga do artigo 8%:

a) Nos casos referidos nos n® 1 e 5 do artigo 82, pelos
titulares das marcas anteriores a que se refere o n? 2
do artigo 89 e pelos licenciados habilitados pelos
titulares dessas marcas;

b) Nos casos referidos no n® 3 do artigo 89, pelos
titulares das marcas a que se refere esta disposigio;

¢} Nos casos referidos no n%? 4 do artigo 89, pelos
titulares de marcas ou sinais anteriores a que se refere
esta disposi¢do, bem como pelas pessoas autorizadas,
por forga do direito nacional aplicdvel, a exercer esses
direitos.

2. Pode igualmente ser formulada oposi¢do ao registo da
marca nas condigbes fixadas no n® 1 em caso de publica-
¢io de um pedido modificado nos termos do n? 2,
segundo periodo, do artigo 44°

3. A oposicdo deve ser apresentada por escrito e funda-
mentada, s6 se considerando apresentada apds paga-
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mento da taxa de oposicio. O opositor pode apresentar
em seu apoio factos, provas e obscrvagbes num prazo
fixado pelo instituto.

Artigo 439

Exame da oposi¢ao

1. No decurso do exame da oposigio, o instituto convi-
dard as partes, scmpre que tal se revele necessirio, a
apresentarem observaghes sobre comunicagbes suas ou
das outras partes, num prazo a fixar pelo instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca
comunitdria anterior que tenha deduzido oposi¢do, pro-
vard que, nos cinco anos anteriores a publicacio do
pedido de marca comunitdria, a marca comunitaria ante-
rior foi objecto de uma utilizagdo séria na Comunidade
em relagdo aos produtos ou servigos para que foi regis-
tada e em que se baseia a oposi¢io, ou que existem
motivos justificados para a sua ndo utilizagio, desde que,
nessa data, a marca anterior esteja registada hd, pelo
menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposi¢do serd
rejeitada. Se a marca comunitdria anterior tiver sido
utilizada apenas para uma parte dos produtos ou servigos
para que foi registada, sO se considera registada, para
efeitos de andlise da oposicdo, em relagio a essa parte
dos produtos ou servigos.

3. O n? 2 ¢ aplicdvel as marcas nacionais anteriores
referidas no n¢ 2, alinea a), do artigo 82, partindo-se do
principio de que a utilizagdio na Comunidade é substitui-
da pela utilizagio no Estado-membro em que a marca
nacional anterior se encontre protegida.

4. Se os considerar 1til, o instituto procurara conciliar
as partes.

N

5. Se do exame da oposi¢do resultar a recusa do registo
da marca para a totalidade ou parte dos produtos ou
servicos para que foi requerida a marca comunitaria, o
pedido serd recusado em relagdo aos produtos ou servigos
em causa. Caso contrario, a oposi¢do serd rejeitada.
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6. A decisio de recusa do pedido serd publicada logo
que seja definitiva.

SECCAO §

RETIRADA, LIMITACAO E MODIFICAGCAO DO PEDIDO

Artigo 44°

Retirada, limitagiao e modifica¢ao do pedido

1. O requerente pode, em qualquer momento, retirar o
seu pedido de marca comunitiria ou limitar a lista de
produtos ou servigos nele contida. Se o pedido ja tiver
sido publicado, a retirada ou a limitagio serdo igual-
mente publicadas.

2. Além disso, o pedido de marca comunitdria s6 pode
ser modificado, a pedido do requerente, para corrigir o
nome ou a morada do requerente, erros de expressdo ou
de transcri¢do, ou erros manifestos, desde que essa cor-
rec¢io ndo afecte substancialmente a marca ou nio
alargue a lista de produtos ou servigos. Se as modifica-
¢oes incidirem sobre a apresentagio da marca ou a lista
de produtos ou servigos, e sempre que essas modificagdes
sejam introduzidas apds a publicag¢do do pedido, este serd
publicado com as modificagdes. ’

SECCAO 6
REGISTO

Artigo 45¢

Registo

Se o pedido cumprir o disposto no presente régulamento
e ndo tiver sido deduzida oposi¢io no prazo referido no
n? 1 do artigo 422, ou se a oposi¢do tiver sido rejeitada
por uma decisdo definitiva, a marca serd registada como
marca comunitdria, desde que a taxa de registo tenha
sido paga no prazo estipulado. Na falta de pagamento da
taxa nesse prazo, o pedido considera-se retirado.

TITULO V

PRAZO DE VALIDADE, RENOVACAO E MODIFICACAO DA MARCA COMUNITARIA

Artigo 46°

Prazo de validade do registo

O prazo de validade do registo da marca comunitaria é
de 10 anos a contar da data do depdsito do pedido. O
registo pode ser renovado, nos termos do artigo 479, por
periodos de 10 anos.

Artigo 47¢

Renovagao

1. O registo da marca comunitaria é renovado a pedido
do titular da marca ou de qualquer pessoa por ele
expressamente autorizada, desde que tenham sido pagas
as taxas.
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2. O instituto informard, com a devida antecedéncia, o
titular da marca comunitiria e todos os titulares de
direitos registados sobre a marca comunitaria do termo
da validade do registo. A falta de informag¢do nao pode
ser imputada ao instituto,

3. O pedido de renovagio deve ser apresentado num
prazo de seis meses que termina no dltimo dia do més em
que cessa o periodo de protec¢io, As taxas devem
igualmente ser pagas nesse prazo. O pedido pode ainda
ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar
de seis meses, a contar do dia seguinte ao referido na
primeira frase, sob reserva do pagamento de uma sobre-
taxa no decurso desse prazo suplementar.

4. Se o pedido for apresentado ou as taxas forem pagas
apenas em relagio a uma parte dos produtos ou servigos
para os quais a marca comunitaria foi registada, o registo
s6 serd renovado para esses produtos ou servigos.
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5. A renovagdo produz efeitos no dia seguinte ao termo
do prazo de validade do registo. A renovagido serd
registada.

Artigo 48

Modificagio

1. A marca comunitdria ndo serd modificada no registo
durante o prazo de validade do registo nem aquando da
renovagdo deste.

2. Se, no entanto, a marca comunitdria incluir o nome e
o endereco do titular, pode ser registada, a pedido do
titular, qualquer modificagio destes que ndo afecte subs-
tancialmente a identidade da marca tal como foi registada
inicialmente.

3. A publicagio do registo da modificagio serd acom-
panhada de uma reprodu¢io da marca comunitdria modi-
ficada. Os terceiros cujos direitos possam ser afectados
pela modificagio podem contestar o seu registo num
prazo de trés meses a contar da publicagio.

TITULO VI

RENUNCIA, EXTINCAO E NULIDADE

SECCAO 1

RENUNCIA

Artigo 49¢

Renfincia

1. A marca comunitiria pode ser objecto de rentincia em
relagdo & totalidade ou parte dos produtos ou servigos
para que foi registada.

‘2. A rentncia sera declarada por escrito ao instituto
pelo titular da marca e s6 produzird efeitos apds o
respectivo registo.

3. A renincia sé sera registada com o acordo do titular
de qualquer direito inscrito no registo. Se tiver sido
registada uma licenca, a remincia s serd inscrita no
registo se o titular da marca provar ter informado o
licenciado da sua intengdo de renunciar; a inscrigio sera
feita no termo do prazo estipulado pelo regulamento de
execugao.

SECCAO 1I

CAUSAS DE EXTINGAO

Artigo 50°

Causas de extingao

1. Serd declarada a perda dos direitos do titular da
marca comunitdria, na sequéncia de pedido apresentado
ao instituto ou de pedido reconvencional em ac¢io de
contrafac¢io:

a) Quando, durante um periodo ininterrupto de cinco
anos, a marca ndo seja objecto de utilizacdo séria na
Comunidade em relagio aos produtos ou servigos
para que foi registada e se ndo existirem motivos
justos para a sua ndo utilizagio; todavia, ninguém
poderd alegar a extin¢do dos direitos do titular se,
entre o termo desse periodo e a apresentagio do
pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver
sido objecto de um inicio ou reinicio de utilizagio
séria; no entanto, o inicio ou reinicio da utilizagdo
durante o periodo de trés meses anterior & apresenta-
¢do do pedido ou do pedido reconvencional, desde
que esse periodo ndo tenha sido iniciado antes do
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térmo do periodo ininterrupto de cinco anos de ndo
utiliza¢io, ndo serd tido em consideragdo se os prepa-
rativos para o inicio ou reinicio da utilizagdo apenas
comecarem depois de o titular ter tido conhecimento
da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou
o pedido reconvencional;

b) Se, por motivo de actividade ou inactividade do seu
titular, a marca se tiver transformado na designagio
comercial usual do produto ou servigo para que foi
registada;

c) Se, na sequéncia da utilizagdo feita pelo titular da
marca ou com o seu consentimento em relagdo aos
produtos ou servigos para que foi registada, a marca
puder induzir o piblico em erro, nomeadamente
acerca da natureza, da qualidade ou da proveniéncia
geogrifica desses produtos ou servigos;

d) Se o titular da marca deixar de preencher as condi-
¢Oes fixadas no artigo 5¢

2. Se a causa de extingdo s6 se verificar em relagdo a
uma parte dos produtos ou servicos para os quais a
marca comunitaria foi registada, a perda dos direitos do
titular s6 serd declarada em relagdo aos produtos ou
Servigos em causa.

SECCAOQ 11l
CAUSAS DE NULIDADE

Artigo 51°¢

Causas de nulidade absoluta

1. A nulidade da marca comunitiria & declarada na
sequéncia de pedido apresentado ao instituto ou de
pedido reconvencional numa acgdo de contrafacgio:

a) Sempre que a marca comunitéria tenha sido registada
contrariamente ao disposto no artigo 5¢ ou no artigo
79

b) Sempre que o titular da marca nio tenha agido de
boa fé no acto de depdsito do pedido de marca.

2. Se a marca comunitdria tiver sido registada contraria-
mente ao n? 1, alineas b), ¢) ou d), do artigo 7¢, nio
pode, todavia, ser declarada nula se, pela utiliza¢io que
dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um
cardcter distintivo para os produtos ou servigos para que
fol registada.

3. Se a causa da nulidade s6 se verificar em Relacdo a
uma parte dos produtos ou servios para os quais a
marca comunitiria foi registada, a nulidade da marca s6
pode ser declarada para os produtos ou servicos em
causa.

Artigo §2°
Causas de nulidade relativa
1. A marca comunitdria é declarada nula na sequéncia

de pedido apresentado ao instituto ou de um pedido
reconvencional numa acgio de contrafacg¢do:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no
n? 2 do artigo 8%, e que se encontrem preenchidas as
condigoes enunciadas no n® 1 ou no n? 5 do mesmo
artigo;

b) Sempre que exista uma marca, referida no n? 3 do
artigo 82, e que se encontrem preenchidas as condi-
¢Oes enunciadas nesse ntimero;

¢) Sempre que exista um direito anterior, referido no
n? 4 do artigo 8¢, e que se encontrem preenchidas as
condi¢bes enunciadas nesse nimero.

2. A marca comunitaria é igualmente declarada nula na
sequéncia de pedido apresentado ao instituto ou de
pedido reconvencional numa acgdo de contrafac¢io se a
sua utilizagdo puder ser proibida por for¢a de outro
direito anterior e nomeadamente:

a) De um direito ao nome;
b} De um direito a imagem;
¢) De um direito de autor;

d) De um direito de propriedade industrial.

3. A marca comunitdria nio pode ser declarada nula se
o titular de um direito referido nos n% 1 ou 2 der o seu
consentimento expresso ao registo dessa marca antes da
apresentagio do pedido de nulidade ou do pedido recon-
vencional.

4. O titular de um dos direitos referidos no n? 1 ou no
n?® 2 que tenha pedido previamente a anulagdo da marca
comunitdria ou apresentado um pedido reconvencional
numa acgdo de contrafacgdo, ndo pode apresentar novo
pedido de nulidade nem apresentar qualquer pedido
reconvencional baseado noutro desses direitos que
pudesse ter sido invocado em apoio do primeiro pedido.

5. E aplicivel o n? 3 do artigo 512

Artigo 53°

Prescri¢do por tolerincia

1. O titular de uma marca comunitdria que tenha tole-
rado a utilizacio de uma marca comunitéria posterior na
Comunidade durante cinco anos consecutivos, com
conhecimento desse uso, ndo pode pedir a anulagio nem
opor-se a utilizacio da marca posterior, com base nessa
marca anterior, em relagdo aos produtos ou servigos para
que foi utilizada a marca posterior, a ndo ser que o
dep6sito da marca comunitaria posterior tenha sido efec-
tuado de ma fé.

2. O titular de uma marca nacional anterior referida no
n? 2 do artigo 89, ou de outro sinal anterior referido no
n¢ 4 do artigo 89, que tenha tolerado a utilizagdo de uma
marca comunitdria posterior durante cinco anos consecu-
tivos no Estado-membro onde essa marca anterior ou
outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhe-
cimento dessa utilizagdo, nio pode pedir a anulagdo ou
opor-se a utilizacio da marca posterior, com base na
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marca anterior ou outro sinal anterior, para os produtos
ou servigos para quc foi utilizada a marca posterior, a
ndo ser que o depdsito da marca comunitdria posterior
tenha sido efectuado de ma fé.

3, Nos casos referidos nos n® 1 ou 2, o titular da marca
comunitdria posterior nio pode opor-se i utilizagdo do
direito anterior, embora esse direito ja ndo possa ser
invocado contra a marca comunitaria posterior.

SECCAO IV
EFEITOS DA EXTINCAO E DA NULIDADE

Artigo §4°

Efeitos da extin¢ao e da nulidade

1. Considera-se que a marca comunitdria deixou de
produzir os efeitos previstos no presente regulamento a
contar da data do pedido de extingdo ou do pedido
reconvencional, na medida em que o titular tenha sido
declarado total ou parcialmente privado dos seus direitos.
A pedido de uma das partes, pode ser fixada na decisiao
qualquer data anterior em que se tenha verificado uma
das causas da extingio.

2. Considera-se que a marca comunitdria ndo produziu,
desde o inicio, os efeitos previstos no presente regula-
mento, na medida em que tenha sido declarada total ou
parcialmente nula.

3. Sob reserva das disposi¢Oes nacionais sobre recursos
de reparac¢ao do prejuizo causado pela falta ou pela ma fé
do titular da marca, e sobre enriquecimento sem causa, o
efeito retroactivo da extingdo ou da nulidade da marca
ndo afecta:

a) As decisbes em acgdes de contrafacgio que tenham
transitado em julgado e tenham sido executadas antes
da decisdo de extin¢iao ou de nulidade;

b) Os contratos celebrados antes da decisio de extingao
ou de nulidade, na medida em que tenham sido
executados anteriormente a essa decisio; todavia,
pode ser reclamada, por razdes de equidade, a resti-
tuigdo de somas pagas por for¢a do contrato, na
medida em que as circunstincias o justifiquem.

SECCAO V

PROCESSO DE EXTINGAO E DE ANULAGAO NO
INSTITUTO

Artigo 55°

Pedido de extingdo ou de anulacio

1. Pode ser apresentado ao instituto um pedido de
extingdo ou de anula¢io da marca comunitéria:
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a) Nos casos definidos nos artigos 502 e 519, por
qualquer pessoa singular ou colectiva bem como por
qualquer agrupamento ou organismo constituido para
representa¢do dos interesses de fabricantes, produto-
res, prestadores de servigos, comerciantes ou consumi-
dores e que, nos termos da legislagio que lhe é
aplicdvel, tenha capacidade para comparecer em jui-
z0;

b) Nos casos definidos no n? 1 do artigo 529, pelas
pessoas referidas no n? 1 do artigo 429 ‘

¢) Nos casos definidos no n? 2 do artigo 522, pelos
titulares dos direitos anteriores a que se refere essa
disposi¢do ou pelas pessoas que, de acordo com a
legislagdo do Estado-membro em causa, estejam habi-
litadas a exercer os direitos em questio.

2. O pedido serd apresentado por escrito e fundamen-
tado, sé se considerando apresentado depois do paga-
mento da taxa.

3. O pedido de extingdo ou de anulagio é inadmissivel
se j4 um Orgdo judicial de um Estado-membro tiver
decidido de um pedido com o mesmo objecto e a mesma
causa entre as mesmas partes ¢ se essa decisdo ja tiver
transitado em julgado.

Artigo 56°
Exame do pedido

1. Durante o exame do pedido de extingio ou de
anulagdo, o instituto convidari as partes, tantas vezes
quantas forem necessirias, a apresentar, num prazo que
lhes fixard, as suas observagdes sobre as notificagdes que
lhes enviou ou sobre as comunica¢bes das outras partes.

2. A pedido do titular da marca comunitiria, o titular
de uma marca comunitdria anterior, parte no processo de
anulagio, terd de provar que, nos cinco anos anteriores a
data do pedido de anula¢io, a marca comunitiria ante-
rior foi objecto de utilizagdo séria na Comunidade em
relacdo aos produtos ou servigos para que foi registada e
em que se fundamenta o pedido de nulidade, ou que
existem justos motivos para a sua ndo utiliza¢io, desde
que nessa data a marca comunitdria anterior esteja regis-
tada hd, pelo menos, cinco anos. Por outro lado, se a
marca comunitdria anterior estava registada hi, pelo
menos, cinco anos a data de publicagdo do pedido de
marca comunitéria, o titular da marca comunitdria ante-
rior terd igualmente de provar que nessa data se encon-
travam preenchidas as condi¢des enunciadas no n? 2 do
artigo 43?2 Na falta dessa prova, o pedido de anulagdo
serd rejeitado. Se a marca comunitdria anterior sé tiver
sido utilizada em relagdo a uma parte dos produtos ou
servicos para que foi registada, considera-se registada
apenas em relacdo a essa parte para efeitos do exame do
pedido de anulagio.

3. O n? 2 aplica-se 4s marcas nacionais anteriores referi-
das no n? 2, alinea a) do artigo 89, entendendo-se que a
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utilizagio na Comunidade é substituida pela utilizagio no
Estado-membro em que a marca nacional anterior se
encontra protegida.

4. Se o considerar util, o instituto pode convidar as
partes a conciliarem-se,

5. Se do exame do pedido de extingdo ou de anulagio
resultar que o registo da marca deveria ter sido recusado
em relagdo 2 totalidade ou parte dos produtos ou servi-

TITULO

cos para que esta foi registada, os direitos do titular da
marca comunitdria serdo considerados extintos ou serd
declarada a nulidade da marca para os produtos ou
servicos em causa. Caso contrdrio, o pedido de extingio
ou de nulidade sera rejeitado.

6. A decisio de perda dos direitos do titular da marca
comunitaria ou de nulidade da marca serd inscrita no
registo, logo que seja definitiva.

VII

PROCESSO DE RECURSO

Artigo 57°

Decisdes susceptiveis de recurso

1. As decisbes dos examinadores das divisdes de oposi-
¢do, da Divisio Juridica e de Administragio de Marcas e
das divisdes de anulagdo sido susceptiveis de recurso. O
recurso tem efeito suspensivo.

2. Uma decisdo que ndo ponha termo a um processo em
relagdo a uma das partes s6 pode ser objecto de recurso

' com a decisdo final, salvo se a referida decisio previr um
recurso independente.

Artigo 58°

Pessoas admitidas a interpor recurso e a serem partes no
processo

Todas as partes num processo que tenha conduzido a
uma decisdo podem recorrer dessa decisio na medida em
que esta ndo tenha dado procedéncia as suas pretensoes.
As outras partes nesse processo sdo, por direito, partes
no processo de recurso.

Artigo 59°

Prazo e forma de recurso

O recurso deve ser interposto por escrito no instituto
num prazo de dois meses a contar da data de notificagio
da decisdo a que se refere. O recurso s6 se considera
interposto depois do pagamento da taxa de recurso. As
alegagdes com os fundamentos do recurso devem ser
apresentadas por escrito num prazo de quatro meses a
contar da data de notificagio da decisao.

Artigo 602

Revisdo prejudicial

1. Se a instincia de cuja decisao se recorre considerar o
recurso admissivel ¢ fundamentado, deve dar-lhe provi-

mento. Esta disposi¢io ndo se aplica se o processo opuser
a parte que interpOs O recurso a uma outra parte.

2. Se ndo for dado provimento ao recurso no prazo de
um més a contar da recepgdo das alegagbes com os
fundamentos, o recurso deve ser imediatamente enviado a
Ciamara de Recurso, sem anilise do mérito da causa.

Artigo 61¢

Exame do recurso

1. Se o recurso for admissivel, a Cidmara de Recurso
verificard se lhe pode ser dado provimento.

2. Durante o exame do recurso, a Cimara de Recurso
convidard as partes, tantas vezes quantas forem necessa-
rias, a apresentar, num prazo que lhes fixard, as suas
observagdes sobre as notificagdes que lhes enviou ou
sobre as comunicag¢bes das outras partes.

Artigo 62°

Decisao do recurso

1. Depois de analisar o mérito do recurso, a Cimara de
Recurso delibera sobre ele. A referida cdmara pode
exercer as competéncias da instincia que tomou a decisdo
contestada, ou remeter o processo a referida instincia,
para lhe ser dado seguimento.

2. Se a Camara de Recurso remeter o processo a instin-
cia que tomou a decisio contestada a fim de lhe ser dado
seguimento, esta instincia fica vinculada a fundamenta-
¢a0 e ao dispositivo da decisao da Cimara de Recurso,
desde que os factos da causa sejam os mesmos.

3. As decises da Cimara de Recurso s6 produzem
efeitos a partir do termo do prazo referido no n? 5 do
artigo 63° ou, se tiver sido apresentado um recurso no
Tribunal de Justiga, durante esse periodo a partir da
rejeicao deste dltimo.
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Artigo 63°

Recurso para o Tribunal de Justica

1. As decisdes das cimaras de recurso sobre recursos sio
susceptiveis de recurso para o Tribunal de Justiga.

2. O recurso terd por fundamento incompeténcia, prete-
rigdo de formalidades essenciais, violagdo do Tratado, do
presente regulamento ou de qualquer norma juridica
sobre a sua aplicagio, ou desvio de poder.
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3. O Tribunal de Justica é competente para anular e
para reformar a decisio impugnada.

4, O recurso estd aberto a qualquer parte no processo
na Camara de Recurso, desde que a decisdo dessa cAmara
ndo tenha dado provimento as suas pretensdes.

5. O recurso serd interposto no Tribunal de Justi¢ca num
prazo de dois meses a contar da notificagio da decisio da
Cimara de Recurso.

6. O instituto deve tomar as medidas necessarias 2
execugdo do acérdio do Tribunal de Justiga.

TITULO VII

MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Artigo 64

Marcas comunitarias colectivas

1. Podem constituir marcas comunitdrias colectivas as
marcas comunitdrias assim designadas aquando do seu
depésito e proprias para distinguir os produtos ou os
servigos dos membros da associagio que delas é titular
dos de outras empresas. Podem depositar marcas comuni-
tarias colectivas as associagbes de fabricantes, de produ-
tores, de prestadores de servigos ou de comerciantes que,
nos termos da legislagio que lhes seja aplicdvel, tenham
capacidade, em seu proprio nome, para serem titulares de
direitos e obriga¢des de qualquer natureza, para celebrar
contratos ou realizar outros actos juridicos e para compa-
recer em juizo, ou ainda as pessoas colectivas de direito
piiblico.

2. Em derrogagio do n® 1, alinea c) do artigo 7¢, podem
constituir marcas comunitarias colectivas, na acepgio do
n? 1, sinais ou indicagbes que possam servir para desig-
nar a proveniéncia geografica do produto ou servi¢o no
comércio. Uma marca colectiva ndo autoriza o titular o
proibir que um terceiro utilize esses sinais ou indicagdes
no comércio, desde que essa utilizacdo seja feita de
acordo com os codigos de priticas leais em matéria
industrial ou comercial; em particular, essa marca nio
pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma
denominagio geogrifica.

3. O disposto no presente regulamento aplica-se is mar-
cas comunitirias colectivas, salvo disposi¢do em contririo
prevista nos artigos 659 a 72°

Artigo 65°
Regulamento de utilizagdo da marca
1. O requerente de uma marca comunitiria colectiva

deve apresentar um regulamento de utilizagio no prazo
fixado.

2. O regulamento de utilizago indicara as pessoas auto-
rizadas a utilizar a marca, as condicdes de filiagio na
associa¢do, assim como, na medida em que existam, as
condigoes de utilizagdo da marca, incluindo as sang¢oes. O
regulamento de utiliza¢io de uma marca referida no n? 2
do artigo 642 deve autorizar qualquer pessoa cujos pro-
dutos ou servicos provenham da zona geogrifica em
causa a tornar-se membro da associagio que € titular da
marca.

Artigo 669

Recusa do pedido

1. Para além dos motivos de recusa de um pedido de
marca comunitdria previstos nos artigos 36° e 38°, o
pedido de marca comunitdria colectiva serd recusado
quando ndo preencha os requisitos do artigo 642 ou do
artigo 65°, ou quando o regulamento de utilizagdo seja
contrario 4 ordem publica ou aos bons costumes.

2. O pedido de marca comunitdria colectiva serd igual-
mente recusado quando o piiblico puder ser induzido em
erro acerca do cardcter ou do significado da marca,
nomeadamente quando esta for susceptivel de se revestir
de natureza diferente da de marca colectiva.

3. O pedido ndo seré recusado se o requerente, mediante
alteragio do regulamento de utilizagdo, preencher os
requisitos dos n®* 1 e 2.

Artigo 67¢

Observagoes de terceiros

Para além dos casos referidos no artigo. 419, qualquer
pessoa ou agrupamento referido nesse artigo pode apre-
sentar ao instituto observagdes escritas fundamentadas
acerca dos motivos de recusa do pedido de marca comu-
nitiria colectiva nos termos do artigo 66°
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Artigo 689

Utilizacdo da marca

A utilizagdo da marca comunitdria colectiva feita por
qualquer pessoa habilitada a utilizar essa marca satisfaz o
disposto no presente regulamento na medida em que
sejam preenchidas as condigbes a que este sujeita a
utilizagio da marca comunitdria.

Artigo 69¢

Alteragio do regulamento de utilizagao da marca

1. O titular da marca comunitéria colectiva submeterd a
apreciacdo do instituto qualquer regulamento de utiliza-
¢do alterado.

2. A alteragdo ndo serd mencionada no registo se o
regulamento de utilizagdo alterado ndo cumprir o dis-
posto no artigo 65° ou implicar um dos motivos de
recusa referidos no artigo 66°

3. O artigo 67° € aplicdvel ao regulamento de utilizagao
alterado.

4. Para efeitos do presente regulamento, a altera¢io do
regulamento de utilizagdo s6 produziri efeitos a partir da
data do registo da alteracio.

Artigo 70°
Exercicio da ac¢do de contrafaccio
1. O disposto nos n? 3 ¢ 4 do artigo 229 sobre direitos

dos licenciados é aplicavel a qualquer.pessoa habilitada a
utilizar marcas comunitirias colectivas.

2. O titular de uma marca comunitdria colectiva pode
reclamar, em nome das pessoas habilitadas a utilizar a
marca, a reparagdo das perdas e danos por elas sofridos
em virtude da utilizagdo n3o autorizada da marca.

Artigo 71°

Causas de extingdo

Para além das causas de extingdo previstas no artigo 509,
o titular da marca colectiva é declarado destituido dos
seus direitos mediante pedido apresentado ao instituto ou
pedido reconvencional em acgio de contrafacgio, sempre
que:

a) O titular ndo tome medidas razodveis para impedir
uma utilizagdo da marca incompativel com as condi-
¢oes de utilizagdo previstas no regulamento de utiliza-
¢d0 ou nas eventuais alteragdes do mesmo que este-
jam averbadas no registo;

b) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular
tenha feito com que esta se tenha tornado susceptivel
de induzir o publico em erro, na acep¢io do n? 2 do
artigo 66°%;

c) A alteragdo do regulamento de utilizagio tenha sido
averbada no registo contrariamente ao disposto no
n® 2 do artigo 69°, salvo se o titular da marca
satisfizer, através de nova alteracio do regulamento
de utilizacdo, as exigéncias fixadas nessas disposi-
¢oes.

Artigo 72¢
Causas de nulidade

Além das causas de nulidade previstas nos artigos 519 e
529, a marca comunitdria colectiva serd declarada nula
mediante pedido apresentado ao instituto ou pedido
reconvencional em ac¢io de contrafacgdo, sempre que
essa marca tenha sido registada contrariamente ao dis-
posto no artigo 669, salvo se o titular da marca satisfizer,
através de uma alteragio do regulamento de utilizacio, as
exigéncias fixadas nessas disposi¢oes.

TITULO IX

DISPOSICOES PROCESSUAIS

SECCAO |

DISPOSICOES GERAIS

Artigo 739

Fundamentacio das decisGes

As decisdes do instituto serdo fundamentadas. Essas
decisoes s6 se podem basear em motivos a respeito dos
quais as partes tenham podido pronunciar-se.

Artigo 74¢

Exame oficioso dos factos

1. No decurso do processo, o instituto procederd ao
exame oficioso dos factos; contudo, num processo respei-
tante a motivos relativos de recusa do registo, o exame
limitar-se-4 as alegagdes de facto e aos pedidos apresenta-
dos pelas partes.

2. O instituto pode ndo tomar em consideragio os
factos que as partes nio tenham alegado ou as provas
que ndo tenham sido produzidas em tempo util.
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Artigo 759

Processo oral

1. O instituto recorrerd ao processo oral, quer oficiosa-
mente quer a pedido de uma parte no processo, desde
que o considere qtil.

2. O processo oral perante os examinadores, a divisio
de oposi¢do e a Divisio Juridica e de Administragdo de
Marcas ndo é publico.

3. O processo oral, incluindo o proferimento da decisio,
serd publico perante a divisio de anulagio e as cimaras
de recurso, salvo decisdo em contréirio da instincia 3 qual
a causa tenha sido submetida, no caso de a publicidade
poder apresentar inconvenientes graves e injustificados,
nomeadamente para uma das partes no processo.

Artigo 769

Instrucao

1. Em qualquer processo no instituto, podem ser toma-
das nomeadamente as seguintes medidas de instrugio:

a) Audi¢do das partes;

b) Pedido de informagdes;

c) Apresentagio de documentos e amostras;
d) Audic¢io de testemunhas;

e) Peritagem;

f) Declaracdes escritas prestadas sob juramento ou sole-
nemente, ou que tenham efeito equivalente segundo a
legislacdo do estado em que forem prestadas.

2. O servigo a que o caso tenha sido apresentado pode
encarregar um dos seus membros de proceder as medidas
de instrugio.

3. Se o instituto considerar necessirio que uma parte,
uma testemunha ou um perito deponha oralmente, convi-
dari a pessoa em causa a comparecer.

4. As partes serio informadas da audi¢io de qualquer
testemunha ou perito perante o instituto. As partes tém o
direito de estar presentes e de fazer perguntas a teste-
munha ou ao perito.

Artigo 77¢

Notificagao

O instituto notificard oficiosamente todas as decisdes e
convites para comparecer, bem como as comunicagoes
que fagam correr um prazo ou cuja notifica¢do esteja
prevista noutras disposi¢bes do presente regulamento ou
no regulamento de execugdo, ou seja ordenada pelo
presidente do instituto.
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Artigo 78¢

Restitutio in integrum

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitéria
ou qualquer outra parte num processo perante o instituto
que, embora tendo feito prova de toda a vigildncia
inerente as circunstancias, ndo tenha conseguido observar
um prazo em relagdo ao instituto, serd, mediante requeri-
mento, reinvestido nos seus direitos se, por forca do
disposto no presente regulamento, o impedimento tiver
tido por consequéncia directa a perda de um direito ou
de uma faculdade de recurso.

2. O requerimento deve ser apresentado por escrito num
prazo de dois meses a contar da cessagio do impedi-
mento. O acto ndo cumprido deve sé-lo nesse mesmo
prazo. O requerimento s6 é admissivel no prazo de um
ano a contar do termo do prazo nio observado. Em caso
de ndo apresentacio do pedido de renovagio do registo
ou de falta de pagamento das taxas de renovagio, o
prazo suplementar de seis meses previsto no terceiro
periodo do n? 3 do artigo 479 seri deduzido de um
periodo de um ano.

3. O requerimento deve ser fundamentado e indicar os
factos e as justificagdes invocadas em seu apoio, s6 sendo
considerado apresentado apés pagamento da taxa de
restitutio in integrum. :

4. A instincia competente para deliberar sobre o acto
ndo cumprido decidird do requerimento.

5. O disposto no presente artigo ndo é aplicavel aos
prazos previstos no n? 2 do presente artigo, no n? 1 do
artigo 29° e no n° 1 do artigo 42°

6. Quando o requerente ou o titular de uma marca
comunitaria for reinvestido nos seus direitos, ndo podera
invoca-los contra um terceiro que, de boa fé, tenha
comercializado produtos ou prestado servicos sob um
sinal idéntico ou semelhante & marca comunitiria durante
o periodo compreendido entre a perda do direito sobre o
pedido ou sobre a marca comunitiria e a publicagio da
mengdo da reinstituigdo desse direito.

7. O terceiro que possa prevalecer-se do disposto no
n? 6 pode deduzir oposigdo de terceiros contra a decisio
que reinveste o requerente ou o titular da marca comuni-
tiria nos seus direitos, num prazo de dois meses a contar
da data de publicagio da mengio da reinstituigio do
direito.

8. O presente artigo ndo prejudica o direito de um
Estado-membro conceder a restitutio in integrum quanto
ao0s prazos previstos no presente regulamento que devam
ser observados perante as autoridades desse Estado.
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Artigo 79%

Referéncia aos principios gerais

Na falta de uma disposicio processual no presente regu-
lamento, no regulamento de execu¢do, no regulamento
relativo as taxas ou no regulamento processual das cima-
ras de recurso, o instituto tomard em consideragio os
principios geralmente aceites nos Estados-membros sobre
a matéria,

Artigo 80°

Fim das obrigacdes financeiras

1. O direito do instituto de exigir o pagamento de taxas
prescreve no prazo de quatro anos a contar do termo do
ano civil em que a taxa se tornar exigivel.

2. Os direitos em relacido ao instituto em matéria de
reembolso de taxas ou de montantes por este cobrados
em excesso aquando do pagamento de taxas prescrevem
no prazo de quatro anos a contar do termo do ano civil
em que o direito se constituir.

3. O prazo previsto no$ n® 1 e 2 é interrompido, no
caso referido no n® 1, por um convite a0 pagamento da
taxa e, no caso referido no n? 2, por um requerimento
escrito para o exercicio desse direito. Esse prazo reco-
meca a correr a partir da data da sua interrupgio e
expira, o mais tardar, no termo de um prazo de seis anos
a contar do termo do ano civil em que tiver comegado a
correr inicialmente, a nio ser que entretanto tenha sido
iniciada uma ac¢io judicial para fazer valer esse direito;
nesse caso, O prazo expirard no minimo no termo de um
prazo de um ano a contar da data em que a decisdo tiver
transitado em julgado.

SECCAO 2
CUSTAS

Artigo 81°

Reparticdo das custas

1. A parte vencida num processo de oposi¢do, de extin-
¢do, de anulagio ou de recurso suportard as taxas da
outra parte, bem como, sem prejuizo do disposto no n° 6
do artigo 1159, todas as custas a cargo desta, indispensa-
veis para efeitos processuais, incluindo as despesas de
deslocagdo ¢ estadia e a remuneragio de um agente,
consultor ou advogado, até ao limite das tarifas fixadas
para cada categoria de custas nas condicbes previstas no
regulamento de execugio.

2. Todavia, na medida em que as partes sejam vencidas
respectivamente num ou mais pontos ou na medida em
que a equidade assim o exija, a divisio de oposi¢do, a
divisio de anulagdo ou a cdmara de recurso decidirdo
uma reparticio diferente das custas.

3. A parte que puser termo a um processo mediante a
retirada do pedido de marca comunitiria, da oposigio,
do pedido de extingio ou de anulagio ou do recurso,

mediante a ndo renovagao do registo da marca comunitd-
ria ou mediante rendncia aquela, suportard as taxas e as
custas da outra parte nas condi¢des previstas nos n® 1 e
2.

4. Se ndo houver lugar a decisdo, a divisdo de oposicio,
a divisdo de anulacio ou a cidmara de recurso decide
livremente sobre as custas.

5. Se as partes concordarem perante a divisdo de oposi-
¢do, a divisdo de anulagio ou a cAmara de recurso, numa
liquidagdo das custas diferente da resultante da aplicagio
dos niimeros anteriores, a instincia interessada registara
esse acordo.

6. Mediante requerimento, a secretaria da divisdo de
oposi¢do, da divisio de anulagio ou da cdmara de
recurso fixard o montante das custas a reembolsar por
forca dos nimeros anteriores. Esse montante pode,
mediante requerimento apresentado no prazo fixado, ser
reformado por decisdo da divisdo de oposi¢do, da divisio
de anula¢do ou da cimara de recurso.

Artigo 82°

Execucio das decisdes que fixam o montante das custas

1. Qualquer decisio definitiva do instituto que fixe o
montante das custas constitui titulo executivo.

2. A execugido for¢ada regula-se pelas normas de pro-
cesso civil em vigor no Estado em cujo territério seja
efectuada. A férmula executiva sera aposta, sem qualquer
controlo para além da verificagio da autenticidade do
titulo, pela autoridade nacional que o governo de cada
Estado-membro designar para o efeito e de que dard
conhecimento ao instituto e ao Tribunal de Justiga.

3. Apds o cumprimento destas formalidades a pedido do
interessado, este pode prosseguir a execugio forcada
apresentando directamente o assunto ao 6rgido compe-
tente, nos termos da legislagio nacional.

4. A execugio for¢ada sé pode ser suspensa por decisdo
do Tribunal de Justica. O controlo da regularidade das
medidas de execu¢io é contudo da competéncia dos
6rgios judiciais do pais em questio.

SECCAO 3

INFORMACAO DO PUBLICO E DAS AUTORIDADES DOS
ESTADOS-MEMBROS

Artigo 83?

" Registo de Marcas Comunitérias

O instituto mantém um registo, denominado Registo de
Marcas Comunitdrias, onde sio inscritas as indicac¢des
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cujo registo de mengdo estd previsto no presente regula-
mento ou no regulamento de execucdo. O registo estd
aberto a inspeccio publica.

Artigo 84¢

Inspec¢ao piblica

1. Os processos relativos a pedidos de marcas comuniti-
rias que ainda ndo tenham sido publicados s6 podem ser
abertos a inspecgdo piblica com o acordo do reque-
rente.

2. Todo aquele que provar que o requerente de uma
marca comunitiria afirmou que apds o registo da marca
se prevalecerd desta contra si, poderd consultar o pro-
cesso antes da publicagdo do pedido e sem o acordo do
requerente,

3. Apbs a publicagio do pedido de marca comunitaria,
os processos relativos a esse pedido e 4 marca assim
constituida serdo, mediante requerimento, abertos a ins-
pecgdo publica.

4. Todavia, sempre que os processos sejam abertos 2

inspec¢do publica nos termos dos n® 2 ou 3, poderao ser
excluidos documentos do processo, nos termos do dis-
posto no regulamento de execugio.

Artigo 85¢

Publicagoes periodicas

O instituto publicard periodicamente:

a) Um boletim de marcas comunitdrias, contendo as
inscrigdes feitas no Registo de Marcas Comunitdrias e
todas as outras indicagdes cuja publicagdo seja deter-
minada pelo presente regulamento ou pelo regula-
mento de execugio;

b) Um jornal oficial do instituto, contendo as comunica-
¢bes e as informagdes de ordem geral emanadas do
presidente do instituto, e quaisquer outras informa-
¢Oes relativas ao presente regulamento e i sua execu-
cao.

Artigo 86°

Cooperagio administrativa

Salvo disposicdo em contrario do presente regulamento
ou das legislaches nacionais, o instituto e os drgios
judiciais ou outras autoridades competentes dos Esta-
dos-membros prestar-se-d0 assisténcia mutua, a pedido,
permutando informacdes ou processos. Sempre que o
instituto comunique processos aos dérgdos jurisdicionais,
aos ministérios pablicos ou aos servigos centrais da
propriedade industrial, essa comunicagdo ndo sera sujeita
as restri¢bes previstas no artigo 84°
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Artigo 87¢

Intercimbio de publicagdes

1. O instituto e os servigos centrais da propriedade
industrial dos Estados-membros intercambiario, me-
diante requerimento, segundo as suas necessidades e
gratuitamente, um ou mais exemplares das respectivas
publicagdes.

2. O instituto podera celebrar acordos de intercimbio
ou envio de publicacoes.

SECCAO 4
REPRESENTACAO

Artigo 882

Principios gerais de representacido

1. Sob reserva do disposto no n? 2, ninguém é obrigado
a fazer-se representar junto do instituto.

2. Sem prejuizo do disposto no segundo' periodo do
n® 3, as pessoas singulares e colectivas que nio tenham
domicilio nem sede ou estabelecimento industrial ou
comercial efectivo e sério na Comunidade devem ser
representadas junto do instituto, nos termos do n? 1 do
artigo 899, em qualquer processo instituido pelo presente
regulamento, excepto para o depésito de pedidos de
marca comunitdria; o regulamento de execugio pode
prever outras excepgoes.

3. As pessoas singulares ou colectivas que tenham o seu
domicilio ou sede, ou um estabelecimento industrial ou
comercial efectivo e sério na Comunidade podem actuar,
junto do instituto, por intermédio de um empregado que
deposite junto deste instituto uma procuragio assinada, a
inserir no processo e cujas modalidades estdo especifica-
das no regulamento de execu¢io. O empregado de uma
pessoa colectiva referida no presente ndmero pode agir
igualmente para outras pessoas colectivas que estejam
economicamente ligadas aquela, mesmo que essas outras
pessoas colectivas ndo tenham domicilio nem sede ou
estabelecimento industrial ou comercial efectivo e sério
na Comunidade.

Artigo 89°

Representacao profissional

1. A representagio das pessoas singulares ou colectivas
junto do instituto s6 pode ser assegurada:

a) Por um advogado habilitado a exercer no territério de
um Estado-membro e que possua o seu domicilio
profissional na Comunidade, na medida em que possa
agir no referido Estado na qualidade de mandatério
em matéria de marcas; ou

b) Pelos mandatirios autorizados inscritos numa lista
mantida para o efeito pelo instituto.
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Os representantes perante o instituto depositario no
instituto uma procurag¢do assinada, que devera constar do
processo e cujas modalidades estio especificadas no regu-
lamento de execugio.

2. Pode ser inscrita na lista de mandatdrios autorizados
qualquer pessoa singular que:

a) Possua a nacionalidade de um dos Estados-membros;

b) Tenha o seu domicilio profissional ou local de tra-
balho na Comunidade;

c) Esteja habilitada a representar, em matéria de marcas,
pessoas singulares ou colectivas perante o servigo
central da propriedade industrial do Estado-membro
em cujo territério tenha o seu domicilio profissional
ou local de trabalho. Sempre que, nesse Estado, a
habilitagio nio esteja subordinada A exigéncia de
uma qualificagdo profissional especial, os requerentes
de inscrigdo na lista do instituto que actuam em
matéria de marcas perante o servico central da pro-
priedade industrial desse Estado devem ter exercido
essa actividade a titulo habitual durante cinco anos,
pelo menos. Sdo, todavia, dispensadas desta condigio
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relativa ao exercicio da profissio as pessoas cuja
qualificagio profissional para assegurar, em matéria
de marcas, a representagio de pessoas singulares ou
colectivas perante o servi¢o central da propriedade
industrial de um dos Estados-membros seja oficial-
mente reconhecida em conformidade com a regula-
mentagio estabelecida por esse Estado.

3. A inscri¢do serd feita mediante requerimento acom-
panhado de uma declaragio fornecida pelo servigo cen-
tral da  propriedade  industrial do  Estado-
-membro em causa indicando que se encontram preenchi-
das as condigoes referidas no n? 2.

4. O presidente do instituto pode conceder derroga-
¢oes:

a) Da exigéncia referida no n? 2, alinea c), segunda
frase, sempre que o requerente fornega prova de que
adquiriu de outro modo a qualificagdo requerida;

b) Em casos especificos, da exigéncia referida no n? 2,
alinea a).

5. O regulamento de execugio define as condicdes em
que uma pessoa pode ser retirada da lista de mandatérios
autorizados.

TITULO X

COMPETENCIA E PROCEDIMENTO NO QUE SE REFERE A ACGOES JUDICIAIS
RELATIVAS A MARCAS COMUNITARIAS

SECCAO 1

APLICAGAO DA CONVENGCAO DE EXECUCAO

Artigo 90°?

Aplicacdo da Convencio de Execugio

1. Salvo se o presente regulamento dispuser em contra-
rio, sdo aplicdveis aos processos relativos a marcas comu-
nitdrias e a pedidos de marca comunitdria, assim como
a0s processos relativos a acgoes simultdneas ou sucessivas
instauradas com base em marcas comunitirias e em
marcas nacionais, as disposi¢cdes da Convengio relativa a
competéncia judicidria e a execugdo das decisGes em
matéria civil e comercial, assinada em Bruxelas em 27 de
Setembro de 1968, com a redaccdo que lhe foi dada pelas
convengbes relativas a adesdo a essa convengio dos
estados aderentes as Comunidades Furopeias, sendo o
conjunto dessa convengdo e das convengbes de adesdo a
seguir designado por «Convengdo de Execugio».

2. No que respeita aos processos resultantes das acgdes e
pedidos referidos no artigo 929:

a) Nio sido aplicdveis o artigo 29, o artigo 42, os n® 1,
3,4 e 5 do artigo 5° e o artigo 24? da Convengio de
Execucio;

b) Os artigos 179 e 18? dessa convengio sio aplicdveis
dentro dos limites previstos no n® 4 do artigo 93¢ do
p 8
presente regulamento;

c) As disposi¢des do titulo II da referida convengdo
aplicdveis as pessoas domiciliadas num Estado-mem-
bro aplicam-se igualmente as pessoas que nio estejam
domiciliadas num Estado-membro, mas que ai te-
nham um estabelecimento.

SECCAO Il
LITIGIOS EM MATERIA DE CONTRAFACGAO E DE
VALIDADE DAS MARCAS COMUNITARIAS

Artigo 91°

Tribunais de marcas comunitarias

1. Os Estados-membros designardo no seu territorio um
ntimero tdo limitado quanto possivel de 6rgios jurisdicio-
nais nacionais de primeira e segunda instincia, a seguir
denominados «tribunais de marcas comunitarias», encar-
regados de desempenhar as fungdes que lhes s3o atribui-
das pelo presente regulamento.
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2. Os Estados-membros comunicario a Comissio, num
prazo de trés anos a contar da entrada em vigor do
presente regulamento, uma lista dos tribunais de marcas
comunitarias, com a indicagdo da respectiva denomina-
¢do e competéncia territorial.

3. Serdo imediatamente comunicadas a Comissio pelo
Estado-membro interessado todas as modificagdes que
ocorram apds a comunicagio referida no n? 2 no que
respeita ao nimero, & denominagdoc ou a competéncia
territorial dos referidos tribunais.

4. A Comissdo notificard os Estados-membros das infor-
magdes referidas nos n® 2 e 3, que serdo publicadas no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

5. Enquanto um Estado-membro nio tiver procedido a
comunicagdo prevista no n? 2, todos os processos resul-
tantes de ac¢des ou pedidos referidos no artigo 929 para
os quais os tribunais desse Estado sejam competentes em
aplicagdo do artigo 932 serdo intentados nos tribunais
desse Estado que teriam competéncia territorial e material
se se tratasse de processos relativos a marcas nacionais
registadas nesse Estado.

Artigo 929

Competéncia em matéria de contrafaccio e de validade

Os tribunais de marcas comunitirias tém competéncia
exclusiva:

a) Para todas as ac¢oes de contrafac¢io € — se a lei
nacional as admitir — de ameaga de contrafac¢do de
uma marca comunitaria;

b) Para as acgoes de verificagdo de ndo contrafacgio, se
a lei nacional as admitir;

¢) Para todas as acgoes intentadas na sequéncia dos
factos referidos no n? 3, segunda frase, do artigo 99

d) Para os pedidos reconvencionais de extingdo ou de
nulidade da marca comunitiria referidos no artigo
96°

Artigo 93¢

Competéncia internacional

1. Sem prejuizo do disposto no presente regulamento
bem como das disposi¢es da Convengdo de Execugio
aplicdveis por forca do artigo 909, os processos resultan-
tes das acgdes e pedidos referidos no artigo 929 serio
intentados nos tribunais do Estado-membro em cujo
territoério o réu tenha o seu domicilio ou, se este nao se
encontrar domiciliado num dos Estados-membros, do
Estado-membro em cujo territério o réu tenha um estabe-
lecimento.

2. Se o réu nao tiver domicilio nem estabelecimento no
territorio de um Estado-membro, esses processos serdo

intentados nos tribunais do Estado-membro em cujo
territério o autor tenha o seu domicilio ou, se este dltimo
nio se encontrar domiciliado num dos Estados-membros,
nos tribunais do Estado-membro em cujo territério o
autor tenha um estabelecimento.

3. Se nem o réu nem o autor estiverem assim domicilia-
dos ou tiverem um tal estabelecimento, esses processos
serao intentados nos tribunais do Estado-membro em
cujo territério o instituto tem a sua sede.

4. Sem prejuizo do disposto nos n?* 1 a 3 do presente
artigo:

a) E aplicavel o artigo 17?2 da Conven¢ido de Execugio se
as partes acordarem que é competente um outro
tribunal de marcas comunitarias;

b) E aplicivel o artigo 18¢ da mesma convengio se o réu
comparecer perante outro tribunal de marcas comuni-
tarias.

5. Os processos resultantes das acgdes e pedidos referi-
dos no artigo 929, com excepgio das acgdes .declarativas
de nio contrafacgdo de uma marca comunitiria, podem
ser igualmente intentados nos tribunais dos Estados-
-membros em cujo territério a contrafac¢do tenha sido
cometida, ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo
territorio tenha sido cometido um acto referido no n¢ 3,
segunda frase, do artigo 99

Artigo 94¢

Extensdao da competéncia

1. Um tribunal de marcas comunitdrias cuja competén-
cia se fundamente nos n® 1 a 4 do artigo 93? &
competente para decidir sobre:

— os actos de contrafacgio cometidos ou em vias de
serem cometidos nos territorios de qualquer Estado-
-membro,

— os actos referidos no n? 3, segunda frase, do artigo
92, cometidos no territério de qualquer Estado-mem-
bro.

2. Um tribunal de marcas comunitdrias cuja competén-
cia se fundamenta no n? 5 do artigo 939 apenas é
competente para decidir sobre 0s actos cometidos ou em
vias de serem cometidos no territério do Estado-membro
em que esse tribunal estiver situado.

Artigo 95¢

Presunc¢ao de validade — defesa quanto ao fundo

1. Os tribunais de marcas comunitérias consideram vali-
da a marca comunitiria a nio ser que o réu conteste a
sua validade por meio de um pedido reconvencional de
extingdo ou de nulidade.

2. A validade de uma marca comunitdria ndo pode ser
contestada por uma acgdo de verificagdo de ndo-contra-
facgao.
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3. Nas ac¢des a que se referem as alineas a) e ¢) do
artigo 929 as excepg¢oes de extingdo ou de nulidade da
marca comunitiria apresentadas por outra via que nio
seja um pedido reconvencional s6 sio admissiveis na
medida em que o réu alegue que o titular da marca
comunitdria poderia ser destituido dos seus direitos por
uso insuficiente, ou que a marca poderia ser declarada
nula por motivo da existéncia de um direito anterior do
réu.

Artigo 962

Pedido reconvencional

1. O pedido reconvencional de extingdo ou de nulidade
s6 pode ser fundamentado nos motivos de extingio ou de
nulidade previstos no presente regulamento.

2. O tribunal da marca comunitdria recusard o pedido
reconvencional de extin¢io ou de nulidade se j4 tiver sido
emitida pelo instituto uma decisio definitiva entre as
mesmas partes, sobre um pedido com o mesmo objecto e
a mesma causa.

3. Se o pedido reconvencional for formulado num litigio
em que o titular da marca ndo seja parte, este serd
informado do facto e poderd intervir no litigio em
conformidade com as condigdes previstas na lei nacio-
nal.

4. O tribunal de marcas comunitirias em que tenha sido
apresentado um pedido reconvencional de extingao ou de
nulidade de uma marca comunitdria comunicard ao insti-
tuto a data em que esse pedido reconvencional foi
apresentado. O instituto inscreverd esse facto no Registo
de Marcas Comunitdrias.

5. Sido aplicdveis as disposicdes dos n®® 3, 4, 5 e 6 do
artigo 569

6. Sempre que um tribunal de marcas comunitdrias
tenha proferido uma decisio transitada em julgado sobre
um pedido reconvencional de extingio ou de nulidade de
uma marca comunitdria, serd enviada ao instituto uma
copia da sua decisdo. Qualquer parte pode pedir informa-
¢Ooes quanto a esse envio. O instituto inscreverd no
Registo de Marcas Comunitdrias a mengio da decisdo,
nas condi¢des previstas no regulamento de execugio.

7. Uma vez apresentado um pedido reconvencional de
extingdo ou de nulidade a um tribunal de marcas comu-
nitdrias, este pode sobrestar na decisio a pedido do
titular da marca comunitdria e apds audi¢io das outras
partes, e convidar o réu a apresentar ao instituto um
pedido de extingao ou de nulidade dentro dum prazo que
lhe concederd. Se esse pedido ndo for apresentado no
prazo fixado, o processo prosseguird; o pedido reconven-
cional é considerado retirado. E aplicavel o disposto no
n? 3 do artigo 100°
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Artigo 97°

Direito aplicavel

1. Os tribunais de marcas comunitirias aplicario as
disposi¢oes do presente regulamento,

2. As questdes nio abrangidas pelo ambito de aplicagio
do presente regulamento, os tribunais de marcas comunj-
térias aplicardo o seu direito nacional e, nomeadamente,
o seu direito internacional privado.

3. Salvo disposi¢io em contrario do presente regula-
mento, o tribunal da marca comunitiria aplicard as
normas processuais apliciveis ao mesmo tipo de proces-
sos relativos a marcas nacionais dos Estados-membros em
cujo territério estiverem situados.

Artigo 989
Sanc;(“)es

1. Sempre que um tribunal da marca comunitéria verifi-
que que o réu contrafez ou ameagou contrafazer uma
marca comunitaria, proferird, salvo se tiver razoes espe-
ciais para nao o fazer, uma decisio proibindo-o de
prosseguir os actos de contrafacgio ou de ameaga de
contrafac¢do. Tomard igualmente, nos termos da lei
nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito
dessa proibigio.

2. Por outro lado, o tribunal da marca comunitiria
aplicard a lei, incluindo o direito internacional privado,
do Estado-membro em que tiverem sido cometidos os
actos de contrafac¢do ou de ameacga de contrafaccio;

Artigo 99?
Medidas provisorias e cautelares

1. As medidas provisdrias e cautelares previstas na lei de
um Estado-membro a propdsito de marcas nacionais
podem ser requeridas, a propédsito de uma marca comuni-
tiria ou de um pedido de marca comunitiria, as autori-
dades judiciérias, incluindo os tribunais da marca comu-
nitiria, desse Estado-membro, mesmo que, por forga do
presente regulamento, um tribunal de marcas comuniti-
rias de um outro Estado-membro seja competente para
conhecer do mérito da causa.

2. Um tribunal da marca comunitiria cuja competéncia
se fundamente nos n? 1, 2, 3 ou 4 do artigo 932 é
competente para ordenar medidas provisorias e cautela-
res, que, sob reserva de qualquer processo requerido para
fins de reconhecimento e de execugio nos termos do
titulo Il da Convengdo de Execugio, serdo apliciveis no
territorio de todos os Estados-membros. Nenhum outro
6rgdo jurisdicional tem esta competéncia.

Artigo 100°

Regras especificas em matéria de conexio

1. Salvo se existirem razbes especiais para que o pro-
cesso prossiga, um tribunal de marcas comunitarias a que
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seja submetida uma ac¢do referida no artigo 922, com
excepcdo de uma acgdo de verificagio de ndo contrafac-
¢do, suspenderd a instdncia por sua prépria iniciativa,
ap6s audigdo das partes, ou a pedido de uma das partes e
ap6s audi¢do das outras partes, sempre que a validade da
marca comunitiria ji tenha sido contestada num outro
tribunal de marcas comunitirias por um pedido recon-
vencional ou ji tenha sido apresentado ao instituto um
pedido de extingdo ou de nulidade.

2. Salvo se existirem razdes especiais para que o pro-
cesso prossiga, quando um pedido de extingio ou de
nulidade for apresentado ao instituto, este suspenderd a
instAncia, por sua prépria iniciativa, apds audi¢io das
partes, ou a pedido de uma das partes e apés audigdo das
outras partes, sempre que a validade de marca comunita-
ria ji tenha sido contestada num tribunal de marcas
comunitdrias por um pedido reconvencional. Todavia, se
uma das partes no processo pendente no tribunal de
marcas comunitdrias o requerer, o tribunal pode, apds
audigdo das outras partes, suspender o processo. Nesse
caso, o instituto prosseguird o processo perante ele pen-
dente.

3. Sempre que o tribunal de marcas comunitirias sus-
pender o processo, pode ordenar medidas provisorias e
cautelares aplicdveis durante o periodo de suspensio.

Artigo 101°

Competéncia dos tribunais de marcas comunitarias de
segunda instancia — agravo de cassagio

1. As decisdes dos tribunais de marcas comunitdrias de
primeira instincia proferidas em processos resultantes das
acgdes e pedidos referidos no artigo 929 sdo susceptiveis
de recurso para os tribunais de marcas comunitdrias de
segunda instancia.

2. As condigdes em que pode ser interposto recurso para
um tribunal de marcas comunitarias de segunda instincia
sdo determinadas pela lei nacional do Estado-membro em
cujo territério esse tribunal estiver situado.

3. As disposi¢des nacionais relativas ao agravo de cassa-
¢do sdo aplicdveis as decisdes dos tribunais de marcas
comunitédrias de segunda instancia.

SECCAO 1l

OUTROS LITIGIOS RELATIVOS A MARCAS
COMUNITARIAS

Artigo 102°

Disposi¢oes complementares relativas a competéncia dos
tribunais nacionais que nao sejam tribunais de marcas’
comunitarias )

1. No Estado-membro cujos tribunais sejam competen-
tes nos termos do n® 1 do artigo 909, as ac¢bes, com
excepgdo das referidas no artigo 929 serdo intentadas nos
tribunais que teriam competéncia territorial e material se
se tratasse de acgOes relativas a marcas nacionais regista-
das nesse Estado.

2. Sempre que, por forga do n® 1 do artigo 90° e do
n? 1 do presente artigo, nenhum tribunal seja competente
para conhecer de uma acg¢io, com excepgdo das referidas
no artigo 929, relativa a uma marca comunitiria, essa
acgdo poderd ser intentada nos tribunais do Estado-
-membro em que o instituto tem a sua sede.

Artigo 103?

Obrigacio dos tribunais nacionais

Todo o tribunal nacional em que tenha sido intentada
uma acg¢do que ndo as referidas no artigo 92° relativa a
uma marca comunitdria deve considerar vdlida essa
marca.

SECCAO 1V
DISPOSICOES TRANSITORIAS

Artigo 104°

Disposigdes transitorias relativas a aplicagdo da Conven-
¢do de Execugio

As disposi¢oes da Conven¢do de Execugdo aplicaveis por
for¢a dos artigos anteriores produzirio efeitos, em rela-
¢io a cada Estado-membro, somente na versio da
convengio que NO Momento em causa esteja em vigor em
relacdo a esse Estado-membro.

TITULO XI

INCIDENCIAS NO DIREITO DOS ESTADOS-MEMBROS

SECGAO 1
ACGOES CIVEIS COM FUNDAMENTO EM VARIAS
MARCAS

Artigo 105°

Accoes civeis simultdneas e sucessivas com fundamento
em marcas comunitirias e em marcas nacionais

1. Quando acgoes de contrafac¢do penderem pelos mes-
mos factos entre as mesmas partes perante orgaos jurisdi-

cionais de Estados-membros diferentes, tendo sido sub-
metida a um desses drgdos uma ac¢do com base numa
marca comunitiria e ao outro uma ac¢io com base numa
marca nacional:

a) O érgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda
accio deve, mesmo oficiosamente, declarar-se ndo
competente a favor do tribunal onde foi intentada a
primeira ac¢io, quando as marcas em causa forem
idénticas ¢ vélidas para produtos ou servigos idénti-
cos. O orgdo jurisdicional que deveria declarar-se ndo
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competente pode sobrestar na decisdo se for impug-
nada a competéncia do outro 6rgdo jurisdicional;

b) O 6rgio jurisdicional onde foi intentada a segunda
acgdo pode sobrestar na decisio sempre que as mar-
cas em causa sejam idénticas e validas para produtos
ou servicos similares e sempre que as marcas em
causa sejam similares e vdlidas para produtos ou
servigos idénticos ou similares.

2. O érgio jurisdicional onde tenha sido intentada uma
acgao de contrafacgdo com base numa marca comunitaria
rejeitard a acgdo se sobre os mesmos factos tiver sido
proferida uma decisdo definitiva quanto ao fundo numa
acgdo entre as mesmas partes, com base numa marca
nacional idéntica, valida para produtos ou servigos idénti-
cos.

3. O 6rgdo jurisdicional onde tenha sido intentada uma
ac¢do de contrafaccdo com base numa marca nacional
rejeitard a acgdo se sobre os mesmos factos tiver sido
proferida uma decisdo definitiva quanto ao fundo numa
acgdo entre as mesmas partes, com base numa marca
comunitdria idéntica, vdlida para produtos ou servigos
idénticos.

4. O disposto nos niimeros anteriores ndo se aplica as
medidas provisérias ou cautelares.

SECCAO 1II

APLICACAO DO DIREITO NACIONAL PARA FINS DE
PROIBICAO DO USO DE MARCAS COMUNITARIAS

Artigo 1067

Proibi¢do do uso de marcas comunitarias

1. Salvo disposi¢io em contririo, o presente regula-
mento nio afecta o direito, existente por for¢a da lei dos
Estados-membros, de intentar acgbes contra o uso de
uma marca comunitiria posterior, por violagio de direi-
tos anteriores na acep¢io do artigo 82 ou do n? 2 do
artigo 52°. Deixard, no entanto de ser possivel intentar
acgdes por violagdo de direitos anteriores na acepgio dos
n% 2 e 4 do artigo 8¢ quando o titular do direito anterior
j& ndo puder, por for¢a do n? 2 do artigo 53¢, pedir a
nulidade da marca comunitéria.

2. Salvo disposi¢io em contrdrio, o presente regula-
mento nio afecta o direito de intentar, com base no
direito civil, administrativo ou penal de um Estado-
-membro, ou com base em disposicdes do direito comuni-
tario, acgoes que tenham por objectivo a proibigio do
uso de uma marca comunitria, na medida em que o
direito desse Estado-membro ou o direito comunitario
possa ser invocado para proibir o uso de uma marca
nacional.

Artigo 107¢

Direitos anteriores de ambito local

1. O titular de um direito anterior de dmbito local pode
opor-se a0 uso da marca comunitaria no territério onde
esse direito é valido, na medida em que o direito do
Estado-membro em causa o permita.

2. O n? 1 deixa de ser aplicavel se o titular do direito
anterior tiver tolerado o uso da marca comunitiria no
territério onde esse direito é valido, durante cinco anos
consecutivos, com conhecimento desse uso, salvo se o
depésito da marca comunitiria tiver sido efectuado de
ma feé.

3. O titular da marca comunitiria nio pode opor-se ao
uso do direito referido no n? 1, mesmo que esse direito ja
ndo possa ser invocado contra a marca comunitdria.

SECCAO I

TRANSFORMAGAO EM PEDIDO DE MARCA NACIONAL

Artigo 108°?

Requerimento destinado a encetar o processo nacional

1. O requerente ou o titular de uma marca comunitaria
pode requerer a transformagdo do seu pedido ou da sua
marca comunitdria em pedido de marca nacional:

a) Na medida em que o pedido de marca comunitiria
seja recusado, retirado ou considerado retirado;

b) Na medida em que a marca comunitiria deixe de
produzir efeitos.

2. A transformacdo ndo ocorre:

a) Quando o titular da marca comunitaria tenha perdido
os seus direitos por falta de uso dessa marca, a nio
ser que no Estado-membro para o qual a transforma-
¢do foi pedida a marca comunitéria tenha sido utili-
zada em condi¢des que constituam uso real nos
termos da legislagio do referido Estado-membro;

b) Tendo em vista a protec¢do num Estado-membro
onde, de acordo com a decisdo do instituto ou do
6rgdo jurisdicional nacional, o pedido ou a marca
comunitaria estejam feridos de um motivo de recusa
de registo, de revogacio ou de nulidade.

3. O pedido de marca nacional com origem na transfor-
magio de um pedido ou de uma marca comunitiria
beneficia, no Estado-membro em causa, da data de depé-
sito ou da data de prioridade desse pedido ou dessa
marca e, se for caso disso, da antiguidade de uma marca
desse Estado reivindicada nos termos do artigo 34 ou do
artigo 359
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4: No caso de:

— o pedido de marca comunitaria ser considerado reti-
rado ou ser objecto de uma decisio de recusa do
instituto tornada definitiva,

— a marca comunitdria deixar de produzir cfeitos na
sequéncia de uma decisdo do instituto tornada defini-
tiva, ou na sequéncia do registo da renincia 3 marca
comunitaria, :

o instituto dirigird ao requerente ou ao titular uma
comunicagdo concedendo-lhe um prazo de trés meses a
contar dessa comunicagdo para apresentar um requeri-
mento de transformacio.

5. Quando o pedido de marca comunitdria for retirado
ou a marca comunitdria deixar de produzir efeitos por
motivo da ndo renovagio do registo, o requerimento de
transformagio serd depositado no prazo de trés meses a
contar da data em que o pedido de marca comunitaria

_tenha sido retirado ou em que tenha expirado o registo
da marca comunitiria. '

6. No caso de a marca comunitiria deixar de produzir
efeitos na sequéncia de uma decisio de um 6rgio jurisdi-
cional nacional, o requerimento de transformagio deve
ser apresentado no prazo de trés meses a contar da data
em que essa decisdo tenha transitado em julgado.

7. A disposi¢io que ¢ objecto do artigo 322 deixa de
produzir efeitos se o requerimento nio for apresentado
no prazo concedido.

Artigo 109¢

Apresentagdo, publicagio e transmissdo do requerimento
de transformacio

1. O requerimento de transformagdo é apresentado no
instituto; os Estados-membros em que o requerente pre-
tende que seja iniciado o processo de registo de uma
marca nacional serdo mencionados no requerimento. Este
requerimento s6 é considerado entregue apds pagamento
da taxa de transformacio.

2. Se o pedido de marca comunitiria tiver sido publi-
cado, é feita mengdo da recepgdo do requerimento de
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transformagdo no registo de marcas comunitarias, se for
caso disso, e o referido requerimento é publicado.

3. O instituto verifica se a transformag¢io pode ser
requerida em conformidade com o n? 1 do artigo 1089,
se o requerimento-foi apresentado no prazo indicado nos
n% 4, 5 ou 6 do artigo 1089, conforme o caso, e se a taxa
de transformacdo fol paga. Se estas condig¢des estiverem
preenchidas, o instituto transmitird o requerimento aos
servigos centrais da propriedade industrial dos estados
que nele sejam mencionados. A pedido do servigo central
da propriedade industrial de um Estado interessado, o
instituto comunicar-lhe-4 qualquer informacio que per-
mita a esse servico decidir sobre a admissibilidade do
requerimento.

Artigo 1109

Condigoes de forma da transformacio

1. O servigo central da propriedade industrial a que o
requerimento é transmitido decidird sobre a sua admissi-
bilidade. ‘ -

2. O pedido ou a marca comunitiria transmitidos nos
termos do artigo 1092, nio podem, quanto a forma, ser
sujeitos pela lei nacional a condi¢des diferentes das pre-
vistas no presente regulamento ou no regulamento de
execugdo, nem a condi¢des suplementares.

3. O servi¢o central da propriedade industrial a que é
transmitido o requerimento pode exigir que, num prazo
que ndo pode ser inferior a dois meses, o requerente:

a) Pague a taxa nacional de deposito;

b) Apresente uma tradugio do requerimento e dos res-
pectivos anexos, numa das linguas oficiais do Estado
em causa;

¢) Eleja domicilio no Estado em causa;

d) Forne¢a uma reprodu¢io da marca no nimero de
exemplares especificado pelo Estado em questdo.

TITULO XII

O INSTITUTO

SECCAO 1
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 111°

Estatuto juridico

1. O instituto é um organismo da Comunidade. Tem
personalidade juridica.

2. Em todos os Estados-membros, o instituto possui a
mais ampla capacidade juridica reconhecida as pessoas
colectivas pelas legislacbes nacionais; pode nomeada-
mente adquirir ou alienar bens mdveis e imdveis e com-
parecer em juizo.

3. O instituto é representado pelo seu presidente.
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Artigo 1122

Pessoal

1. Sem prejuizo da aplicagdo do artigo 131° aos mem-
bros das cAdmaras de recurso, sdo aplicaveis ao pessoal do
instituto o Estatuto dos Funcionirios das Comunidades
Europeias, o Regime Aplicdvel aos outros Agentes das
Comunidades Europeias e os regulamentos de execugio

dessas disposi¢oes, adoptados de comum acordo pelas -

institui¢des das Comunidades Europeias.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 1209, o instituto
exercerd em relagdo ao seu pessoal os poderes atribuidos
a cada institui¢do pelo estatuto e pelo Regime Aplicavel
aos outros Agentes.

Artigo 113¢
Privilégios e imunidades

O Protocolo relativo aos Privilégios ¢ Imunidades das
Comunidades Europeias é aplicvel ao instituto.

Artigo 114°

: Responsabilidade

1. A responsabilidade contratual do instituto rege-se
pela lei aplicdvel ao contrato em causa.

.

2. O Tribunal de Justica é competente para deliberar
por for¢a de uma cldusula de compromisso constante dos
contratos celebrados pelo instituto.

3. Em matéria de responsabilidade ndo contratual, o
instituto deve reparar, de acordo com os principios gerais
comuns aos direitos dos Estados-membros, as perdas e
danos causados pelos seus servigos ou pelos seus agentes
no exercicio das suas fungdes.

4. O Tribunal de Justica é competente para conhecer
dos litigios relativos A reparagio das perdas e danos
referidos no n? 3.

5. A responsabilidade pessoal dos agentes em relagdo ao
instituto rege-se pelas disposi¢des que fixam o respectivo
estatuto ou o regime que lhes é aplicdvel.

Artigo 115¢
Linguas
1. Os pedidos de marca comunitaria deverdo ser deposi-

tados numa das linguas oficiais da Comunidade Euro-
peia.

2. As linguas do instituto sdo o alemio, o espanhol, o
francés, o inglés e o italiano.

3. O requerente deverd indicar uma segunda lingua, que
devera ser uma lingua do instituto, cuja utilizagdo aceita-
ra, como lingua eventual de processo em processos de
oposigdo, extingdo ou anulagio.

Se o deposito tiver sido feito numa lingua que néo seja
uma lingua do instituto, este devera assegurar a tradugio
do pedido, tal como descrito no n? 1 do artigo 269, para
a lingua indicada pelo requerente.

4. Caso o requerente de uma marca comunitiria seja
parte {inica no processo perante o instituto, a lingua do
processo serd a lingua em que foi depositado o pedido de
marca comunitdria. Se o dep6sito ndo tiver sido feito
numa das linguas do instituto, o instituto poderd enviar
comunicagdes escritas ao requerente na segunda lingua

por ele indicada no pedido.

5. O acto de oposi¢do e o pedido de extingio ou de
anulagdo deverdo ser depositados numa das linguas do
instituto.

6. Se a lingua utilizada, em conformidade com o n? 5,
para o acto de oposi¢do ou para o pedido de extingdo ou
de anulagio for a lingua utilizada para o pedido de marca
ou a segunda lingua indicada aquando do depésito desse
pedido, serd essa a lingua do processo.

Se a lingua utilizada, em conformidade com o n¢ 5, para
o0 acto de oposi¢do ou para o pedido de extingdo ou de
anulagido nio for a lingua do pedido de marca nem a
segunda lingua indicada aquando do depdsito desse
pedido, a parte oponente ou a parte que requereu a
extingio ou a nulidade da marca comunitdria devera
apresentar, a expensas suas, uma tradugdo do seu acto
para a lingua do pedido de marca, se esta for uma das
linguas do instituto, ou para a segunda lingua indicada
aquando do depésito do pedido de marca. A tradugio
devera ser apresentada no prazo estabelecido no regula-
mento de execugdo. A lingua de processo passard entdo a
ser a lingua em que tenha sido apresentada a tradugio do
acto.

7. As partes nos processos de oposicio, de extin¢do, de
anulagdo ou de recurso poderio acordar em que se utilize
outra lingua oficial da Comunidade Europeia como lin-
gua de processo.

Artigo 116°

Publica¢do e inscri¢do no registo

1. Os pedidos de marca comunitaria, tal como descritos
no n? 1 do artigo 269, e todas as outras informagdes cuja
publicagdo se encontre prevista no presente regulamento
ou no regulamento de execugio serdo publicados em
todas as linguas oficiais da Comunidade Europeia.

2. Todas as inscrigbes no Registo de Marcas Comunita-
rias serdo feitas em todas as linguas oficiais da Comuni-
dade Europeia.
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3. Em caso de divida, fard fé a lingua em que tiver sido
depositado o pedido de marca comunitiria. Se o depésito
tiver sido numa lingua oficial da Comunidade Europeia
que ndo seja uma das linguas do instituto, fari fé o texto
redigido na segunda lingua indicada pelo requerente.

Artigo 117¢

Os servigos de traducio necessarios ao funcionamento do
instituto serdo assegurados pelo Centro de Traducao dos
6rgdos da Unido, logo que este entre em funciona-
mento.

Artigo 118¢

Controlo da legalidade

1. A Comissdo controlard a legalidade dos actos do
presidente do instituto em relagio aos quais o direito
comunitirio ndo preveja controlo de legalidade por um
outro 6rgdo, bem como os actos do Comité Or¢amental
criado no instituto nos termos do artigo 133°

2. A Comissdo solicitard a alteragdo ou a supressio de
qualquer dos actos referidos no n? 1, sempre que se trate
de actos ilegais.

3. Todos os actos referidos no n¢ 1, implicitos ou
explicitos, sdo susceptiveis de ser submetidos 3 Comissio
por qualquer Estado-membro, ou por qualquer terceiro
directa e individualmente interessado, a fim de que a sua
legalidade seja controlada. O assunto deve ser apresen-
tado 4 Comissdo num prazo de 15 dias a contar da data
em que o interessado tenha tomado conhecimento do
acto em questdo pela primeira vez. A Comissdo tomard
uma decisdo no prazo de um més. A falta de decisio
dentro deste prazo equivale a uma decisio implicita de
rejeigdo.

SECCAO It
DIRECGCAO DO INSTITUTO

Artigo 119¢

Competéncias do presidente

1. A direcgdo do instituto é assegurada por um presi-
dente.

2. Para o efeito, o presidente tem, nomeadamente, as
competéncias seguintes:

a) Toma todas as medidas iteis, nomeadamente através
da adopgio de instrugdes administrativas internas e
da publica¢io de comunicagdes, com vista a assegurar
o funcionamento do instituto;

b) Pode apresentar 3 Comissdo quaisquer projectos de
alteragao do presente regulamento, do regulamento de
execuc¢do, do regulamento processual das cdmaras de
recurso e do regulamento relativo s taxas, bem como
de qualquer outra regulamentagio relativa 2 marca
comunitaria, depois de ouvir o Conselho de Adminis-
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tragdo e, no que diz respeito ao regulamento relativo
as taxas e as disposigdes orgamentais do presente
regulamento, o Comité Orgamental;

Elabora a previsdo das receitas e despesas do instituto
e executa 0 orgamento,

(2]
~

d) Apresenta anualmente um relatério das actividades
Comissdo, ao Parlamento Europeu ¢ ao Conselho de
Administragio;

e) Exerce, em relagdo ao pessoal, os poderes previstos
no n? 2 do artigo 1129;

f) Pode delegar os seus poderes.

3. O presidente é assistido por um ou mais vice-
-presidentes. Em caso de auséncia ou de impedimento do
presidente, o vice-presidente ou um dos vice-presidentes
assume as suas fungdes, de acordo com o procedimento
fixado pelo Conselho de Administragio.

Artigo 120°

Nomeagio de altos funcionarios

1. O presidente do instituto € nomeado pelo Conselho
com base numa lista de, no maximo, trés candidatos,
elaborada pelo Conselho de Administragio. E demitido
pelo Conselho, sob proposta do Conselho de Administra-
¢éo.

2. A duragio do mandato do presidente & de cinco anos
no miximo. O mandato é renovével.

3. O ou os vice-presidentes do instituto sdo nomeados e
demitidos de acordo com o procedimento previsto no
n? 1, depois de ouvido o presidente.

4. O Conselho exerce o poder disciplinar sobre os
funciondrios referidos nos n% 1 e 3.

SECCAO 1M
CONSELHO DE ADMINISTRAGCAO

Artigo 1219

Institui¢do e competéncia

1. E criado no instituto um Conselho de Administragio.
Sem prejuizo das competéncias atribuidas ao Comité
Orcamental na sec¢io V (Or¢amento e Controlo Finan-
ceiro), o Conselho de Administra¢io possui as competén-
cias a seguir definidas:

2. Elabora as listas de candidatos previstas no artigo
1209

3. Fixa a data a partir da qual podem ser depositados
pedidos de marca comunitiria, em conformidade com o
n? 3 do artigo 143¢
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4. Aconselha o presidente em matérias da competéncia
do instituto.

5. E consultado antes da adopgio das directivas relativas
A andlise feita no instituto, bem como nos outros casos
previstos no presente regulamento.

6. Pode apresentar pareceres e pedir informac¢des ao
presidente e a Comissdo, se o considerar necessario.

Artigo 122¢

Composi¢ao

1. O Conselho de Administragio &€ composto por um
representante de cada Estado-membro e por um represen-
tante da Comissdo, bem como pelos respectivos suplen-
tes. :

2. Os membros do Conselho de Administragdo podem
fazer-se assistir por consultores ou peritos, dentro dos
limites previstos no respectivo regulamento interno.

Artigo 123¢

Presidéncia

1. O Conselho de Adminsitragio elege entre os seus
membros um presidente e um vice-presidente. O vice-
-presidente substitui de direito o presidente em caso de
impedimento deste.

2. A duragio do mandato do presidente e do vice-
-presidente é de trés anos. Este mandato é renovével.

Artigo 124°

Sessoes

1. O Conselho de Administragdo retine-se por convoca-
¢do do seu presidente.

2. O presidente do instituto toma parte nas deliberagoes,
excepto se 0 Conselho de Administra¢io decidir de outro
modo.

3. O Conselho de Administragio re(ine-se em sessio
ordindria uma vez por ano; pode também reunir-se por
iniciativa do seu presidente ou a pedido da Comissdo ou
de um ter¢o dos Estados-membros.

4., O Conselho de Administragdo estabelece o seu regula-
mento interno.

5. O Conselho de Administragio delibera por maioria
simples dos representantes dos Estados-membros. Toda-
via, as decisdes que o Conselho de Administragio &
competente para tomar por for¢a dos n? 1 e 3 do artigo
120° requerem a maioria de trés quartos dos representan-
tes dos Estados-membros. Em ambos os casos, cada
Estado-membro dispde de um tnico voto.
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6. O Conselho de Administragdo pode convidar obser-
vadores a participar nas suas sessoes.

"~ 7. O secretariado do Conselho de Administragdo & asse-

gurado pelo instituto.

SECCAO IV
EXECUGAO DOS PROCEDIMENTOS

Artigo 1259
Competéncias
Sdo competentes para tomar decisbes no dmbito dos

procedimentos prescritos no presente regulamento, as
seguintes entidades:

a) Examinadores;
b) DivisGes de oposi¢io;

¢} Divisdo Juridica e de Administragdo de Marcas;

~d) Divisoes de anulagio;

e) Cimaras de recurso.

Artigo 126°

Examinadores

Um examinador é competente para tomar, em nome do
instituto, decisdes relacionadas com os pedidos de registo
de marcas comunitirias, inclusivamente nas matérias
mencionadas nos artigos 369, 379, 38¢ e 669, excepto no
que compete as divisbes de oposigio.

Artigo 1272

Divisoes de oposi¢io

1. As divisdes de oposicdo sdo competentes para decidir
sobre a oposigdo a pedidos de registo de marcas comuni-
tarias.

2. Uma divisio de oposigdo é composta por trés mem-
bros, dos quais pelo menos um deve ser jurista.

Artigo 128°

Divisao Juridica e de Administracdo de Marcas

1. A Divisio Juridica e de Administragio de Marcas é
competente para as decisdes exigidas pelo presente regu-
lamento que ndo se situem no dmbito da competéncia de
um examinador, de uma divisio de oposi¢io ou de uma
divisio de anulagio. Esta divisio é competente, em
especial, para tomar decisdes respeitantes as indicagdes a
incluir no Registo de Marcas Comunitérias.
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2. Esta divisio & igualmente competente para manter a
lista de mandatarios autorizados referida no artigo 89?2

3. As decisdes da divisio sdo tomadas por um mem-
bro.

Artigo 1297

Divisoes de anulagao

1. As divisdes de anula¢io sdo competentes para tomar
decisdes relacionadas com pedidos de extingio ou de
declaracdo de nulidade de uma marca comunitaria.

2. Uma divisdo de anulagdo é composta por trés mem-
bros, dos quais pelo menos um deve ser jurista.

Artigo 130°?

Camaras de Recurso

1. As camaras de recurso sio competentes para deliberar
sobre os recursos apresentados contra decisdes dos exa-
minadores, das divisdes de oposi¢do, da Divisio Juridica
e de Administracio de Marcas e das divisdes de anula-
¢do. .
2. As cdmaras de recurso sio compostas por trés mem-
bros, dos quais pelo menos dois devem ser juristas.

. Artigo 131°

Independéncia dos membros das cAmaras de recurso

1. Os membros das cimaras de recurso, incluindo os
respectivos presidentes, sdo nomeados por um periodo de
cinco anos segundo o procedimento previsto no artigo
120? para a nomeagdo do presidente do instituto. Nio
podem ser destituidos das suas fung¢des durante esse
periodo, salvo por motivos graves e se o Tribunal de
Justica, uma vez que o assunto lhe tenha sido apresen-
tado pela instituicio quc os nomeou, tomar uma decisio
nesse sentido. O seu mandato ¢ renovavel.

2. Os membros das cdmaras de recurso sao independen-
tes. Nas suas decisdes, nao estdo vinculados a qualquer
instrugio.

3. Os membros das cdmaras nio podem ser examinado-
res nem membros das divisdes de oposi¢io, da Divisdo
Juridica e de Administracio de Marcas, ou das divisées
de anula¢io.

Artigo 132¢

Exclusao e recusa

1. Os examinadores e os membros das divisdes criadas
no instituto e das cdmaras de recurso nio podem partici-

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

14. 1. 94

par na resolugio de casos em que tenham interesse
pessoal ou em que tenham intervindo anteriormente na
qualidade de representantes de uma das partes. Dois dos
trés membros de uma divisio de oposi¢io ndo deverio
ter tomado parte na andlise do pedido. Os membros das
divisdes de anulagio nio podem participar na resolugio
de casos em cuja decisdo final tenham tomado parte no
admbito do processo de registo da marca ou do processo
de oposicdo. Os membros das cdmaras de recurso ndo
podem participar no processo de recurso caso tenham
participado na decisio que é objecto de recurso.

2. Se, por uma das razbes mencionadas no n? 1 ou por
qualquer outro motivo, um membro de uma divisdo ou
de um cdmara de recurso considerar que ndo pode
participar na resolu¢do de um caso, dard conhecimento
desse facto a respectiva divisio ou cimara.

3. Os examinadores e os membros das divisdes ou de
uma cidmara de recurso podem ser recusados por qual-
quer das partes, por uma das razdes referidas no n? 1, ou
se puderem ser suspeitos de parcialidade. A recusa nio é
admissivel quando a parte em causa tenha praticado
actos processuais, se bem que ji tivesse conhecimento do
motivo de recusa. Nenhuma recusa pode ser fundamen-
tada na nacionalidade dos examinadores ou dos mem-
bros.

4. Nos casos referidos nos n? 2 e 3, as divisdes e as
cidmaras de recurso deliberario sem a participagio do
membro interessado. Para tomar a decisio, o membro
que se abstém ou que é recusado é substituido na divisio
ou na cdmara pelo respectivo suplente.

SECCAO V
ORCAMENTO E CONTROLO FINANCEIRO

Artigo 133°

Comité Orcamental

1. E instituido um Comité Orgamental no instituto. O
Comité Orgamental possui as competéncias que lhe sio
atribuidas na presente sec¢do, bem como no n® 4 do
artigo 39°

2. Sao aplicaveis ao Comité Or¢amental o n? 6 do artigo
1219, os artigos 1222 e 123%, e 0sn® 1 a4 e 6 e 7 do
artigo 124¢

3. O Comité Orgamental toma as suas decisbes por
maioria simples dos representantes dos Estados-membros.
Todavia, as decisdes que o Comité Orgamental possui
competéncia para tomar ao abrigo do n® 4 do artigo 39°,
do n? 3 do artigo 1352 e do artigo 138? exigem uma
maioria de trés quartos dos representantes dos Estados-
-membros. Em ambos os casos, cada Estado-membro
dispde de um dnico voto.
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Artigo 134¢

Orcamento

1. Todas as receitas e despesas do instituto devem ser
objecto de previsoes para cada exercicio orgamental, que
coincidird com o ano civil, e devem ser inscritas no
or¢camento do instituto,

2. O or¢amento deve ser equilibrado em receitas e
despesas.

3. As receitas do orgamento incluem, sem prejuizo de
outras receitas, o produto das taxas devidas por for¢a do
regulamento relativo as taxas e, na medida do necessério,
uma subvencdo inscrita no Or¢camento Geral das Comu-
nidades Europeias, na secgdo relativa 2 Comissdo, numa
rubrica or¢amental especifica.

Artigo 135¢

Elaboragao do or¢amento

1. Até 31 de Mar¢o de cada ano, o mais tardar, o
presidente elaborard uma previsdo das receitas e despesas
do instituto para o exercicio seguinte, enviando-a ao
Comité Or¢amental, acompanhada de um quadro dos
efectivos.

2. Desde que nas previsdes orgamentais esteja incluida
uma subveng¢do comunitaria, 0 Comité Orgamental trans-
mitird essa previsio sem demora a Comissio, que a
enviard a Autoridade Or¢amental das Comunidades. A
Comissdo pode juntar A referida previsio um parecer
contendo previsdes divergentes.

3. O Comité Or¢amental adoptard o or¢amento, que
incluird igualmente o quadro dos efectivos do instituto.
Na medida em que as previsdes or¢amentais incluam uma
subvengdo a cargo do Or¢amento Geral das Comunida-
des, o orcamento do instituto serd ajustado, se for caso
disso.

Artigo 136°

Controlo financeiro

O controlo da autorizagdo e do pagamento de todas as
despesas e o controlo da verificagio e da cobranga de
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todas as receitas do instituto sdo exercidos pelo auditor
financeiro designado pelo Comité Orcamental.

Artigo 137°

Verificagio das contas

1. Até 31 de Margo de cada ano, o mais tardar, o
presidente enviard a Comissdo, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Orcamental e ao Tribunal de Contas as contas
da totalidade das receitas e despesas do instituto no
exercicio anterior. O Tribunal de Contas examina-las-a
nos termos do artigo 188%A do Tratado.

2. O Comité Orgamental di quitagdo da execugio do
orcamento ao presidente do instituto.

Artigo 138¢

Disposigoes financeiras

O Comité Orgamental adoptard, mediante parecer da
Comissdo e do Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias, disposi¢des financeiras internas que especifica-
rdo, nomeadamente, as regras relativas a elaboragdo e a
execugdio do orgamento do instituto. As disposicdes
financeiras inspirar-se-io nos regulamentos financeiros
adoptados para outros organismos criados pela Comuni-
dade, na medida em que tal seja compativel com o
carécter préprio do instituto.

Artigo 139¢

Regulamento relativo as taxas

1. O regulamento relativo as taxas fixa, nomeadamente,
o montante das taxas e o seu modo de cobranga.

2. O montante das taxas deve ser fixado de modo a que
as receitas correspondentes permitam assegurar, em prin-
cipio, o equilibrio do or¢amento do instituto.

3. O regulamento relativo as taxas serd adoptado e
alterado segundo o procedimento previsto no artigo
141°

TITULO XIII

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 140°

Disposi¢oes comunitarias de execucao

1. As regras de execugdo do presente regulamento sio
fixadas por um regulamento de execucio.

2. Para além das taxas previstas nos artigos anteriores,
serdo cobradas taxas, segundo as regras de execudo
fixadas no regulamento de execug¢do, nos casos a seguir
enumerados:

1. Modificagdo da representagdo de uma marca comu-
nitaria;
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2. Pagamento tardio da taxa de registo;
3. Emissdo de uma copia do certificado de registo;
4. Registo da transmissdo de uma marca comunitaria;

S. Registo de uma licenga ou de outro direito sobre
uma marca comunitaria;

6. Registo de uma licen¢a ou de outro direito sobre um
pedido de marca comunitaria;

7.  Extingdo do registo de licencas ou de outros direi-
tos;

8. Modificagdo de uma marca comunitaria registada;
9. Fornecimento de extractos do registo;

10. Inspecc¢do piblica de um processo;

11. Emissdo de cdpias de documentos constantes do -

processo;
12. Emissdo de cépias autenticadas do pedido;

13. Comunica¢do de informagdes contidas nos proces-
s0s;

14. Verificagdo da fixagdo das custas a pagar.

3. O regulamento de execugio e o regulamento proces-
sual das cimaras de recurso serdo adoptados segundo o
procedimento previsto no artigo 141°

Artigo 141°

Instituicao de um comité ¢ procedimento de adopgao dos
regulamentos de execugio

1. A Comissdo serd assistida por um comité composto
pelos representantes dos Estados-membros denominado
«Comité para as questdes relativas as taxas, as regras de
execu¢do e ao procedimento das cdmaras de recurso do
Instituto de Harmonizacio do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos)», presidido por um representante da
Comissao.

2. O representante da Comissdo submeterd a apreciagido
do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitird o seu parecer sobre esse projecto num prazo que
o presidente pode fixar em fun¢do da urgéncia da ques-
tdo em causa. O parecer serd emitido por maioria, nos
termos previstos no n? 2 do artigo 148° do Tratado para
a adopgio das decisdes que o Conselho é chamada a
tomar sob proposta da Comissio. Nas votacées no
comité, os votos dos representantes dos Estados-membros
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estio sujeitos a ponderagio definida no artigo atras
referido. O presidente nio participa na votagio.

A Comissdo adoptara as medidas projectadas desde que
sejam conformes com o parecer do comité.

Se as medidas projectadas ndo forem conformes com o
parecer do comité, ou na auséncia de parecer, a Comissdo
submeterd sem demora ao Conselho uma proposta rela-
tiva as medidas a tomar. O Conselho deliberard por
maioria qualificada. ;

Se, no termo de um prazo de trés meses a contar da data
em que o assunto foi submetido a apreciagio do
Conselho, este ultimo ainda nio tiver deliberado, a
Comissdo adoptard as medidas propostas, excepto no
caso de o Conselho se ter pronunciado por maioria
simples contra as referidas medidas.

Artigo 142°

Compatibilidade com outras disposicbes do direito
comunitario

As disposi¢oes do Regulamento (CEE) n? 2081/92 do
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo a protecgdo
das indicagdes geograficas e denominagoes de origem dos
produtos agricolas e dos géneros alimenticios (1), e
nomeadamente o seu artigo 14° ndo sdo afectadas pelo
presente regulamento.

Artigo 143¢

Entrada em vigor

1. O presente regulamento entra em vigor 60 dias apés a
sua publicagdo no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias.

2. Os Estados-membros porio em vigor as medidas
necessarias por forca dos artigos 912 e 1102 no prazo de
trés anos a contar da entrada em vigor do presente
regulamento, e desse facto informardo imediatamente a
Comissdo.

3. Os pedidos de marcas comunitdrias poderdo ser depo-
sitados no instituto a partir da data fixada pelo Conselho
de Administracio mediante recomendagio do presidente
do instituto.

4. Os pedidos de marcas comunitirias depositados
durante os trés meses imediatamente anteriores a data

- referida no n? 3 serio considerados como tendo sido

entregues nessa data.

(1) JO n® L 208 de 24. 7. 1992, p. 1.
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O presente regulamento & obrigatério em todos os seus elementos e directamente aplicdvel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 1993.

Pelo Conselbo
O Presidente
A. BOURGEOIS
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Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Declaragao do Conselho ¢ da Comissdo relativa i sede do Instituto de Harmonizagio do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) '

Ao adoptarem o regulamento sobre a marca comunitiria, o Conselho e a Comissdo registam:

— que os representantes dos governos dos Estados-membros, reunidos a nivel de chefes de
Estado ou de Governo em 29 de Outubro de 1993, decidiram que o Instituto de
Harmonizagio do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) terd a sua sede em
Espanha, numa cidade a designar pelo Governo espanhol,

— que o Governo Espanhol designou Alicante como sede deste instituto.
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