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DIRECTIVAS

DIRECTIVA 2008/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 22 de Outubro de 2008

que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas

(Versdo codificada)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o artigo 95.°,

Tendo em conta a proposta da Comissio,

Tendo em conta o parecer do Comité Econdémico e Social
Europeu (1),

Deliberando nos termos do artigo 251.° do Tratado (?),

Considerando o seguinte:

A Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezem-
bro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas (°) foi alterada quanto a
substancia (¥). Por razdes de clareza e racionalidade, de-
verd proceder-se a codificacdo da referida directiva.

As legislacdes que eram aplicadas nos Estados-Membros
em matéria de marcas, antes da entrada em vigor da
Directiva 89/104/CEE, comportavam disparidades suscep-
tiveis de entravar a livre circulagdo dos produtos e a livre
prestagdo de servigos e de distorcer as condi¢des de con-
corréncia no mercado comum. Importava, pois, aproxi-
mar estas legislacdes para assegurar o bom funciona-
mento do mercado interno.

Importa ndo desconhecer as solugdes e vantagens que o
regime da marca comunitdria pode oferecer as empresas
que pretendam adquirir marcas.

(") JO C 161 de 13.7.2007, p. 44.
(%) Parecer do Parlamento Europeu de 19 de Junho de 2007 (JO C 146

E de 12.6.2008, p. 76) e Decisio do Conselho de 25 de Setembro
de 2008.

() JO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
(* Ver parte A do anexo L

(4)

Nio se afigura necessdrio proceder a uma aproximacio
total das legislagdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas. Basta limitar a aproximacio as disposicdes na-
cionais que tenham uma incidéncia mais directa sobre o
funcionamento do mercado interno.

A presente directiva ndo deverd retirar aos Estados-Mem-
bros a faculdade de continuar a proteger as marcas ad-
quiridas pelo uso, mas deverd regular apenas a sua rela-
¢do com as marcas adquiridas pelo registo.

Os Estados-Membros deverdo continuar igualmente a ter
toda a liberdade para fixar as disposicdes processuais
relativas ao registo, a caducidade ou a declaragio de
nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos
Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma
dos processos de registo e de declaragio de nulidade,
decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no
processo de registo ou no processo de declaracio de
nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de
os direitos anteriores poderem ser invocados no processo
de registo, prever um processo de oposi¢do, ou uma
andlise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverdo
manter a faculdade de determinar os efeitos da caduci-
dade ou da nulidade das marcas.

A presente directiva ndo deverd excluir a aplicagdo as
marcas de disposicdes do direito dos Estados-Membros
que ndo estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais
como disposi¢des relativas a concorréncia desleal, a res-
ponsabilidade civil ou a defesa dos consumidores.

A realizacio dos objectivos prosseguidos pela aproxima-
¢do pressupde que a aquisicdo e a conservagio do direito
sobre a marca registada sejam, em principio, subordina-
das as mesmas condigdes em todos os Estados-Membros.
Para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos
sinais susceptiveis de constituir uma marca desde que
sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos
de uma empresa dos de outras empresas. Os motivos
de recusa ou de nulidade relativos a prépria marca, por
exemplo, a auséncia de cardcter distintivo, ou relativos
aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, de-
verdo ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que
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alguns desses motivos sejam enumerados a titulo faculta-
tivo para os Estados-Membros, que podem assim manté-
-los ou introduzi-los na sua legislagdo. Os Estados-Mem-
bros deverdo poder manter ou introduzir nas respectivas
legislagdes motivos de recusa ou de nulidade relacionados
com condic¢des de aquisi¢do ou de conservacdo do direito
sobre a marca, para as quais ndo existe qualquer dispo-
sicdo de aproximacdo, referentes, por exemplo, a quali-
dade de titular da marca, a renovagdo da marca, ao re-
gime de taxas, ou a ndo observancia das normas proces-
suais.

A fim de reduzir o nimero total de marcas registadas e
protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o nimero
de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as
marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena
de caducidade. E necessdrio prever que a nulidade de uma
marca ndo possa ser declarada em virtude da existéncia
de uma marca anterior ndo usada, deixando simultanea-
mente aos Estados-Membros a faculdade de aplicar o
mesmo principio no que diz respeito ao registo de
uma marca ou de prever que uma marca nio possa ser
validamente invocada num processo de contrafac¢io se
se verificar, na sequéncia de uma excepcio, que o registo
da marca poderia ficar sujeito a caducidade. Em todos
estes casos cabe aos Estados-Membros fixar as normas
processuais aplicaveis.

E fundamental, para facilitar a livre circulagio de produ-
tos e servigos, providenciar para que as marcas registadas
passem a usufruir da mesma protec¢do de acordo com a
legislagdo de todos os Estados-Membros. Tal ndo priva os
Estados-Membros da faculdade de conceder uma protec-
¢do mais ampla as marcas que gozem de prestigio.

A protecgio conferida pela marca registada, cujo objec-
tivo consiste nomeadamente em garantir a funcio de
origem da marca, deverd ser absoluta em caso de identi-
dade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
servicos. A protec¢do deverd ser igualmente vdlida em
caso de semelhanga entre a marca e o sinal e entre os
produtos ou servicos. E indispensédvel interpretar a nogio
de semelhanca em relagio com o risco de confusio. O
risco de confusdo, cuja avaliagdo depende de numerosos
factores e nomeadamente do conhecimento da marca no
mercado, da associacio que pode ser feita com o sinal
utilizado ou registado, do grau de semelhanga entre a
marca e o sinal e entre os produtos ou servigos designa-
dos, deverd constituir a condigdo especifica da protecgdo.
Deverd ser do dominio das regras nacionais de processo
que a presente directiva ndo deverd prejudicar a questdo
dos meios pelos quais o risco de confusio pode ser
constatado, em especial o énus da prova.

(12)  Importa, por razdes de seguranga juridica e sem prejudi-
car de forma discriminatéria os interesses do titular de
uma marca anterior, estipular que este ultimo deixe de
poder requerer a declaracio de nulidade ou opor-se ao
uso de uma marca posterior a sua, de que tiver conscien-
temente tolerado o uso durante um longo periodo, salvo
se o registo da marca posterior tiver sido pedido com
mé-fé.

(13)  Todos os Estados-Membros estdo vinculados pela Con-
vengdo de Paris para a Protec¢io da Propriedade Indus-
trial. E necessdrio que as disposicdes da presente directiva
estejam em harmonia completa com as da referida con-
vencdo. As obrigacdes dos Estados-Membros decorrentes
dessa convencdo ndo deverdo ser afectadas pela presente
directiva. Se necessdrio, deverd ser aplicivel o segundo
paragrafo do artigo 307.° do Tratado.

(14) A presente directiva ndo deverd prejudicar as obrigacdes
dos Estados-Membros relativas ao prazo de transposi¢io
para o direito nacional da Directiva 89/104/CEE indicado
na parte B do anexo I,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.°

Ambito
A presente directiva é aplicavel a todas as marcas de produtos
ou de servi¢os que tenham sido objecto de registo ou de pedido
de registo, como marca individual, marca colectiva ou marca de
garantia ou de certificacdo, num Estado-Membro ou no Instituto

Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham sido objecto
de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

Artigo 2.°
Sinais susceptiveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de repre-
sentacdo grafica, nomeadamente as palavras, incluindo os no-
mes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, a forma do produto
ou da respectiva embalagem, na condi¢gio de que tais sinais
sejam adequados a distinguir os produtos ou servi¢os de uma
empresa dos de outras empresas.

Artigo 3.°
Motivos de recusa ou de nulidade

1. Seré recusado o registo ou ficardo sujeitos a declaragio de
nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

a) A sinais que ndo possam constituir uma marca;
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b) A marcas desprovidas de cardcter distintivo;

¢) A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indica-
¢des que possam servir, no comércio, para designar a espé-
cie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveni-
éncia geografica ou a época de produgio do produto ou da
prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d) A marcas constituidas exclusivamente por sinais ou indica-
¢des que se tenham tornado usuais na linguagem corrente
ou nos hdbitos leais e constantes do comércio;

€) A sinais constituidos exclusivamente:

i) pela forma imposta pela propria natureza do produto, ou

ii) pela forma do produto necessiria a obtencdo de um
resultado técnico, ou

i) pela forma que confira um valor substancial ao produto;

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

g) A marcas que sejam susceptiveis de enganar o publico, por
exemplo no que respeita a natureza, a qualidade ou a pro-
veniéncia geogrifica do produto ou do servico;

h) A marcas que, ndo tendo sido autorizadas pelas autoridades
competentes, sejam de recusar ou invalidar por forca do
artigo 6.°-B da Conven¢do de Paris para a Protec¢io da
Propriedade Industrial, adiante designada «Convengdo de Pa-
11S».

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

a) O uso dessa marca possa ser proibido por forca de legislagdo
que ndo seja a legislagdo em matéria de direito de marcas do
Estado-Membro interessado ou da Comunidade;

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

¢) A marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes
dos referidos no artigo 6.°-B da Convencdo de Paris e que
apresentem interesse publico, salvo se o seu registo tiver sido
autorizado em conformidade com a legislagio do Estado-
-Membro pela autoridade competente;

d) O requerente tenha apresentado de mé-fé o pedido de registo
da marca.

3. Nao serd recusado o registo de uma marca ou este nio
serd declarado nulo nos termos das alineas b), ¢) ou d) do n.° 1
se, antes da data do pedido de registo e ap6s o uso que dele foi
feito, a marca adquiriu um cardcter distintivo. Os Estados-Mem-
bros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro
periodo se aplicard também no caso em que o cardcter distin-
tivo tiver sido adquirido apés o pedido de registo ou o registo.

4. Um Estado-Membro pode prever que, ndo obstante o dis-
posto nos n.% 1, 2 e 3, os motivos de recusa de registo ou de
nulidade aplicdveis no Estado-Membro em causa antes da data
de entrada em vigor das disposi¢des necessdrias para dar cum-
primento a Directiva 89/104/CEE se apliquem as marcas para as
quais tenha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.

Artigo 4.°

Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a
conflitos com direitos anteriores

1. O pedido de registo de uma marca serd recusado ou,
tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficard passivel
de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idéntica a uma marca anterior e se os pro-
dutos ou servigos para os quais o registo da marca for
pedido ou a marca tiver sido registada forem idénticos aos
produtos ou servicos para os quais a marca anterior estd
protegida;

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

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

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

i) marcas comunitdrias,

ii) marcas registadas no Estado-Membro ou, no que se re-
fere a Bélgica, aos Paises Baixos ¢ ao Luxemburgo, no
Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,
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i) marcas que tenham sido objecto de um registo interna-
cional com efeitos no Estado-Membro;

b) As marcas comunitdrias para as quais seja validamente invo-
cada a antiguidade, nos termos do Regulamento (CE)
n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre
a marca comunitdria ('), em relagio a uma marca referida
nos paragrafos ii) e i) da alinea a), mesmo que esta dltima
tenha sido objecto de rendncia ou se tenha extinguido;

(g
~

Os pedidos de marcas referidas nas alineas a) e b), sob
reserva do respectivo registo;

d) As marcas que, a data da apresentacdo do pedido de registo
ou, eventualmente, a data da prioridade invocada em apoio
do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no
Estado-Membro em causa na acepgdo em que a expressio
«notoriamente conhecida» é empregue no artigo 6.°-B da
Convengio de Paris.

3. O pedido de registo de uma marca serd igualmente recu-
sado ou, tendo sido efectivado, o registo de uma marca ficard
passivel de ser declarado nulo se a marca for idéntica ou seme-
lhante a uma marca comunitdria anterior na acep¢do do n.° 2 e
se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para pro-
dutos ou servicos que ndo sejam semelhantes aqueles para os
quais a marca comunitaria anterior foi registada, sempre que a
marca comunitdria anterior goze de prestigio na Comunidade e
sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo mo-
tivo, tirar partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio
da marca comunitdria anterior ou possa prejudicd-los.

4. Os Estados-Membros podem ainda prever que o pedido de
registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado,
que o registo de uma marca fique passivel de ser declarado nulo
sempre que e na medida em que:

a) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca nacional
anterior na acepgio do n.° 2 e se destine a ser ou tiver sido
registada para produtos ou servi¢os que ndo sejam semelhan-
tes aqueles para os quais a marca anterior foi registada,
sempre que a marca comunitdria anterior goze de prestigio
no Estado-Membro em questio e sempre que o uso da
marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido
indevido do cardcter distintivo ou do prestigio da marca
comunitdria anterior ou possa prejudica-los;

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

¢) A utilizagdo da marca possa ser proibida por forga de um
direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.° 2

() JOL 11 de 14.1.1994, p. 1.

e na alinea b) do presente nimero e, nomeadamente, por
forca de:

i) um direito ao nome,

ii) um direito a imagem,

iiiy um direito de autor,

iv) um direito de propriedade industrial;

d) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca colectiva
anterior que tenha conferido um direito que haja expirado
dentro de um prazo maximo de trés anos antes da apresen-
tacdo do pedido;

e) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca de garan-
tia ou de certificacdo anterior que tenha conferido um direito
que haja cessado dentro de um prazo anterior a apresentacdo
do pedido de registo e cuja duragdo ¢ fixada pelo Estado-
-Membro;

f) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca anterior
registada para produtos ou servios idénticos ou semelhantes
que tenha conferido um direito que haja cessado por nio
renovacdo dentro de um prazo méximo de dois anos ante-
rior a apresentagio do pedido de registo, excepto se o titular
da marca anterior tiver dado o seu acordo para o registo da
marca posterior ou ndo tiver usado a sua marca;

g) A marca seja susceptivel de confusdo com uma marca utili-
zada num pafs estrangeiro no momento em que foi apresen-
tado o pedido e que continue a ser utilizada nesse pais, desde
que o pedido tenha sido feito de mé-fé pelo requerente.

5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstan-
cias adequadas, o pedido de registo de uma marca ndo tenha de
ser recusado ou o registo de uma marca ndo tenha de ser
declarado nulo uma vez que o titular da marca anterior ou
do direito anterior consinta no registo da marca posterior.

6. Um Estado-Membro pode prever que, ndo obstante o dis-
posto nos n. 1 a 5, os motivos de recusa ou de nulidade
aplicaveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada
em vigor das disposicdes necessdrias para dar cumprimento a
Directiva 89/104/CEE se apliquem as marcas para as quais te-
nha sido apresentado pedido de registo antes dessa data.

Artigo 5.°
Direitos conferidos pela marca

1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclu-
sivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o
seu consentimento, faga uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idéntico a marca para produtos ou servigos
idénticos aqueles para os quais a marca foi registada;
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b) De um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade
ou semelhanca com a marca e devido a identidade ou seme-
lhanca dos produtos ou servicos a que a marca e o sinal se
destinam, exista um risco de confusio, no espirito do pad-
blico; o risco de confusdo compreende o risco de associacio
entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderd também estipular que o
titular fique habilitado a proibir que terceiros facam uso, na vida
comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idéntico
ou semelhante & marca para produtos ou servios que ndo
sejam semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada,
sempre que esta goze de prestigio no Estado-Membro e que o
uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do
cardcter distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem pre-
enchidas as condi¢des enumeradas nos n.% 1 e 2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-los no mercado
ou armazend-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer ser-
vigos sob o sinal;

¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais ¢ na publicidade.

4. Antes da entrada em vigor das disposi¢des necessdrias
para dar cumprimento a Directiva 89/104/CEE num Estado-
-Membro, nos casos em que o direito desse Estado-Membro
ndo previa a proibi¢io do uso de um sinal nas condi¢des pre-
vistas na alinea b) do n.° 1 ou no n.° 2, os direitos conferidos
pela marca ndo podem ser invocados para impedir a continua-
cdo do uso desse sinal.

5. Os n 1 a4 ndo afectam as disposi¢des aplicaveis num
Estado-Membro relativas a protec¢do contra o uso de um sinal
feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os
produtos ou servicos, desde que a utilizacio desse sinal, sem
justo motivo, tire partido indevido do caricter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique.

Artigo 6.°
Limitagio dos efeitos da marca

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

a) Dos seus proprios nome e endereco;

b) De indicacdes relativas a espécie, a qualidade, a quantidade,
ao destino, ao valor, a proveniéncia geografica, a época de

produgido do produto ou da prestagdo do servico ou a outras
caracteristicas dos produtos ou servigos;

¢) Da marca, sempre que tal seja necessdrio para indicar o
destino de um produto ou servico, nomeadamente sob a
forma de acessorios ou pegas sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com praticas
honestas em matéria industrial ou comercial.

2. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular
proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito
anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pelas
leis do Estado-Membro em questdo, e dentro dos limites do
territorio em que é reconhecido.

Artigo 7.°
Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular
proibir o uso desta para produtos comercializados na Comuni-
dade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. 0 n° 1 ndo é aplicdvel sempre que existam motivos
legitimos que justifiquem que o titular se oponha a comerciali-
zagdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o
estado desses produtos seja modificado ou alterado apds a sua
colocacdo no mercado.

Artigo 8.°
Licengas

1. Uma marca pode ser objecto de licencas para a totalidade
ou parte dos produtos ou servicos para os quais tenha sido
registada e para a totalidade ou parte do territorio de um Es-
tado-Membro. As licengas podem ser exclusivas ou nio exclu-
sivas.

2. O titular de uma marca pode invocar os direitos conferi-
dos por essa marca em oposicdo a um licenciado que infrinja
uma das cldusulas do contrato de licenca, em especial no que
respeite:

a) Ao seu prazo de validade;

b) A forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser
usada;

¢) A natureza dos produtos ou servicos para os quais foi con-
cedida a licenga;

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

¢) A qualidade dos produtos fabricados ou dos servicos forne-
cidos pelo licenciado.
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Artigo 9.°
Preclusdo por tolerincia

1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca
anterior tal como referida no n.° 2 do artigo 4.°, embora tendo
conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Mem-
bro, de uma marca registada posterior por um perfodo de cinco
anos consecutivos, deixard de ter direito, com base nessa marca
anterior, quer a requerer a declaracio de nulidade do registo da
marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relagio aos
produtos ou servicos para os quais a marca posterior tenha
sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido
efectuado de ma-fé.

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que o n° 1 se
aplique ao titular de uma marca anterior prevista na alinea a)
do n.° 4 do artigo 4.°, ou de um outro direito anterior previsto
nas alineas b) ou ¢) do n.° 4 daquele mesmo artigo 4.°

3. Nos casos previstos nos n. 1 ou 2, o titular de uma
marca registada posterior ndo terd o direito de se opor ao
uso do direito anterior, mesmo se esse direito nio possa ji
ser invocado contra a marca posterior.

Artigo 10.°
Uso da marca

1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encer-
ramento do processo de registo, a marca ndo tiver sido objecto
de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questio,
para os produtos ou servigos para que foi registada, ou se tal
uso tiver sido suspenso durante um periodo ininterrupto de
cinco anos, a marca fica sujeita as san¢des previstas na presente
directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.

Sdo igualmente considerados como uso para efeitos do primeiro
parégrafo:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que ndo
alterem o cardcter distintivo da marca na forma sob a qual
foi registada;

b) A aposicio da marca em produtos ou na respectiva emba-
lagem no Estado-Membro em questio apenas para efeitos de
exportagao.

2. O uso da marca com o consentimento do titular ou por
qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma
marca de garantia ou certificacio serd considerado feito pelo
titular.

3. No que diz respeito as marcas registadas antes da data de
entrada em vigor das disposi¢des necessdrias para dar cumpri-
mento a Directiva 89/104/CEE no Estado-Membro em questdo:

a) Quando uma disposicdo em vigor antes dessa data estabele-
cia sancdes pelo ndo uso de uma marca durante um periodo
ininterrupto, considera-se que o periodo de cinco anos refe-
rido no primeiro pardgrafo do n.° 1 comegou a decorrer ao
mesmo tempo que qualquer perfodo de ndo uso que jd esteja
a decorrer aquela data;

b) Quando, antes daquela data, ndo estava em vigor qualquer
disposicdo sobre uso, considera-se que os periodos de cinco
anos referidos no primeiro pardgrafo do n.° 1 comecam a
decorrer a partir daquela data.

Artigo 11.°

Sancdes pelo ndo uso de uma marca em processos judiciais
ou administrativos

1. O registo de uma marca ndo pode ser declarado nulo em
virtude da existéncia de uma marca anterior invocada em opo-
sicdo e que ndo satisfaca as condi¢des de uso exigidas nos n.% 1
e 2 ou, consoante for o caso, no n.° 3 do artigo 10.°

2. Um Estado-Membro pode prever que o registo de uma
marca ndo possa ser recusado em virtude da existéncia de
uma marca anterior invocada em oposi¢do que ndo satisfaca
as condigdes de uso exigidas nos n. 1 e 2 ou, consoante for
o caso, no n.° 3 do artigo 10.°

3. Sem prejuizo da aplicacio do artigo 12.° em caso de
pedido reconvencional que tenha por fundamento uma marca
cujo registo seja passivel de ser extinto, um Estado-Membro
pode prever que uma marca ndo possa ser validamente invocada
num processo de contrafacgdo se se verificar, na sequéncia de
uma excep¢do, que o registo da marca poderia igualmente ser
extinto por for¢a do n.° 1 do artigo 12.°

4. Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma
parte dos produtos ou servios para os quais foi registada,
considera-se que, para efeitos de aplicagdo dos nimeros prece-
dentes, estd registada apenas para essa parte dos produtos ou
Servigos.

Artigo 12.°
Causas de extingio

1. O titular de uma marca pode ver extintos os seu direitos
se, durante um periodo ininterrupto de cinco anos, a marca nio
tiver sido objecto de uma utiliza¢do séria no Estado-Membro em
causa para os produtos ou servicos para que foi registada e se
ndo existirem motivos justos para a sua ndo utilizagdo.

Contudo, ninguém poderd requerer a extingdo do registo de
uma marca se, durante o intervalo entre o fim do periodo de
cinco anos e a introdugdo do pedido de extingdo, tiver sido
iniciado ou reatado uma utilizagdo séria da marca.
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O inicio ou o reatamento da utilizagdo nos trés meses imedia-
tamente anteriores a introducdo do pedido de extingdo, conta-
dos a partir do fim do periodo ininterrupto de cinco anos de
ndo utilizacdo, ndo serdo tomados em consideracio se as dili-
géncias para o inicio ou reatamento da utilizacdo s6 ocorrerem
depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser
introduzido um pedido de extingdo.

2. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, o titular da marca
pode ver extintos os seus direitos se, apds a data em que o
registo foi efectuado:

a) Como consequéncia da actividade ou inactividade do titular,
a marca se tiver transformado na designagdo usual no co-
mércio do produto ou servico para que foi registada;

b) No seguimento da utilizacio feita pelo titular da marca ou
com o seu consentimento para os produtos ou servi¢os para
que foi registada, a marca for propicia a induzir o publico
em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e
da origem geogrifica desses produtos ou servigos.

Artigo 13.°

Motivos de recusa, extingio ou nulidade apenas para alguns
produtos ou servicos

Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca
ou para a sua extingdo ou nulidade apenas no que respeita a
alguns dos produtos ou servicos para que o registo da marca foi
pedido ou efectuado, a recusa do registo, a sua extingdo ou a
nulidade abrangerdo apenas esses produtos ou servicos.

Artigo 14.°

Verificagio a posteriori da nulidade do registo de uma
marca ou da sua extingdo

Quando a antiguidade de uma marca anterior, que tenha sido
objecto de rentincia ou cujo registo tenha extinto, for invocada
para uma marca comunitdria, a nulidade do registo da marca
anterior ou a sua extingdo podem ser constatadas a posteriori.

Artigo 15.°

Disposicdes especiais relativas a marcas colectivas, marcas
de garantia e marcas de certificacio

1. Sem prejuizo do artigo 4.°, os Estados-Membros cuja le-
gislacdo autorize o registo de marcas colectivas ou de marcas de
garantia ou de certificacio podem estipular que o registo dessas
marcas seja recusado, seja considerado extinto ou seja declarado
nulo, com base em motivos adicionais aos especificados nos
artigos 3.° e 12.°, quando a fungio dessas marcas o exigir.

2. Em derrogacio da alinea ¢) do n° 1 do artigo 3.2, os
Estados-Membros podem estipular que os sinais ou indicagdes
utilizados no comércio para designar a origem geogréfica dos
produtos ou servicos possam constituir marcas colectivas ou
marcas de garantia ou certificagio. Uma marca deste género
ndo confere ao titular o direito de proibir a um terceiro que
use no comércio esses sinais ou indicacdes, desde que esse uso
se faca em conformidade com praticas honestas em matéria
industrial ou comercial; nomeadamente, uma marca deste gé-
nero ndo pode ser oposta a um terceiro habilitado a usar uma
denominagdo geografica.

Artigo 16.°

Comunicagio
Os Estados-Membros comunicardo a Comissdo o texto das prin-
cipais disposicdes de direito interno adoptadas no dominio re-
gido pela presente directiva.
Artigo 17.°
Revogacao

E revogada a Directiva 89/104/CEE, com a redaccio que lhe foi
dada pela decisdo referida na parte A do anexo I, sem prejuizo
das obrigagdes dos Estados-Membros no que respeita ao prazo
de transposicdo para o direito nacional da referida directiva
indicado na parte B do anexo L

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

Artigo 18.2

Entrada em vigor

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

Artigo 19.°

Destinatdrios

Os Estados-Membros sdo os destinatdrios da presente directiva.

Feito em Estrasburgo, em 22 de Outubro de 2008.

Pelo Conselho
O Presidente
J.-P. JOUYET

Pelo Parlamento Europeu
O Presidente
H.-G. POTTERING
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ANEXO [

PARTE A

Directiva revogada com a sua alteracio

(referidas no artigo 17.°)

Directiva 89/104/CEE do Conselho (JO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

Decisdo 92/10/CEE do Conselho (JO L 6 de 11.1.1992, p. 35).

PARTE B

Prazo de transposicio para o direito nacional

(referido no artigo 17.°)

Directiva Prazo de transposi¢io

89/104/CEE 31 de Dezembro de 1992
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ANEXO II

Quadro de correspondéncia

Directiva 89/104/CEE Presente Directiva
Artigo 1.° Artigo 1.°
Artigo 2.° Artigo 2.°
Artigo 3.%, n.° 1, alineas a) a d) Artigo 3.%, n.° 1, alineas a) a d)
Artigo 3.%, n.° 1, alinea e), frase introdutéria Artigo 3.%, n.° 1, alinea e), frase introdutéria
Artigo 3.%, n.° 1, alinea e), primeiro travessio Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), subalinea i)
Artigo 3.%, n.° 1, alinea e), segundo travessdo Artigo 3.%, n.° 1, alinea ¢), subalinea ii)
Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), terceiro travessdo Artigo 3.°, n.° 1, alinea e), subalinea iii)
Artigo 3.°, n.° 1, alineas f), g) ¢ h) Artigo 3.°, n.° 1, alineas f), g) e h)
Artigo 3.°, n.% 2, 3 e 4 Artigo 3.°,n.% 2, 3 e 4
Artigo 4.° Artigo 4.°
Artigo 5.° Artigo 5.°
Artigo 6.° Artigo 6.°
Artigo 7.° Artigo 7.°
Artigo 8.° Artigo 8.°
Artigo 9.° Artigo 9.°
Artigo 10.°, n.° 1 Artigo 10.°, n.° 1, primeiro pardgrafo

Artigo 10.°, n.° 2 Artigo 10.°, n.° 1, segundo pardgrafo
Artigo 10.°, n.° 3 Artigo 10.°, n.° 2

Artigo 10.°, n.° 4 Artigo 10.%, n.° 3

Artigo 11.° Artigo 11.°

Artigo 12.°, n.° 1, primeira frase Artigo 12.°, n.° 1, primeiro pardgrafo
Artigo 12.°, n.° 1, segunda frase Artigo 12.°, n.° 1, segundo pardgrafo
Artigo 12.°, n.° 1, terceira frase Artigo 12.°, n.° 1, terceiro paragrafo
Artigo 12.°, n.° 2 Artigo 12.°, n.° 2

Artigo 13.° Artigo 13.°

Artigo 14.° Artigo 14.°

Artigo 15.° Artigo 15.°

Artigo 16.°, n.% 1 e 2 —

Artigo 16.°, n.° 3 Artigo 16.°
— Artigo 17.°
— Artigo 18.°
Artigo 17.° Artigo 19.°
— Anexo |

— Anexo 11




