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1 Introducao — Descrigao geral do processo de
oposicao

O processo de oposicao inicia-se apos a recec¢ao do ato de oposigcao, do qual o
requerente é informado e que pode ser consultado no ficheiro eletrénico acessivel no
sitio Web do Instituto.

Apos a recegao do ato de oposicao, o Instituto verifica se a taxa de oposicao aplicavel
foi paga. Se a taxa nao tiver sido paga, a oposi¢cao é considerada nao apresentada.

Em seguida, o Instituto verifica a admissibilidade da oposi¢do. Ha dois tipos de
irregularidades respeitantes a admissibilidade.

1. Irregularidades absolutas: irregularidades que ndo podem ser sanadas apos o
termo do prazo de oposigdo. Se 0 oponente ndo sanar estas irregularidades por
iniciativa propria dentro do prazo de oposicao, esta sera considerada inadmissivel.

2. Irregularidades relativas: irregularidades que podem ser sanadas ap6s o termo do
prazo de oposicdo. O Instituto convidara o oponente, apés o termo do prazo de
oposicao, a sanar as irregularidades num prazo nao prorrogavel de dois meses. Se
0 oponente ndo sanar as irregularidades, esta sera rejeitada por inadmissibilidade.

E de suma importancia esclarecer. que, para salvaguardar o principio da
imparcialidade, o Instituto ndo enviara nenhuma comunicacgéao relativa ao pagamento
da taxa de oposigdo ou as irregularidades respeitantes 'a admissibilidade durante o
prazo de oposicdo. A admissibilidade da oposicdo s6 sera determinada depois de
terminado o prazo de oposigao.

Apods a andlise da admissibilidade da oposicéo, sera enviada uma notificacdo a ambas
as partes para fixar os prazos do processo. Este comecga por um periodo durante o
qual as partes sao incentivadas a negociar um acordo porque, se forem satisfeitas
certas condicdes, a taxa de oposicao sera reembolsada — esse periodo é conhecido
por «periodo de reflexao». O periodo de reflexdo é fixado de modo a expirar dois
meses apoés a notificacdo da admissibilidade. Pode ser prorrogado uma sé vez por
22 meses e ter uma duragcdo maxima de 24 meses. O ato de oposicao e outros
documentos recebidos sao enviados, juntamente com a notificagédo, ao requerente.

Expirado o periodo de reflexao, inicia-se a fase contraditéria do processo. O oponente
dispbe entdo de mais 2 meses para apresentar todas as provas e observagdes que
considere necessarias para fundamentar a sua oposicdo. Passados estes 2 meses e
depois de |he terem sido enviadas as provas e observagdes apresentadas (se as
houver), o requerente dispde de 2 meses para responder a oposi¢ao.

Nesta fase, o requerente pode apresentar um pedido de prova de uso, exigindo que o
oponente prove que as marcas anteriores registadas ha mais de 5 anos foram usadas.
Se esse pedido for apresentado, o requerente pode, antes de apresentar as suas
provas e observagbes, aguardar até que o oponente produza a referida prova. O
oponente tem, entdo, a possibilidade de comentar as observacdes do requerente.
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Se o requerente ndo apresentar um pedido de prova de uso, mas apresentar provas e
observagdes, sera concedido um prazo de 2 meses ao oponente para se pronunciar
sobre as mesmas. Apds essa troca de alegacdes, normalmente estdo reunidas as
condi¢des para a tomada de uma decis&o sobre a oposicao.

Em certos casos, podera revelar-se util ou necessario proceder a outra troca de
alegacgdes. Tal pode acontecer, por exemplo, quando o processo versa sobre questdes
complexas ou quando o oponente suscita um ponto novo que é admitido no processo.
Neste caso, o requerente podera ter a oportunidade de responder. Compete entdo ao
examinador decidir se também deve ser concedida uma nova possibilidade ao
oponente para se pronunciar.

O Instituto podera solicitar as partes que limitem as suas observagdes a determinadas
questodes, permitindo-lhes que apresentem observagdes sobre outras questdes numa
fase posterior do processo.

Depois de as partes terem apresentado as suas observagoes, o processo € encerrado,
estdo reunidas as condi¢gbes para uma decisdo sobre o mérito da causa e as partes
sdo consequentemente informadas.

Quando ¢é apresentada oposi¢do contra um registo internacional que designa a UE,
todas as referéncias a pedidos de MUE incluidas nas presentes Linhas de orientagao
devem ser interpretadas como sendo aplicaveis aos registos internacionais que
designam a UE. As Linhas de orientacdo, Parte M, Marcas Internacionais, abrangem
os detalhes especificos de oposigdes relacionadas com registos internacionais.

2 Ato de oposicao

21 Ato de oposigao por escrito

Artigo 46.° do RMUE
Artigo 4.° e artigo 63.°, n.° 1, alinea a), do RDMUE

Decisdo n.° EX-19-1 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/01/2019, relativa a
comunicagao por meios eletronicos

O Instituto deve receber o ato de oposicdo por escrito e dentro do periodo de
oposi¢ao, nomeadamente dentro do prazo de 3 meses a contar da publicacdo do
pedido de MUE contestado.

O ato de oposicao pode ser apresentado usando o formulario eletrénico disponivel na
area do utilizador no sitio Web do Instituto. Depois de apresentado, o formulario
eletronico sera processado automaticamente, sendo emitido um recibo para o
oponente. O ato de oposicdo pode também ser apresentado por fax ou correio e em
ambos os casos € igualmente enviado ao oponente um recibo apés a introdu¢ao do
ato no sistema informatico do Instituto.
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211 Oposicdes antecipadas contra um registo internacional

Artigo 196.°, n.° 2, do RMUE

Artigo 77.°, n.° 3, do RDMUE

A oposicao contra um registo internacional que designe a UE (RI) pode ser
apresentada durante um prazo de 3 meses com inicio 1 més apo6s a data da primeira
republicagao. Por exemplo, se a data da primeira republicacao for 15/04/2016, o prazo
de oposicdo comeca em 15/05/2016 e termina em 15/08/2016.

No caso dos registos internacionais cuja data da primeira republicagdo é anterior a
data de entrada em vigor, 23/3/2016, da alteragdo do artigo 196.°, n.° 2, do RMUE,
introduzida pelo Regulamento (UE) 2015/2424, aplica-se o prazo anterior segundo o
qual a oposigao deve ser apresentada num prazo de 3 meses com inicio 6 meses
apos a data da primeira republicacado. Por exemplo, se a data da primeira republicagao
for 22/03/2016, o prazo de oposicdo comeca em 22/09/2016 e termina em 22/12/2016.

Nao obstante, os atos de oposigcdo apresentados apds a republicacdo do RI, mas
antes do inicio do prazo de oposi¢ao, ficardo suspensos e serao considerados como
tendo sido depositados no primeiro dia do prazo de oposicdo. O oponente sera
informado em conformidade. Se a oposigao for retirada antes dessa data, a taxa de
oposicao sera restituida.

21.2 Oposigao antecipada contra um pedido de MUE

Artigos 44.° e 46.° do RMUE

Qualquer ato de oposicao contra um pedido de MUE recebido antes do inicio do prazo
de oposigéo ficara suspenso e sera considerado como tendo sido depositado no
primeiro dia do prazo de oposicdo, homeadamente no primeiro dia apos a publicagao
do pedido de MUE na Parte A.1 do Boletim de Marcas da Uniao Europeia. O oponente
sera apropriadamente informado. Se a oposicao for retirada antes dessa data ou se o
pedido de MUE for recusado ou retirado antes da publicacdo, a taxa de oposicao sera
restituida.

2.2 Pagamento

Relativamente as regras gerais sobre pagamentos, consultem-se as Linhas de
orientagdo, Parte A, Disposicbes gerais, Secgdo 3, Pagamento de taxas, custas e
encargos.
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2.2.1 Ato de oposigao apresentado apés o termo do prazo, pagamento
efetuado dentro do prazo de oposi¢ao

Artigo 5.°, n.° 2, do RDMUE

Se o Instituto tiver recebido o pagamento dentro do prazo de oposigao, mas o ato de
oposicao tiver chegado fora do prazo prescrito, a oposigao é considerada inadmissivel.
Neste caso, o Instituto ndo restituira a taxa de oposicdo. O oponente deve ser
notificado e pode pronunciar-se sobre a conclusdo de inadmissibilidade dentro do
prazo fixado pelo Instituto.

Se o oponente apresentar provas convincentes, tais como relatérios de fax,
confirmagdes de entrega por estafeta e/ou avisos de rececao de correio registado, que
comprovem que o ato de oposigdo ndo chegou extemporaneamente e foi, de facto,
recebido corretamente pelo Instituto dentro do prazo de oposigdo de 3 meses, o
Instituto tera de reconsiderar a sua decisdo e aceitar a oposi¢cao como tendo sido
recebida dentro do prazo de oposi¢ao. Neste caso, a analise da admissibilidade pode
prosseguir. Se as provas apresentadas pelo oponente ndo comprovarem que o ato de
oposicao foi recebido dentro do prazo de oposicdo ou se o oponente nao se
pronunciar dentro do prazo estabelecido, devera ser adotada uma decisao declarando
a inadmissibilidade da oposicdo. Quando a decisao for notificada ao oponente, devera
ser enviada uma copia da mesma ao requerente.

222 Data de pagamento

Artigo 46.°, n.° 3, e artigo 180.° do RMUE

Artigo 5.°, n.° 1,,do RDMUE

O Instituto deve receber a totalidade do montante da taxa de oposicao dentro do prazo
de oposicdo. Se a taxa de oposicdo nao tiver sido recebida dentro do prazo de
oposicao, considerar-se-a que o ato de oposig¢ao nao foi apresentado.

2.2.21 Pagamento por transferéncia bancaria

Os pagamentos por transferéncia bancaria recebidos apds o prazo de oposi¢cao sao
considerados efetuados dentro do prazo de oposigdo se o oponente (i) apresentar
provas de que deu ordem de transferéncia a um estabelecimento bancario dentro do
prazo de oposicao e (ii) pagar uma sobretaxa de 10 % da taxa de oposigao. Nao tera
de ser paga qualquer sobretaxa se existirem provas de que a ordem ao banco foi dada
pelo menos 10 dias antes do termo do prazo de oposigao.
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2222 Pagamento por conta corrente

Artigo 179.°, n.° 1, e artigo 180.°, n.° 1, do RMUE

Decisdo n.° EX-17-7 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/09/2017, relativa aos
métodos de pagamento de taxas e encargos e que determina o montante n&o
significativo de taxas e encargos

Se o oponente ou o0 seu mandatario tiver uma conta corrente, o pagamento considera-
se efetuado no dia em que o Instituto recebe a oposicao.

Uma vez que um pagamento por conta corrente se considera efetuado na data de
rececado da oposigao, se o ato de oposi¢do chegar atrasado, o pagamento também
estara fora de prazo. Consequentemente, considerar-se-a que a oposicdo nao foi
apresentada.

A nao indicagdo ou a indicacao incorreta do montante da taxa de oposi¢gdo nao tem
qualquer consequéncia negativa para a oposi¢ao, na medida em que é evidente que o
oponente tinha a intencdo de pagar o montante da taxa de oposigao.

Mesmo nao havendo nenhum pedido expresso por parte do oponente, a existéncia de
uma conta corrente bastara para que o débito seja efetuado. Tal aplica-se
independentemente de o formulario de oposicao ter sido usado ou nao.

A Unica excecao a esta regra € quando o titular de uma conta corrente informa o
Instituto, por escrito, de que ndo deseja que essa conta corrente seja usada para o
pagamento de uma determinada taxa ou encargo (indicando, por exemplo, uma
transferéncia bancaria).

Pagamento da taxa de oposicdo por débito em conta corrente de um terceiro

O pagamento de uma taxa de oposigcao por débito em conta corrente de um terceiro
carece do consentimento expresso do titular da conta corrente, mediante o qual este
autoriza o débito dessa taxa especifica na sua conta. Nesse caso, o oponente tem de
apresentar uma autorizagao dentro do prazo de oposigéo.

O pagamento considera-se efetuado na data em que o Instituto recebe a autorizagéo.

223 Consequéncias em caso de falta de pagamento

Artigo 99.° do RMUE

Artigo 5.°, n.° 1, do RDMUE

Se a taxa de oposi¢cado nao for paga dentro do prazo de oposigéo, considerar-se-a que
a oposicao nao foi apresentada, sendo obrigatdrio notificar esse facto ao oponente.

Simultaneamente, tem de ser enviada uma copia dessa carta ao requerente para
informacéo.
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Se, dentro do prazo permitido, o oponente apresentar ao Instituto provas convincentes
de que a perda de direitos foi incorreta e comprovar que o pagamento foi efetuado
dentro do prazo, tera de ser enviada uma notificacdo, com cépia para o requerente; o
requerente recebera ainda as provas apresentadas pelo oponente.

Se a oposig¢ao nao for considerada como tendo sido apresentada, o oponente tem
direito a solicitar uma decisao formal dentro do prazo de 2 meses. Se o fizer, a decisao
tem de ser enviada a ambas as partes.

No que se refere aos casos em que a taxa de oposi¢cao ndo foi paga na totalidade ou
nao tenha sido paga até ter terminado o prazo de oposi¢céo, consultar o ponto 6.4.1
infra.

23 Linguas e traducgao do ato de oposigcao

Artigo 146.°, n.° 5, artigo 146.°, n.° 6, alinea a), e artigo 146.°, n.° 7, do RMUE

Artigo 5.°, n.%s 3 e 4, e artigo 65.°, do RDMUE

2.3.1 Lingua do processo

O ato de oposicdo deve ser apresentado numa das cinco linguas de trabalho do
Instituto. As regras relativas a lingua dos processos sao explicadas
pormenorizadamente nas Linhas de Orientagao, Parte A, Disposi¢cdes gerais, Secgao
4, Lingua dos processos.

De acordo com estas regras, em alguns processos de oposigdo 0 oponente pode
escolher entre duas linguas do processo possiveis (a primeira e segunda linguas do
pedido de MUE contestado, sendo ambas linguas de trabalho do Instituto), e noutros é
possivel apenas uma lingua do processo (quando a primeira lingua ndo € uma das
cinco linguas de trabalho do Instituto, a lingua do processo de oposi¢gédo s6 pode ser a
segunda lingua do pedido de MUE contestado).

Nos casos em que existe escolha, a lingua do processo sera a expressamente
indicada pelo oponente no ato de oposigao ou, na falta de indicagdo expressa, a lingua
em que o ato de oposigao foi apresentado, desde que, em ambos os casos, seja uma
das linguas do processo possiveis.

Quando o oponente opta por uma lingua do processo incorreta, o RMUE faz a
distingao entre duas situagbes diferentes: quando a lingua incorreta € uma lingua de
trabalho do Instituto e quando a lingua incorreta € uma das linguas oficiais da Uniao
Europeia (mas ndo do Instituto). Dependendo da situagao aplicavel, existem diferentes
consequéncias e prazos que o oponente tem de respeitar ao escolher a lingua do
processo correta e apresentar a traducao do ato de oposigao.

e Se a lingua escolhida pelo oponente for uma lingua de trabalho do Instituto, mas
ndo uma das linguas do processo possiveis, o oponente deve apresentar, a
expensas préprias, uma tradugcido do ato de oposi¢céo para a primeira lingua, desde
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que esta seja uma lingua de trabalho do Instituto, ou para a segunda lingua. A
traducao deve ser apresentada dentro do prazo de 1 més a contar do termo do
prazo de oposicao de 3 meses. A lingua para a qual o ato de oposicao tiver sido
traduzido passa a ser, entao, a lingua do processo. Se o0 oponente ndo apresentar a
tradugéo dentro do prazo previsto, a oposicao sera rejeitada por inadmissibilidade.
Aplica-se o disposto no artigo 146.°, n.° 7, do RMUE e no artigo 5.°, n.°s 3 e 4, do
RDMUE.

® Se a lingua escolhida pelo oponente ndo for uma lingua de trabalho do Instituto,
o0 oponente deve apresentar, a expensas proprias, uma traducido do ato de
oposi¢ao para a primeira lingua, desde que esta seja uma lingua de trabalho do
Instituto, ou para a segunda lingua. A traducao deve ser apresentada durante o
prazo de oposicdo de 3 meses. Se o oponente ndo apresentar a traducao durante
0 prazo de oposigao, esta sera rejeitada por inadmissibilidade. Aplica-se o disposto
no artigo 146.°, n.° 5, do RMUE, na medida em que especifica claramente que o ato
de oposicao deve ser apresentado numa lingua de trabalho do Instituto. Quando
nao for apresentado numa lingua de trabalho do Instituto, ndo se aplica o prazo de
1 més para corrigir a irregularidade, previsto no artigo 146.%, n.° 7, e artigo 5.°, n.° 3,
do RDMUE.

Caso a lingua escolhida pelo oponente. ndo seja uma das linguas do processo
possiveis, toda a correspondéncia emitida pelo Instituto relativa a oposi¢céo sera na
primeira lingua da marca controvertida, desde que esta seja uma lingua de trabalho do
Instituto, ou na segunda lingua se a primeira ndo for uma das cinco linguas de trabalho
do Instituto.

O requisito relativo a lingua do ato de oposi¢ao constitui um requisito absoluto de
admissibilidade e sera tratado conforme explicado no ponto 2.4.1 infra.

Sobre o uso de formularios oficiais, a segunda frase do artigo 146.°, n.° 6, do RMUE
afirma que se for usado o formulario fornecido pelo Instituto é possivel recorrer a
qualquer das’ linguas.  oficiais da Unidao Europeia, desde que o formulario seja
preenchido numa das linguas de trabalho do Instituto no que se refere aos elementos
textuais.

Se o0 oponente usar o formulario oficial numa lingua que ndo pode ser a lingua do
processo, todos os elementos textuais estiverem na lingua errada e tiver sido
escolhida uma lingua que nao pode ser a lingua do processo, aplicam-se 0s principios
supra: quando a lingua incorreta escolhida for uma lingua de trabalho do Instituto, o
oponente dispde de 1 més para apresentar uma tradugao por iniciativa propria; quando
a lingua incorreta escolhida nao for uma lingua de trabalho do Instituto, a
irregularidade nao pode ser corrigida apés o termo do prazo de oposi¢ao e esta sera
considerada inadmissivel.

2.3.2 Exemplos

A titulo ilustrativo da explicacdo apresentada no ponto 2.3.1, seguem-se alguns
exemplos.
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1. As linguas do pedido de MUE sao o portugués e o inglés. O oponente apresenta
uma oposicdo em portugués, escolhendo esta lingua como lingua do processo.
Tendo em conta que a lingua do processo nao foi corretamente escolhida, uma vez
que o portugués nado € uma lingua de trabalho do Instituto, o oponente deve
apresentar o ato de oposigao traduzido para inglés (a Unica lingua correta) antes do
termo do prazo de oposi¢ao, passando esta a ser a lingua do processo.

2. As linguas do pedido de MUE séao o bulgaro e o inglés. O oponente apresenta uma
oposicao em bulgaro, e, nesta lingua, indica expressamente que a lingua do
processo € o inglés. O Instituto ndo pode aceitar uma indicagdo em bulgaro de que
a lingua deve ser o inglés. Tendo em conta que a lingua do processo nao foi
corretamente indicada, uma vez que o bulgaro ndo é uma lingua de trabalho do
Instituto, o oponente deve apresentar o ato de oposicao traduzido para inglés (a
Unica lingua correta) antes do termo do prazo de oposigéo, passando esta a ser a
lingua do processo.

3. As linguas do pedido de MUE sdo o alemao e o inglés. O oponente apresenta uma
oposicdo em francés. Dado que o francés é uma lingua de trabalho do Instituto e
que a lingua do processo pode ser alemao ou inglés, o oponente deve, dentro do
prazo de 1 més a contar do termo do prazo de oposigao, apresentar a tradugao
para alemao ou inglés, que passara a ser a lingua do processo.

Em todos os exemplos anteriores, se o oponente ndo apresentar a tradugéo para uma
lingua correta dentro do prazo previsto, a oposicao sera rejeitada por
inadmissibilidade. Contudo, nos referidos exemplos, se o formulario oficial usado
estivesse, respetivamente, em portugués, bulgaro e francés, mas se tivesse sido
totalmente preenchido em inglés com indicagao expressa de que esta é a lingua do
processo, tal seria admissivel sem necessidade de ser apresentada uma tradugcao
para inglés. Nao seria necessario apresentar uma tradugao do formulario oficial se
todos os elementos textuais e a indicacao da lingua estivessem em inglés.

2.4 Analise da admissibilidade

Artigo 2.°, n.° 2, e artigo 5.°, n.°s 3 e 5, do RDMUE

Uma vez terminado o periodo de oposigao, o Instituto verifica a admissibilidade de
qualquer ato de oposicado recebido. A andlise da admissibilidade abrange tanto os
requisitos absolutos como os requisitos relativos:

® 0s requisitos absolutos sdo as indicagdes e os elementos que tém de figurar no ato
de oposicado ou que o oponente tem de apresentar por iniciativa propria dentro do
prazo de oposigédo, conforme previsto no artigo 2.°, n.° 2, alineas a) a c), do
RDMUE e no artigo 146.°, n.°s 5 e 7 do RMUE;

® 0s requisitos relativos sdo as indicacdes e os elementos que, quando nao forem
apresentados dentro do prazo de oposi¢do, dao lugar ao envio, por parte do
Instituto, de uma notificacao de irregularidades, concedendo ao oponente um prazo
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nao prorrogavel de 2 meses para a sua correcao, conforme previsto no artigo 2.°,
n.° 2, alineas d) a h), do RDMUE.

Além disso, existem indicagbes facultativas previstas no artigo 2.°, n.° 2, alinea i), e n.°
4, do RDMUE que ndo conduzem a uma conclusdo de nao admissibilidade,
nomeadamente a apresentagdo de uma declaragdo fundamentada ou a indicacdo dos
produtos e servigos contra os quais é formulada a oposigao.

Para efeitos da avaliacdo da admissibilidade da oposicao, o Instituto deve basear-se
unicamente nas alegagdes contidas nos documentos apresentados pelo oponente
dentro do prazo de oposicao (21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY / O-KEY (fig.)).

Os elementos de identificacdo devem ser procurados ndo apenas no ato de oposicao,
mas também nos anexos e demais documentos apresentados juntamente com o ato
de oposicdo ou quaisquer outros documentos apresentados dentro do prazo de
oposigao. O mesmo se aplica quando o oponente fornece elementos de prova fazendo
referéncia a uma fonte em linha nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do RDMUE.

Ambito da analise da admissibilidade

As marcas ou os direitos anteriores sdo examinados para verificar se pelo menos um
deles esta claramente identificado. Se o unico direito anterior em que se baseia a
oposicao nao estiver devidamente identificado, a oposicao é inadmissivel e o oponente
€ convidado a pronunciar-se sobre a‘ inadmissibilidade antes de ser proferida a
decisao de inadmissibilidade. Se o unico direito anterior em que se baseia a oposicao
estiver devidamente identificado (requisitos absolutos), o' Instituto ira verificar se este
também cumpre os requisitos relativos de admissibilidade.

Se a oposicdo se basear em mais do que um direito anterior e pelo menos um deles
tiver sido corretamente identificado, pode proceder-se a analise da admissibilidade
(requisitos relativos) com base nesse direito anterior. As partes serdo informadas
desse facto quando lhes forem notificados os prazos do processo de oposig¢ao.

Se necessario, a questdo da admissibilidade sera tratada na decisdo sobre a
oposicao.

241 Requisitos absolutos de admissibilidade

Artigo 2.°, n.° 2, alineas a) a c), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 94.°, n.° 1, do RMUE

As irregularidades absolutas respeitantes a admissibilidade podem ser corrigidas
apenas por iniciativa do oponente durante os 3 meses do periodo de oposig¢ao; caso
contrario, a oposicdo € considerada inadmissivel. O oponente sera convidado a
pronunciar-se sobre a inadmissibilidade antes de ser proferida a decisdo sobre a
admissibilidade da oposicao.
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2411 Identificagao do pedido de MUE contestado

Artigo 2.°, n.° 2, alinea a), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Os elementos obrigatérios para identificar o pedido de MUE contestado s&o o nimero
do pedido e o nome do requerente.

Se, por exemplo, o numero do pedido indicado ndo corresponder ao nome do
requerente indicado, o Instituto decidira se é possivel determinar, de forma inequivoca,
qual o pedido de MUE contestado. Se o nome do requerente nao for indicado, podera
ser encontrado no sistema informatico do Instituto.

A data de publicagdo € uma indicagao facultativa, que permite o duplo controlo da
identificacdo do pedido de MUE. Mesmo que ndo seja indicada a data, as outras
indicacbes s&o suficientes para identificar o pedido de MUE.

Em cada ato de oposigao s6 pode ser contestado um pedido de MUE.

24.1.2 Identificagao de marcas ou direitos anteriores

Direitos invocados que ndo sdo anteriores

Artigo 8.°, n.° 2, e artigo 46.°, n.° 1, do RMUE

Por vezes, a oposi¢cado baseia-se numa ou mais marcas ou noutros direitos que nao
sdo anteriores ao pedido de registo de MUE. Durante a fase de admissibilidade é
estabelecido se pelo menos um dos direitos invocados é anterior.

Na auséncia de prioridades, um direito invocado s6 é considerado anterior se a data
do pedido for anterior a data de depésito do pedido de registo de MUE impugnado. Em
caso de conflito entre uma marca nacional e um pedido de registo de MUE, a hora e o
minuto do depdsito da marca nacional ndo sao pertinentes para determinar qual das
marcas € anterior (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Em caso de
reivindicagao de prioridade, esta deve ser determinada tendo em conta o carater
anterior dos produtos e servicos em questdo. Para mais informagdes, consultar as
Linhas de orientacao, Parte B, Exame, Seccao 2, Exame de formalidades.

Se a unica marca invocada nao for anterior ou se todas as marcas invocadas nao
forem anteriores, o Instituto informara o oponente da inadmissibilidade, convidando-o a
pronunciar-se sobre esta questdo antes de ser proferida a decisdo de
inadmissibilidade.

Se a oposicao se basear em mais do que um direito, dos quais um é anterior e um ou
varios outros ndo o sao, o Instituto procedera a notificagcado da admissibilidade da
oposigao com base no direito mais antigo.

Registos ou pedidos de marcas anteriores nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alineas a) e
b), do RMUE
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Artigo 2.°, n.° 2, alinea b), subalinea i), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 8.°, n.° 1, e artigo 8.°, n.° 2, alineas a) e b), do RMUE

Estes direitos incluem registos ou pedidos de marcas da Unido Europeia, registos
internacionais que designam a Unido Europeia, registos ou pedidos de marcas
nacionais ou do Benelux (incluindo «ex-marcas da Unido Europeia» para as quais foi
depositado um requerimento de transformagéo) e registos internacionais nos termos
do Acordo ou do Protocolo de Madrid que produzem efeitos num Estado-Membro.

Os elementos absolutos de identificagdo dos registos e pedidos de marca anteriores
sdo seguidamente apresentados.

e O numero do registo/pedido.

o Os pedidos nacionais resultantes da transformag¢ao de uma marca ou pedido de
marca da Unido Europeia anterior sdo considerados existentes no momento da
apresentacdo de um pedido de transformagado valido. Esses direitos serao
devidamente identificados para efeitos de admissibilidade se o oponente indicar
o numero do pedido ou do registo de MUE objeto de transformacéo e os paises
em relacéo aos quais requereu a transformacao.

® Aindicagado de que a marca anterior esta registada ou de que apenas esta pedido o
seu registo.

® O Estado-Membro, incluindo os paises do Benelux, onde a marca anterior foi
registada / foi pedido o seu registo ou, se for caso disso, a indicagdo de que se trata
de uma MUE.

o Se o Estado-Membro nao for indicado no ato de oposi¢cdo, mas for anexado um
certificado, o Estado-Membro considera-se suficientemente identificado, mesmo
que o certificado nao esteja redigido na lingua do processo. Nesta fase do
processo ndo sera exigida nenhuma tradugcdo do certificado. Se se tratar do
certificado de um registo internacional, presume-se que a oposi¢cao se baseia
nessa marca em todos os Estados-Membros e/ou paises do Benelux indicados
no certificado. Contudo, o registo de base é um direito anterior independente,
que pode ser reivindicado separadamente.

Na auséncia das indicagdes anteriores, o direito em questdo ndo sera admissivel.

A antiguidade invocada numa MUE pode ser levada em conta, na acec¢éo do artigo 8.°,
n.° 2, alinea a), do RMUE, desde que o titular da MUE tenha renunciado a marca
anterior ou a tenha deixado caducar na aceg¢ao do artigo 39.°, n.° 3, do RMUE e esse
facto seja provado pelo oponente.

Nesse caso, o oponente tem de basear a sua oposi¢do na marca da Unido Europeia,
reivindicando expressamente, no prazo de oposicdo de trés meses, que a marca
nacional continua a existir através da antiguidade invocada na MUE. Tem de ser
estabelecida uma relacdo clara entre a MUE indicada e a marca anterior cuja
antiguidade foi invocada na MUE. No prazo fixado de acordo com o artigo 7.°, n.° 1, do
RDMUE, o oponente tem de apresentar comprovativos suficientes, emitidos pela
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administragdo onde a marca nacional foi registada, de que a marca nacional foi objeto
de renuncia ou foi deixada caducar nos termos do artigo 39.°, n.° 3, do RMUE.

Registos ou pedidos de marcas anteriores que gozam de prestigio nos termos do
artigo 8.°, n.° 5, do RMUE

Artigo 2.°, n.° 2, alinea b), subalinea i), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 8.°, n.° 5, e artigo 8.°, n.° 2, alineas a) e b), do RMUE

Nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do RMUE, a oposigao pode basear-se numa marca que
goze de prestigio, que pode corresponder a um registo anterior da Unido Europeia,
internacional, dos paises do Benelux ou nacional, ou a um pedido anterior, sob reserva
do seu registo.

Sao aplicaveis os mesmos requisitos de identificacado relativos a registos ou pedidos
de marcas anteriores, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alineas a) e b), do RMUE,
referidos acima.

Marcas anteriores notoriamente conhecidas, nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alinea c),
do RMUE

Artigo 2.°, n.° 2, alinea b), subalineas i) e ii), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do RMUE

O artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do RMUE protege as marcas notoriamente conhecidas, na
acecao do artigo 6.°-bis da Convencao de Paris. Pode tratar-se de um registo ou de
um pedido de registo de uma marca nao registada, ou de uma marca que nao esta
registada no territorio onde ¢é reivindicado o carater notoriamente conhecido
(independentemente do registo no territorio de origem).

Os elementos absolutos de identificacao sao os seguintes:

® indicacdo do Estado-Membro onde se reivindica que a marca € notoriamente
conhecida;

® representagdo da marca. No caso das marcas nominativas, deve ser indicada a
palavra que constitui a marca. Tratando-se de um marca figurativa ou de outro tipo,
tem de ser fornecida a representagdo da marca (a cores, se for o caso) tal como é
usada e cujo carater notoriamente conhecido é reivindicado. Se, além disso, a
oposicdo se basear numa marca registada, mas nao for providenciada uma
representacdo da marca notoriamente conhecida, o Instituto assume que ambas as
marcas se referem ao mesmo sinal e que o oponente alega que a marca registada
é notoriamente conhecida (17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

Na auséncia das indicag¢des anteriores, o direito em questdo ndo sera admissivel.

Marcas depositadas por um agente, nos termos do artigo 8.°, n.° 3, do RMUE
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Artigo 2.°, n.° 2, alinea b), subalinea iii), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 8.°, n.° 3, do RMUE

Trata-se de pedidos de registo de MUE impugnados em relagdo aos quais o oponente
alega que o requerente, que tem ou teve uma relagdo enquanto agente ou mandatario
do oponente, apresentou um pedido de marca(s) sem o seu consentimento.

Os elementos absolutos de identificagdo dos registos e pedidos de marca anteriores
sao o0s seguintes:

® indicacao do territério no qual a marca anterior esta protegida;

® representagao da marca anterior (a cores, se for o caso);

® aindicacado de que a marca anterior esta registada ou de que apenas esta pedido o
seu registo;

® 0 numero do registo/pedido.

Os elementos absolutos de identificagdo de marcas anteriores nao registadas sédo os
seguintes:

® indicacao do territorio no qual a marca anterior esta protegida;
® representacao da marca anterior (a cores, se for o caso);

A representagdo da marca (a cores, se for o caso) so tem de ser apresentada se a
marca anterior do titular for uma marca nao registada, porque, neste caso, ndo pode
ser indicado nenhum numero de registo para identificar claramente a marca anterior.
Tratando-se de uma marca nominativa ndo registada, tem de ser indicada a palavra
que constitui a marca. Tratando-se de uma marca figurativa ou de outro tipo, néo
registada, tem de ser fornecida a representagdo da marca tal como é usada e
reivindicada pelo titular. Consulte-se também as Linhas de orientagdo, Parte C,
Oposicéo, Seccao 3, Depdsito ndo autorizado por agentes do titular da marca (artigo
8.%,n.° 3, do RMUE).

Na auséncia das indicagdes anteriores, o direito em questdo ndo sera admissivel.

Marcas anteriores nao registadas e sinais anteriores utilizados na vida comercial, nos
termos do artigo 8.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 2.°, n.° 2, alinea b), subalinea iv), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 8.°, n.° 4, do RMUE

Esta categoria € constituida por sinais n&do registados que s&o usados como marcas,
bem como por uma grande variedade de direitos anteriores, tais como direitos sobre
uma denominagéo social, um nome comercial, sinalética comercial, insignias, titulos
de obras literarias ou artisticas protegidas e o direito sobre um sinal em virtude de atos
de usurpacéao («passing off»).

As indicagdes absolutas sao as seguintes:

® |ndicagao do tipo ou da natureza do direito.
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o A natureza do direito determina o alcance da oposi¢cao e dela depende a defesa
do requerente. Constituem indicagdes admissiveis da natureza dos direitos:
«nome comercial», «denominag¢ao social», «sinalética comercial», «usurpacao»
e «titulos de obras literarias/artisticas protegidas». Em contrapartida, ndo séo
admitidas expressdes genéricas como «direito consuetudinario» e «concorréncia
desleal» sem indicacdo da natureza especifica do direito. Esta lista ndo é
exaustiva.

o Se o oponente basear a sua oposicao num direito que nao pode constituir um
direito anterior ao abrigo do artigo 8.°, n.° 4, do RMUE, por exemplo, um direito
de autor ou um desenho ou modelo, a oposicdo é admissivel. Porém, apds a
abertura do processo, a oposicao sera rejeitada por falta de fundamento;

® |ndicagao do Estado-Membro onde a existéncia do direito é reivindicada.
e Representagao do direito anterior (a cores, se for caso disso).

Na auséncia das indicacdes anteriores, o direito em questdo ndo sera admissivel.

Denominacado de origem e/ou indicacdes geograficas protegidas nos termos do artigo
8.°. n.° 6, do RMUE

Artigo 2.°, n.° 2, alinea b), subalinea v), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 8.°, n.° 6, do RMUE

Nos termos do artigo 8.°, n.° 6, do RMUE, a oposicao pode basear-se numa
denominacao de origem ou indicagao geografica protegidas anteriores. Os elementos
absolutos de identificacdo sdo os seguintes:

® indicagcdo da natureza do direito, designadamente a denominagdo de origem ou
indicagdo geografica protegidas;

® indicacdo do territério onde se reivindica que a denominagdo de origem ou a
indicacdo geografica esta protegida, nomeadamente a Unidao Europeia ou um
Estado-Membro;

® representacdo da denominagdao de origem ou indicacdo geografica protegidas
(apenas nominativa).

Na auséncia das indicagdes anteriores, o direito em questdo ndo sera admissivel.

24.1.3 Fundamentacao

Artigo 2.°, n.° 2, alinea c), e artigo 5.°, n.° 3, do RDMUE

Artigo 46.°, n.° 3, do RMUE

Um ato de oposi¢do sem indicagdo dos fundamentos da oposi¢do € inadmissivel se
essa irregularidade nao for sanada antes do termo do prazo de oposicao.

A especificagdo dos fundamentos da oposicao deve consistir numa declaracdo que
certifique o cumprimento das condi¢gdes estabelecidas no artigo 8.° do RMUE. Nesta
fase do processo, a apresentacao de alegagdes e comprovativos é facultativa.
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Em particular, os motivos devem ser considerados bem indicados se for assinalada
uma das opcodes relevantes no formulario de oposicao ou se for possivel deduzi-los a
partir das alegagcbes do oponente apresentadas dentro do prazo de oposigdo. Em
ambos os casos, se for possivel identificar inequivocamente os motivos dentro do
prazo de oposicao, a oposicao € admissivel.

Antes de rejeitar a oposicao, é necessario efetuar uma avaliacdo cuidadosa de todo o
ato de oposigdo e de outros documentos apresentados: quer estejam indicados no
formulario de oposicao, nos respetivos anexos ou nos documentos comprovativos, os
motivos devem ser inequivocamente claros.

242 Requisitos relativos de admissibilidade

Artigo 2.°, n.° 2, alineas d) a h), e artigo 5.°, n.° 5, do RDMUE

Consideram-se irregularidades relativas aquelas que podem ser.sanadas apés o termo
do prazo de oposi¢do. O Instituto convida o oponente a sanar as irregularidades dentro
do prazo de 2 meses a contar da data da notificagdo das irregularidades. Se o
oponente sanar as irregularidades, a oposi¢do considerar-se-a admissivel; caso
contrario, sera rejeitada por inadmissibilidade.

24.21 Datas

Artigo 2.°, n.° 2, alineas d) e e), e artigo 5.°, n.° 5, do RDMUE

As datas a indicar no ato de oposicdao incluem a data do depdsito e, quando
disponiveis, a data de registo e a data de prioridade da marca anterior.

Este requisito aplica-se aos direitos seguintes:

e pedidos ou registos de marcas da Unido Europeia, nacionais ou internacionais
anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.°, n.° 1, alineas a) ou b), do RMUE;

® marcas anteriores ao abrigo do artigo 8.°, n.° 3, do RMUE, se estiverem registadas;

® marcas anteriores que gozam de prestigio invocadas ao abrigo do artigo 8.°, n.° 5,
do RMUE.

Nos atos de oposicdo baseados em denominagbes de origem ou indicagoes
geograficas protegidas, deve ser indicada a data do pedido de registo ou, se esta néo
estiver disponivel, a data a partir da qual é concedida a protecéo.

Estas indicagbes podem ser importantes para eliminar possiveis erros na identificagdo
das marcas/sinais anteriores supramencionados. Basta que estes elementos possam
ser encontrados nos documentos do processo.
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2422 Representagdo de marcas anteriores

Artigo 2.°, n.° 2, alinea f), artigo 5.°, n.° 5, e artigo 63.°, n.° 3, do RDMUE

O requisito relativo de admissibilidade de apresentar uma representacdo da marca,
previsto no artigo 2.°, n.° 2, alinea f), do RDMUE, aplica-se a pedidos ou registos de
marcas nacionais ou internacionais anteriores invocados nos termos do artigo 8.°, n.°
1, ou do artigo 8.°, n.° 5, do RMUE.

Se a representacao da marca nao tiver sido incluida no ato de oposi¢cao, o oponente
sera notificado da irregularidade. O Instituto solicitara igualmente uma representacao
clara se a que foi apresentada estiver incompleta ou ilegivel. Se o oponente ndo sanar
a irregularidade dentro do prazo de 2 meses estipulado, a oposicdo baseada nesse
direito anterior sera rejeitada por inadmissibilidade.

Se a marca for uma marca nominativa, a palavra que constitui a marca deve ser
indicada no ato de oposicao.

Se a marca for uma marca figurativa, tridimensional ou outro tipo de marca, deve ser
apresentada uma representacdo da marca tal como pedida ou registada.

Se a marca for protegida como marca a cores, a representacéo deve ser apresentada
a cores. Mesmo que ndo esteja disponivel uma representagdo a cores da marca nas
publicacbes oficiais da autoridade de registo competente em virtude de, a época em
causa, essa autoridade ainda nao publicar marcas a cores, é necessario apresentar
uma representacao a cores que corresponda as cores reivindicadas. Isto porque, para
efeitos de indicagdo de uma marca a cores como base de uma oposicao, tem de ser
apresentada uma representacio a cores da marca (ndo necessariamente proveniente
de uma fonte oficial). Por outro lado, a producao de prova de tal marca (proveniente
de uma fonte oficial) € uma questao de fundamentacgao, que é explicada em pormenor
no ponto 4.2.3.6 infra (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720,
§ 43-44; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, negado
provimento ao recurso.

Se 0 ato de oposigao ou 0s documentos anexos contiverem uma indicagao (disponivel
na lingua do processo ou traduzida para essa lingua) de que a marca anterior é a
cores, mas nao forem acompanhados de uma representagdo da marca a cores, O
Instituto notificara essa irregularidade. Se o oponente ndo sanar a irregularidade
dentro do prazo de 2 meses estipulado, a oposicdo baseada nesse direito anterior sera
rejeitada porinadmissibilidade.

24.2.3 Produtos e servicos

Artigo 2.°, n.° 2, alinea g), e artigo 5.°, n.° 5, do RDMUE

O artigo 2.°, n.° 2, alinea g), do RDMUE estabelece que o ato de oposicao deve incluir
uma indicagao na lingua do processo dos produtos e servicos em que a oposigao se
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baseia relativamente a cada um dos fundamentos. Esta regra aplica-se a todos os
tipos de direitos anteriores.

A oposicao pode basear-se na totalidade ou em parte dos produtos e servigos para os
quais a marca anterior se encontra registada ou para os quais é solicitado o
registo.Estes produtos e servigos devem ser especificados na lingua do processo.

Se o numero de produtos e servicos em que se baseia a oposi¢cao for menor do que os
produtos e servigos para 0s quais a marca se encontra registada, ndo sera necessario
indicar os produtos e servicos em que a oposicdo nao se baseia, uma vez que sao
irrelevantes para o processo.

A indicacdo do numero ou numeros de classe ou uma referéncia a «totalidade dos
produtos e servigos para os quais a marca anterior se encontra registada» é
considerada indicacdo suficiente dos produtos e servigos dos direitos anteriores em
que a oposicado se baseia, desde que seja anexado um certificado de registo ou
extrato emitido por uma fonte oficial, que inclua a lista de produtos e servigos
abrangidos por essa marca (o certificado de registo ou extrato deve ser redigido na
lingua do processo ou traduzido para a lingua do processo, ou usar cédigos INID ou
nacionais, de modo a identificar claramente o(s) numero(s) de classe relevantes).

Se for usada uma indicacdo como «a oposi¢ao baseia-se em todos os produtos da
classe 9» sem que seja anexado um certificado na lingua do processo, o Instituto
solicitara uma especificacdo dos produtos na lingua do processo. Uma indicagdo deste
tipo s6 € aceitavel se o oponente responder que ¢ titular de um registo cuja descricao
menciona que o sinal se encontra registado para «todos os produtos da classe 9».

Além disso, se o oponente indicar no formulario de oposigao que a oposicao se baseia
em «todos os produtos e servigos para 0s quais a marca anterior se encontra
registada», mas depois enumerar apenas «parte» desses produtos e servigos (em
comparagao com o certificado de registo ou extrato oficial pertinente anexado ao
formulario de oposi¢ao), o Instituto assumira, de modo a corrigir as informagdes
contraditérias incluidas no ato de oposi¢cdo, que a oposicdo se baseia em «todos os
produtos e servigos para 0s quais a marca anterior se encontra registada».

Mesmo que o oponente ndo tenha indicado, de todo ou de forma clara, em que
produtos e/ou servicos se baseia a sua oposicdo, basta que junte um certificado de
registo na lingua do processo para que o Instituto assuma que a oposigdo se baseia
nos produtos e servicos que figuram no certificado. Todavia, se o certificado estiver
redigido numa lingua diferente da lingua do processo ou quando nao for anexado
nenhum certificado, essa irregularidade tem de ser notificada ao oponente.

Se a oposicao se basear em «todos os produtos e servigos idénticos/semelhantesy,
tem de ser solicitado um esclarecimento, uma vez que esta redacdo nao €
suficientemente clara para identificar a base da oposicao.

Se a oposigcao se basear em marcas anteriores ou direitos anteriores ndo registados, o
oponente tem de indicar as atividades comerciais nas quais estes sdo usados.

Aspetos especificos: oposicoes apresentadas contra registos internacionais que
designam a UE
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Para efeitos de admissibilidade, no caso de oposigbes apresentadas contra registos
internacionais que designam a UE, uma indicagdo do(s) numero(s) de classe(s)
unicamente no ato de oposi¢cao nao é suficiente para identificar os produtos e servicos
em que se baseia a oposicdo. Se a oposi¢do se basear na totalidade ou parte dos
produtos e servicos para os quais a(s) marca(s) anterior(es) se encontra(m)
registada(s) ou para os quais € solicitado o registo, estes produtos e servigos tém de
ser enumerados na lingua do processo de oposicdo. Esta lista tem de incluir todos os
produtos ou servigos abrangidos por essa marca ou, pelo menos, os produtos ou
servigos pertinentes em que se baseia a oposicao.

2424 Marca anterior que goza de prestigio: ambito territorial do prestigio

Quando o oponente invoca o artigo 8.°, n.° 5, do RMUE, com base numa marca
nacional, o Instituto assume que o prestigio € reivindicado para o territério
relativamente ao qual a marca nacional anterior goza de protecao.

Quando o oponente invoca o artigo 8.°, n.° 5, do RMUE, com base numa marca
internacional, devera identificar os territérios relativamente aos quais alega o prestigio
da sua marca. Na auséncia dessa indicacdo, o Instituto assume que o prestigio &
reivindicado para todos os territérios relativamente aos quais a marca anterior goza de
protecao.

Se a marca anterior for uma MUE, ndo sao necessarias indicacbes, uma vez que se
considera que a reivindicacao de prestigio diz respeito a UE.

2425 Identificagao do oponente

Artigo 46.°, n.° 1, do RMUE
Artigo 2.°, n.° 2, alinea h), subalinea i), do RDMUE

Artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do RERMUE

O oponente pode ser uma pessoa singular ou coletiva. A fim de permitir a identificagao
do oponente, € necessario indicar o seu nome e endereco.

Até a data, nunca houve nenhum caso em que o oponente nao tenha sido identificado.
Se apenas for indicado o nome do oponente e, por exemplo, um nimero de fax, o
oponente sera convidado a comunicar o seu enderego completo.

Ao verificar se o oponente esta claramente identificado, devera prestar-se atengao a
natureza do oponente, ou seja, se se trata de uma pessoa singular ou coletiva. Se
existirem duvidas sobre se o0 oponente é uma pessoa singular ou coletiva, ou se nao
estiver especificado o tipo de pessoa coletiva (por exemplo, GmbH, KG, SA, Ltd), essa
irregularidade deve ser notificada ao oponente.

Legitimidade
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Artigo 2.°, n.° 2, alinea h), subalineas i) e iii), do RDMUE

Artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do RERMUE

Salvo indicagdo em contrario, presume-se que o oponente € o titular do direito anterior.
Apenas se 0 oponente agir na qualidade de licenciado autorizado ou de pessoa
habilitada de acordo com a lei nacional, tera de apresentar uma declaragdo que o
confirme e de especificar em que se baseia esse direito ou autorizagdo. Se esses
dados nao forem fornecidos, notificar-se-a a existéncia de uma irregularidade.

De acordo com o artigo 2.°, n.° 2, alinea h), subalinea iii), do RDMUE, um oponente
que age na qualidade de licenciado ou pessoa habilitada tem de indicar o seu nhome e
endereco, em conformidade com o disposto no artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do
RERMUE.

® Se o ato de oposi¢cao se basear nos motivos previstos no artigo 8.°, n.° 1 ou n.° 5,
do RMUE e, consequentemente, em registos ou pedidos de marcas, podera ser
depositado pelo titular e pelos licenciados desses registos ou pedidos, desde que
tenham sido autorizados pelo titular.

® Se 0 ato de oposigao se basear nos motivos previstos no artigo 8.°, n.° 3, do RMUE
(marca de agente), pode ser depositado pelo titular dessa marca.

e Se o0 ato de oposigdo se basear nos motivos previstos no artigo 8.°, n.° 4, do RMUE
(marcas ou sinais anteriores), pode ser depositado pelo titular dessa marca ou sinal
anterior e por pessoas habilitadas, de acordo com a lei nacional aplicavel, para
exercer os direitos sobre a marca ou o sinal anterior.

® Se 0 ato de oposi¢ao se basear nos motivos previstos no artigo 8.°, n.° 6, do RMUE,
pode ser depositado por qualquer pessoa autorizada, ao abrigo da legislacado da UE
ou nacional pertinente, a exercer os direitos sobre a anterior denominagdo de
origem ou indicagao geografica protegidas.

Sempre que o oponente invocar ser titular de um direito ou registo num dos Estados-
Membros da Unidao Europeia, tem o direito de apresentar uma oposi¢cao, qualquer que
seja o seu pais de origem.

Mudanca de titular (transmissdo da marca anterior) antes de ser apresentada oposicao

Em caso de transmissao da marca anterior antes de ser apresentada oposigao, ha que
distinguir entre oposicoes baseadas numa MUE anterior e oposi¢cdes baseadas em
registos (ou pedidos) de marcas nacionais.

Oposigao baseada numa MUE anterior

O sucessor da marca da Unido Europeia sé podera apresentar uma oposicao baseada
em registos ou pedidos de marcas da Unido Europeia se estiverem preenchidas as
condigbes estabelecidas no artigo 20.°, n.° 12, do RMUE, nomeadamente, apenas se o
oponente tiver apresentado, no momento do depdsito da oposicdo, um pedido de
registo da transmissao. Nos termos do artigo 20.°, n.° 12, do RMUE, quando devam
ser observados prazos em relagdo ao Instituto, o interessado podera fazer perante
este as declaragdes previstas para o efeito a partir do momento em que o Instituto
receba o pedido de registo da transmissao.
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Compete ao oponente fornecer essa informacao, a qual ndo sera verificada pelo
Instituto durante a analise da admissibilidade. Contudo, se o oponente mencionar na
fundamentagao da sua oposi¢cao de forma expressa (ou por outras palavras) que ele é
o novo titular, o Instituto convida-lo-a a indicar a data em que o pedido de registo da
transmisséao foi enviado ao Instituto ou recebido por este.

Oposigbes baseadas num registo ou pedido nacional

Uma vez que existem praticas diferentes nos diversos Estados-Membros no que se
refere a necessidade de registar a transmissdo no registo nacional de marcas para se
poder prevalecer dos direitos decorrentes do registo, uma oposi¢gdo baseada num
registo ou pedido de marca nacional pode ser apresentada pelo «antigo» titular ou
pelo seu sucessor.

Em certos casos, a oposicdo é formulada pelo oponente A, ao passo que, apos a
transmissdo da marca anterior em que se baseia a oposi¢ao, a marca pertence a B.
Uma vez que A ainda pode figurar como titular no respetivo registo, o Instituto
considerara valida a oposigao apresentada por A como oponente, ainda que este ja
nao seja o titular da marca anterior.

Se a oposigao for formulada por B como oponente e na cépia do certificado de registo
figurar A como titular da marca anterior, a oposicdo sera considerada admissivel,
presumindo-se que houve uma transmissdo da marca anterior para B antes do
depdsito da oposicdo (ou que o oponente age na qualidade de licenciado se tal for
indicado no ato de oposi¢do). No entanto, o direito de depositar a oposigéo (por
exemplo, prova da transmissdo ou da concessao de uma licengca antes da
apresentacdo da oposigdo), tem de ser provado dentro do prazo para a
fundamentacgao.

Varios oponentes

Artigo 2.°, n.° 1, e artigo 73.°, n.° 1, do RDMUE

Em certos casos, o ato de oposicao indica mais do que um oponente. Existem apenas
duas situacdées em que o Instituto aceita que duas ou mais pessoas independentes
(singulares ou coletivas) apresentem conjuntamente uma oposic¢ao, a saber:

® se forem cotitulares da marca anterior ou do direito anterior;

® se a oposicao for apresentada pelo titular ou cotitular de uma marca anterior ou de
um direito anterior juntamente com um ou mais licenciados dessa marca ou direito
anterior.

Se néo houver nenhuma indicagéo de que os varios oponentes cumprem uma destas
duas condicoes, eles serao convidados a especificar a sua relagdo (cotitulares ou
titular/licenciado) ou a designar um dos varios oponentes como unico oponente.

Se uma marca anterior e/ou um direito anterior tiver mais do que um fitular
(cotitularidade), a oposigcao pode ser apresentada por qualquer um deles ou por todos.

Contudo, se os oponentes informarem o Instituto de que, por exemplo, a empresa
A B.V. é titular de cinco dos direitos anteriores e a empresa A PLC é titular dos outros
cinco, terao de indicar com qual destes titulares o processo de oposicao devera
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prosseguir. Consequentemente, cinco dos dez direitos anteriores ndo serdo levados
em conta. Se os oponentes nao responderem de forma satisfatéria dentro do prazo
estabelecido de 2 meses, a oposic¢ao sera rejeitada por inadmissibilidade.

Admissivel

Marcas 1 2 3 4 5
anteriores
Titular A/B A A A A
Marcas

. 1 2 3 4 5
anteriores
Titulares A/B A/C A A A

A segunda combinacao s6 sera admissivel se pelo menos A for um dos oponentes.

Nao admissivel

Marcas 1 2 3 4 5
anteriores
Titulares A A B B B

Os oponentes serado convidados a indicar se pretendem prosseguir o processo com A
ou B como oponente.

Marcas 1 2 3 4 5
anteriores
Titulares A/B A A B B

Os oponentes serdo convidados a prosseguir a oposigao como varios oponentes com
base nas primeiras trés marcas anteriores ou como varios oponentes com base na
primeira, quarta e quinta marcas anteriores.

Marcas 1 2 3 4 5

anteriores

Titulares A/B/C B/C A A A
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Os oponentes serao convidados a prosseguir a oposigao como varios oponentes A, B
e C com base na primeira e segunda marcas anteriores ou como varios oponentes A e
B com base na primeira, terceira, quarta e quinta marcas anteriores.

Indicagéo de relagbes distintas da cotitularidade

No caso de figurarem dois oponentes no ato de oposigédo, um como titular do direito
anterior e outro como licenciado (autorizado pelo titular a apresentar a oposi¢ao), nao
sera suscitada nenhuma objecao se o titular de todos os direitos anteriores em que se
baseia a oposicao for a mesma pessoa singular ou coletiva. Neste caso, o numero de
licenciados que se juntam no processo € irrelevante.

No exemplo seguinte, a oposi¢cao € admissivel com A, B e C como varios oponentes.

Marcas anteriores 1 2 3
Titular A A A
Licenciados B C Nenhum

Em contrapartida, no caso seguinte, embora B seja admitido como oponente, de um
conjunto de varios, na qualidade de licenciado da marca anterior 1, ndo podera ser
admitido como oponente, de um conjunto de varios, na qualidade de titular da marca
anterior 3. O Instituto convidara os oponentes a indicar se pretendem prosseguir o
processo de oposicdo com A ou B como oponente. Se o0s oponentes nao
responderem, a oposi¢ao sera inadmissivel.

Marcas anteriores 1 2 3
Titular A A B
Licenciados B C A

Meios de prova

Nos casos em que a oposicdo se baseia em marcas registadas anteriores, a forma
mais comum de provar a cotitularidade é a apresentagcdo de uma cépia do certificado
de registo ou um extrato de uma base de dados oficial. Se a oposi¢cao se basear em
varias marcas anteriores ou direitos anteriores e os oponentes ja tiverem apresentado
a prova de cotitularidade de uma marca registada anterior, serdo, ainda assim,
convidados a comprovar a titularidade dos outros direitos anteriores. Nesta fase do
processo de oposigdo, os oponentes ndo s&do obrigados a apresentar provas das suas
marcas anteriores ou direitos anteriores, pelo que uma declaragado confirmando a sua
legitimidade para apresentarem a oposi¢ao conjuntamente sera considerada suficiente
para efeitos de admissibilidade.
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2426 Representagao profissional

Mandatario

Artigos 119.° e 120.° do RMUE

Artigo 2.°, n.° 2, alinea h), subalinea ii), e artigo 73.° do RDMUE

O artigo 2.%, n.° 2, alinea h), subalinea ii), do RDMUE estabelece que, se o oponente
tiver designado mandatario, tem de indicar o seu nome e enderego profissional em
conformidade com o disposto no artigo 2.°, n.° 1, alinea e), do RERMUE. Caso mais
do que um oponente se apresente ao Instituto, € necessario designar um mandatario
comum.

Se o oponente estiver domiciliado no Espago Econdmico Europeu (n&o sendo, por
isso, obrigado a fazer-se representar nos termos do artigo 119.° do RMUE), a falta de
designacdo de um mandatario ou a falta de indicacdo do seu nome e enderego
profissional tera como unica consequéncia que o Instituto comunicara diretamente com
0 oponente.

Se o oponente for obrigado a fazer-se representar nos termos do artigo 119.° do
RMUE, a falta de designacéo de um mandatario ou a falta de indicacéo do seu nome e
endereco profissional constitui uma irregularidade relativa de admissibilidade. O
Instituto convidara o oponente a designar um mandatario.e/ou a indicar 0 seu nome e
endereco do mandatario e, se ndo o fizer, a oposicdo sera rejeitada por
inadmissibilidade.

Para mais pormenores sobre a representagao profissional, consultar as Linhas de
orientagdo, Parte A, Disposicées gerais, Secc¢ao 5, Representacao profissional.

2427 Assinatura

Artigo 63.°,n.° 1, alinea a), do RDMUE

O ato de oposicao deve ser assinado pelo oponente ou pelo mandatario, conforme
aplicavel.

Caso o ato de oposicao seja depositado por via eletrénica, a indicagdo do nome do
remetente é considerada equivalente a uma assinatura.

2428 Requisitos relativos de admissibilidade: sangdes

Artigo 5.°, n.° 5, do RDMUE

Em caso de omissao ou incumprimento dos requisitos relativos de admissibilidade, o
oponente ou o seu mandatario dispde de 2 meses para sanar esta irregularidade. Este
prazo nao € prorrogavel.
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Se a irregularidade nao for sanada dentro do prazo estabelecido, a oposi¢ao sera
rejeitada por inadmissibilidade; se a irregularidade afetar apenas alguns dos direitos
anteriores, o oponente sera notificado de que a oposi¢cdo é admissivel, mas que os
direitos anteriores invocados ndo podem ser levados em conta.

243 Indicagdes facultativas

2.4.3.1 Ambito da oposicéo

Artigo 2.°, n.° 2, alinea i), do RDMUE

A oposicdo pode incluir uma indicacdo dos produtos e servigos contra os quais é
formulada a oposicdo; na auséncia desta indicacio, considerar-se-a que a oposigcao &
formulada contra todos os produtos e servigos da marca contestada.

Se o0 oponente indicar que a oposicao é formulada apenas contra uma parte dos
produtos e servi¢os do pedido de MUE, tem de enumerar claramente esses produtos.

O alcance da oposigao esta corretamente indicado quando esta se refere a produtos
especificos abrangidos por um termo mais amplo usado no pedido contestado (por
exemplo, a oposicao é formulada contra calcas e o pedido de MUE foi depositado para
vestuario — neste exemplo, considera-se que os Unicos produtos contestados sao as
calgas). Contudo, se o oponente empregar uma redagido ambigua como «a oposigao é
dirigida contra todos os produtos semelhantes a ...», quando os produtos do oponente
sdo sucedaneos dos produtos do requerente, ou se qualquer outra indicagdo nao
identificar claramente os produtos e servicos contestados, considerar-se-a que a
oposicao é formulada contra todos os produtos e servicos da marca contestada.

Além disso, quando o oponente indica no formulario de oposi¢cao que esta é formulada
contra «parte ‘dos produtos e servicos da marca contestada» e enumera depois
«todos» os produtos e servigos no ato de oposicdo ou nos respetivos anexos, o
Instituto assumira, de modo a corrigir as informacgdes contraditérias incluidas no ato de
oposigao, que a oposicao se baseia em «todos os produtos e servigos».

24.3.2 Declaracao fundamentada que expde os motivos

Artigo 2.°, n.° 4, do RDMUE

Entende-se por «declaragdo fundamentada» uma declaragdo que inclua os factos e
alegacdes em que a oposigao se baseia, bem como os elementos de prova que a
sustentam.

E facultativa sempre que se deposita uma oposi¢do. Pode acompanhar o ato de
oposicao ou, em alternativa, ser entregue apds o termo do periodo de reflexao
(artigo 7.°, n.° 1, do RDMUE) e diz respeito a fundamentagédo e ndo a admissibilidade
da oposicao.
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2.5 Notificagcdo da admissibilidade da oposi¢ao e inicio da fase
contraditéria do processo

Artigos 5.°e 7.9, artigo 6.°, n.° 1, e artigo 8.°, n.°s 2 e 9, do RDMUE

Decisdo n.° EX-19-1 do Diretor Executivo do Instituto, de 18/01/2019, relativa a
comunicacdo por meios eletréonicos

O Instituto notifica as partes quando a oposicao tiver sido declarada admissivel. Essa
notificacdo constitui uma decisao (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649,
§ 42-53). No entanto, uma vez que se trata de uma decisdo que nao pde termo ao
processo, s6 pode ser objeto de recurso com a decisdo final (artigo 66.°, n.° 2, do
RMUE). Consequentemente, o Instituto esta vinculado por esta decisdo e s6 pode
revoga-la se os requisitos de revogacéo de decisdes estabelecidos no artigo 103.° do
RMUE forem cumpridos.

Na mesma notificacdo, o Instituto informa as partes que se considera que a fase
contraditéria do processo tem inicio 2 meses apds a recegao da notificagdo. A
notificacdo também estabelecera o prazo para o oponente apresentar os factos,
elementos de prova e alegagbes que fundamentem a sua oposigao, assim como o
prazo para o requerente apresentar as suas observacdes a este respeito.

Na pratica, em vez de serem fixados prazos distintos de dois meses (2 meses para o
periodo de reflexdo, 2 meses para a conclusdo da oposi¢cdo, 2 meses para a
resposta), o prazo do oponente para concluir a oposicao sera fixado em 4 meses,
enquanto o prazo do requerente para responder a oposigao sera fixado em 6 meses, a
contar da data da notificagdo. Por conseguinte, os oponentes devem estar cientes de
que o prazo para concluir a oposi¢gao nédo é de 2 meses apos o termo do periodo de
reflexao, mas sim de 4 meses a contar da data da notificagcdo. Do mesmo modo, os
requerentes devem estar cientes de que o prazo de resposta ao ato de oposi¢cao nao é
de 2 meses apos o termo do prazo do oponente, mas sim de 6 meses a contar da data
da notificagdo. Em qualquer caso, o Instituto indica na notificacdo as datas exatas a
respeitar pelas partes.

Quando o oponente tiver concluido a sua oposi¢cao, em qualquer momento apos a
notificacdo e antes do termo do prazo de 4 meses de que dispde para o efeito, os
elementos complementares serdo enviados ao requerente sem qualquer alteragao do
prazo concedido para responder a oposi¢cdo. Porém, se o Instituto receber os
elementos complementares e ja nao tiver tempo suficiente para os enviar ao
requerente dentro do prazo estabelecido para o oponente, envia-los-a ao requerente e
estabelecera um novo prazo de 2 meses para responder a oposi¢cdo. Este prazo
separado de 2 meses tem inicio na data de rececdo da notificacdo dos elementos
complementares, de modo a garantir que o requerente dispde sempre de 2 meses
completos para elaborar a sua resposta.

E igualmente importante esclarecer que, devido a existéncia de diferentes meios de
comunicagdo (comunicagao eletrénica, fax e correio), 0os prazos mencionados na

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 684
Parte C Oposigao

FINAL VERSION 1.0 01/02/2020



https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-1_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-1_en.pdf

Secc¢do 1 Processo de oposicao

notificacao relativamente ao inicio da fase contraditéria do processo séo estabelecidos
em funcéo da via de comunicacdo «mais lenta». Por exemplo, se uma das partes for
notificada por via eletrénica através da pagina Web oficial do Instituto, a notificacdo
considerar-se-a recebida no quinto dia de calendario a contar da data em que o
documento foi criado pelos sistemas do Instituto. Consequentemente, se a outra parte
for notificada por fax, também lhe serdo concedidos os mesmos cinco dias adicionais,
para que os prazos de ambas as notificagdes coincidam. Para mais informacgdes sobre
a comunicagao com o Instituto, consulte as Linhas de orientacao, Parte A, Disposi¢cdes
gerais, Secc¢ao 1, Meios de comunicagao, prazos.

Sempre que a oposicao se basear numa marca anterior cujo registo ou pedido foi
apresentado a cores, o Instituto assegurara que o requerente recebe a representagao
a cores. Em certos casos, podera ser necessario enviar a notificagao por via postal.

3 Periodo de reflexao

3.1 Inicio do periodo de reflexao

Artigo 6.°, n.° 1, do RDMUE

Quando a oposicao for considerada admissivel, o Instituto envia uma notificagao as
partes nesse sentido, informando-as também de que a fase contraditéria do processo
devera iniciar-se 2 meses apos a recegao da referida notificacao.

Este periodo de 2 meses serve de periodo de reflexdo antes do inicio da fase
contraditéria do processo. Durante este periodo, as partes sdo encorajadas a negociar
um acordo a fim de resolver a oposicdo de comum acordo. Se estiverem reunidas
determinadas condi¢des, a taxa de oposicao sera reembolsada (ver pontos 6.2.1.2 e
6.2.2.1).

3.2 Prorrogacao do periodo de reflexao

Artigo 146.°, n.°s 5a7 e 9, do RMUE

Artigo 6.°, n.° 1, do RDMUE

O periodo de reflexdo podera ser prorrogado até um total de 24 meses, se ambas as
partes requererem a prorrogacao antes do termo do prazo. O Instituto concedera uma
prorrogacao de 22 meses, independentemente do periodo de prorrogagao requerido.

Nao é possivel contornar a limitagao do periodo de reflexdao a 24 meses requerendo
conjuntamente uma suspensao para negociacdes. Esta suspensao pode ser solicitada
apos o termo do periodo de reflexao.

A prorrogacgao do periodo de reflexdo esta sujeita as seguintes condi¢des:
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® Um pedido assinado por ambas as partes, que pode assumir a forma de dois
pedidos distintos ou de um pedido conjunto. Nao € necessario justificar o pedido de
prorrogagao.

® O pedido tem de ser depositado na lingua do processo. Em alternativa, o pedido
pode ser apresentado numa das linguas do Instituto. Contudo, as partes dispdem
de 1 més a contar da data do depdsito para apresentarem uma tradugio por
iniciativa propria. O Instituto ndo enviara nenhuma comunicagcdo a solicitar a
tradugao do pedido de prorrogacgao.

® (O pedido tem de ser depositado antes do termo do periodo de reflexdo. Qualquer
pedido apresentado apds o termo do periodo de reflexao sera rejeitado. Se uma
das partes apresentar o pedido durante o periodo de reflexdo e a outra apenas
apos este ter expirado, a prorrogagao também sera recusada.

Importa diferenciar a prorrogacao do periodo de reflexdo e os pedidos de prorrogagao
de um prazo ou os pedidos de suspensdo. Caso o pedido de prorrogacao seja
considerado inadmissivel porque foi apresentado tardiamente ou porque o periodo de
reflexdo ja foi prorrogado, sera tratado como um pedido de suspensdo, desde que
estejam cumpridos os requisitos correspondentes.

A prorrogacgao é concedida por um periodo de 24 meses a contar da data de inicio do
periodo de reflexdo. Este procedimento evita varias prorrogacées, deixando ao mesmo
tempo maxima liberdade as partes para decidirem quando pretendem passar a fase
contraditéria do processo.

Qualquer parte pode por fim (renunciar) ao periodo de reflexao prorrogado, indicando-
0 expressamente por escrito.

E irrelevante se a outra parte concorda ou n3o.

Se uma das partes decidir pér termo ao periodo de reflexdo prorrogado, o Instituto
confirmara essa decisdo a ambas as partes e fixara o termo do periodo de reflexdo em
2 semanas apoés essa notificagao. A fase contraditéria do processo tera inicio no dia
seguinte. A mesma notificagdo ira notificar novos prazos para a fundamentacéo da
oposicao e a resposta do requerente, que serdo de 2 e 4 meses, respetivamente, a
partir do termo do periodo de reflexao.

A decisao de poér termo ao periodo de reflexdo é irrevogavel. Esta decisdo nao sera
aceite durante o ultimo més anterior ao inicio do processo.

4 Fase contraditoria

4.1 Possibilidade de completar a oposicao

Dentro do prazo de 2 meses a contar do termo do periodo de reflexdo, o oponente
pode apresentar outros factos, elementos de prova ou alegagdes que fundamentem a
sua oposigao.
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No mesmo prazo, o oponente deve provar a existéncia, validade e ambito de protegéo
dos direitos anteriores invocados e da sua legitimidade para apresentar a oposi¢ao.

O pedido enviado ao oponente € um convite geral para completar o processo na
acecao do artigo 7.° do RDMUE. O Instituto nao indicara a natureza e o tipo de
elementos necessarios para completar o processo (ver, expressamente, o artigo8.°, n.°
9, segunda frase, do RDMUE). Compete antes ao oponente decidir o que pretende
apresentar.

4.2 Fundamentagao

Artigo 46.° do RMUE

Artigo 7.° e artigo 8.°, n.° 1, do RDMUE

A fundamentagcao encontra-se definida no artigo 7.°, n.° 2, do RDMUE e refere-se as
provas da existéncia, validade e &mbito de protecao da(s) marca(s) ou direito(s)
anterior(es), bem como aos comprovativos da legitimidade para apresentar a
oposicao.

Apos as partes terem sido notificadas da admissibilidade da oposigao, o oponente tem
2 meses a partir do fim do periodo de reflexdo para completar o processo. Em
particular, o oponente tem de provar a existéncia, validade e ambito de prote¢cdo dos
direitos anteriores invocados e a sua legitimidade para apresentar a oposi¢cido. Caso se
afigure pertinente para a oposi¢cao, o oponente tera também de apresentar provas do
prestigio, do elevado carater distintivo ou de qualquer outro aspeto que influencie o
ambito da protecio do(s) seu(s) direito(s) anterior(es).

As provas tém de ser produzidas na lingua do processo ou acompanhadas de uma
tradugdo para efeitos de fundamentagdo. A tradugdo deve ser entregue dentro do
prazo estabelecido para a apresentacdo do documento original. No que respeita as
regras especificas de traducao de elementos de prova da fundamentagao, nos pontos
4.3.1.1 e 4.3.1.3 sao referidos os factos, elementos de prova e alegacbes que devem
ser traduzidos dentro do prazo da fundamentacéao, e no ponto 4.3.1.2 os elementos de
prova da fundamentagdo que devem ser traduzidos apenas mediante solicitacdo do
Instituto.

Para fins de fundamentagdo, o oponente deve colocar a disposicao do Instituto as
provas necessarias. Além de apresentar provas materiais de fundamentagio, nos
casos em que as provas relativas ao depdsito ou registo dos direitos anteriores ou
relativas ao conteudo da legislagdo nacional estdo acessiveis online a partir de uma
fonte reconhecida pelo Instituto, o oponente pode declarar formalmente ao Instituto
que se baseia em provas online, e que estas podem substituir quaisquer provas
materiais.

Da redacao do artigo 7.°, n.° 3, do RDMUE, entende-se que, para se basear em
provas online, deve existir uma declaracado formal do oponente solicitando ao Instituto
que aceda as informacgbes necessarias sobre a marca anterior nas fontes oficiais
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online relevantes. Consequentemente, tratando-se de uma opgao, o oponente deve
formal e proativamente dar conhecimento ao Instituto e a outra parte de que pretende
recorrer a esta opcdo. Para ser aceite, a declaragao deve ser explicita e incondicional.
Consequentemente, o Instituto nao ira verificar a fundamentacao de direitos online nos
casos em que o oponente nao tenha expressa e incondicionalmente consentido no uso
de provas online.

E de suma importancia esclarecer que, mesmo que o oponente declare formalmente
que as provas online sdo fiaveis, é sua obrigacao verificar se as fontes online refletem
as informacgoes pertinentes mais exatas e atualizadas. Além disso, caso o oponente,
apos essa declaragao, apresente ainda provas materiais sem revogar formalmente a
sua declaracao anterior, e caso se verifigue uma contradicdo entre as provas online e
as provas materiais, serdo aplicadas as provas mais recentes.

O oponente pode apresentar uma declaragdo a qualquer momento antes do termo do
prazo de fundamentagdo. Na auséncia de uma declara¢ao formal (incluindo quando
essa declaragdo tenha sido retirada), a oposicdo deve ser rejeitada por falta de
fundamentagao caso ndo sejam apresentadas provas materiais atempadamente.

Se o0 oponente ndo provar a existéncia de pelo menos um direito anterior, a oposicao
sera rejeitada por falta de fundamento.

Se o direito anterior considerado admissivel nao for fundamentado na fase de
fundamentagao e se existir(em) outro(s) direito(s) anterior(es) fundamentado(s), serao
verificados o0s requisitos absolutos de admissibilidade para esse(s) direito(s)
anterior(es).

Relativamente a apresentagdo de documentos comprovativos, consultem-se as Linhas
de orientagao, Parte A, Disposigdes gerais, Secgao 1, Meios de comunicagao, prazos.

4.21 MUEs e pedidos de MUE

Se a marca ou o pedido anterior for uma MUE, o oponente n&o precisa de apresentar
quaisquer documentos para provar a existéncia e validade da MUE ou do pedido de
MUE. A fundamentacao sera verificada ex officio através dos dados incluidos na base
de dados do Instituto.

4.2.2 MUEs transformados e pedidos de MUE

Artigo 139.°, n.° 1, do RMUE

Nesta seccdo serdo apenas tratados os aspetos especificos da transformacédo nos
processos de oposicdo. Para mais informacbes sobre a transformacgio, consultar
Linhas de orientacao, Parte E, Operacdes de registo, Seccao 2, Transformagao.
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4.2.2.1 Oposig¢ao com base na MUE (ou pedido de MUE) (a ser) transformada(o)

Os pedidos nacionais resultantes da transformacao de uma MUE anterior ou de um
pedido de MUE consideram-se efetuados a partir do momento em que é depositado
um requerimento de transformacdo valido. Esses direitos serdo devidamente
fundamentados nos termos do artigo 7.°, n.° 2, do RDMUE, se o oponente indicar o
numero da MUE (ou do pedido de MUE) objeto de transformagédo e os paises em
relacdo aos quais requereu a transformacéo.

4222 Oposigéao baseada numa MUE (ou pedido de MUE) que é posteriormente
transformada(o)

Se, durante o processo de oposigao, o pedido de MUE (ou a MUE) em que a oposi¢ao
se baseia deixar de existir (ou a lista de produtos e servicos for limitada) e for
apresentado um requerimento de transformagao, o processo podera prosseguir. Com
efeito, os registos de marcas nacionais resultantes da transformacédo de um pedido de
MUE podem constituir a base do processo de oposigao instaurado inicialmente com
base nesse pedido de MUE (15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA
(fig.)).

Neste caso, o Instituto solicitara ao oponente, por escrito, que o informe se mantém a
oposicao tendo em vista a retirada, renuncia ou rejeicao do(s) pedido(s) ou registo(s)
da MUE anterior e se tenciona basear-se nos pedidos nacionais resultantes da
transformacdo da MUE anterior. Se o oponente ndo informar o Instituto dentro do
prazo estabelecido de que pretende basear-se em pedidos nacionais, a oposi¢ao sera
rejeitada por falta de fundamento.

As provas da existéncia dos pedidos nacionais anteriores devem ser apresentadas
pelo oponente logo que estejam disponiveis.

4.2.3 Registos ou pedidos de marcas que ndo sdo MUE

Artigo 7.°, n.° 2, alinea a), subalineas i) e ii), do RDMUE

Para fundamentar um registo ou pedido de marca anterior, 0 oponente tem de fornecer
ao Instituto provas do respetivo depdsito ou registo. O Instituto aceita como provas do
depdsito ou registo de marcas anteriores os seguintes documentos:

e certificados emitidos pelas autoridades de registo competentes;
® extratos das bases de dados oficiais das autoridades de registo competentes; e
® extratos dos boletins oficiais das autoridades de registo competentes.

Conforme anteriormente referido, o oponente pode, em alternativa, solicitar ao Instituto
que aceda as informagdes necessarias para esta marca a partir da base de dados
oficial online relevante (ver infra o ponto 4.2.3.2).
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4.2.3.1 Certificados emitidos pela entidade oficial competente

Qualquer certificado de registo ou o ultimo certificado de renovagéo, que ateste a
validade da marca anterior para além do prazo concedido ao oponente para
fundamentar a sua oposigédo, emitido por um instituto nacional ou pela OMPI (caso se
trate de um registo internacional), constitui uma prova valida. No entanto, um
certificado de renovacido nao é suficiente por si s6 se nao contiver todos os dados
necessarios que determinam o ambito de protecdo da marca anterior. Para ver outros
requisitos relacionados com provas de renovacéo, consulte o n.° 4.2.3.4 infra.

Se a oposigao se basear num pedido, o oponente tera de apresentar provas de que o
pedido foi depositado junto do instituto nacional ou da OMPI, caso se trate de um
pedido internacional. Logo que o pedido anterior seja registado, o oponente deve
apresentar prova do registo. Se, apds a fase contraditéria do processo, o oponente
fornecer provas de que o pedido nacional foi, de facto, registado antes do prazo
estabelecido no artigo 7.°, n.° 1, do RDMUE, a marca anterior sera recusada por falta
de fundamento nos termos do artigo 8.°, n.° 7, do referido regulamento. Um certificado
de depdsito do pedido ndo é suficiente para provar que a marca foi registada. Por
outras palavras, ndo pode servir para provar a existéncia de um registo de marca.

Os certificados tém de ser verificados cuidadosamente, uma vez que, em alguns
casos, existem apenas algumas diferengas entre o formulario de pedido e o certificado
de registo.

4232 Extratos de bases de dados oficiais

O Instituto aceita, como prova da apresentagao ou registo de marcas nacionais,
extratos das bases de dados oficiais online das autoridades de registo competentes
dos Estados-Membros e, como prova de registos internacionais, extratos da base de
dados Madrid Monitor da OMPI. Excertos de bases de dados nao oficiais ndo sao
aceitaveis.

Além disso, o Instituto aceita, como prova tanto para marcas nacionais como para
registos internacionais, extratos obtidos através do portal TMview do Instituto
(https://www.tmdn.org/tmview/welcome). Os extratos gerados através do TMview
refletem as informagdes obtidas diretamente das autoridades de registo competentes
e, portanto, qualificam-se como documentos equivalentes aos certificados de registo
das autoridades de registo competentes na acecgéo do artigo 7.°, n.° 2, alinea a), do
RDMUE (por analogia, 06/12/2018, T-848/16, V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884,
§ 59-61 e 70).

Embora os extratos da base de dados acima mencionados possam ser obtidos e
anexados a oferta apresentada pelo oponente, € mais conveniente consultar a fonte
online relevante nos termos do Artigo 7.°, n.° 3, do RDMUE. Qualquer referéncia geral
a qualquer uma das bases de dados oficiais online acima mencionadas €& aceitavel;
nao é necessaria uma hiperligacao direta para a fonte online. Para os oponentes que
utilizem o formulario de oposicdo eletronico do Instituto, ha uma alegagcédo para
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fundamentar as marcas por referéncia a base de dados online oficial relevante
(através do TMview) definida por predefinigao.

Os oponentes tém de verificar cuidadosamente se a base de dados online oficial
relevante esta atualizada e contém todas as informacgdes relevantes necessarias para
provar a validade e o ambito de protecao da marca anterior invocada na oposig¢ao. Se
o extrato de uma base de dados oficial ou a base de dados consultada online nao
incluir todas as informacgbes necessarias, o oponente tera de completa-lo com outros
documentos emitidos por uma fonte oficial dos quais constem as informagdes em falta.
Alguns exemplos desta situac&do sdo apresentados adiante.

® Por vezes, os extratos da base de dados nado incluem a lista de produtos e/ou
servigos; nestes casos, o oponente tera de apresentar um documento adicional (por
exemplo, uma publicagdo no boletim oficial) que contenha a lista de produtos e
servigos.

® No caso das marcas figurativas, por vezes os extratos das bases de dados
mostram a imagem numa péagina separada. Deste modo, quando os oponentes
apresentam um extrato como prova de uma marca figurativa, tém de certificar-se de
que a representacao da marca aparece na mesma pagina. Se nao for esse o caso,
tem de ser apresentado um documento/pagina adicional que mostre a imagem.
Esse documento podera provir da prépria base de dados (que reproduz a imagem
numa pagina separada, a qual, ao ser impressa ou guardada em formato PDF, por
exemplo, inclui uma identificacdo da fonte) ou de outra fonte oficial (como a
publicagdo no boletim oficial). Nao basta copiar a imagem da base de dados e
inclui-la eletronicamente ou de outra forma no formulario do ato de oposicao.

® Quando o inglés é a lingua do processo e o instituto nacional providencia também
uma versdo em inglés do extrato da marca, ndo sera necessaria, em principio,
qualquer traducdo. Nao obstante, no que se refere a lista de produtos e/ou servigos,
se o extrato por si sé indicar o titulo das classes juntamente com uma indicagao de
que esta referéncia ao titulo das classes nao reflete necessariamente os produtos
el/ou servigos protegidos sob a marca, o oponente deve apresentar sempre a lista
original na lingua original (a partir de uma fonte oficial) e, se a lista nao incluir o
titulo da classe, a traducao exata para inglés. Estas tradugbes sdo igualmente
necessarias se o oponente se basear em provas acessiveis online a partir de uma
fonte reconhecida pelo Instituto, e a lingua dessas provas ou de parte delas
(especialmente a lista de produtos e servigos) for diferente da lingua do processo.

423.3 Extratos de boletins oficiais dos institutos nacionais de marcas e da OMPI

Em todos os Estados-Membros os pedidos e/ou registos de marca sdo publicados
num boletim oficial. Aceitam-se copias da publicacdo desde que a sua origem seja
indicada no documento (ou nas observagdes do oponente que o acompanham). Na
auséncia dessa indicagao, o documento ndo constituira prova suficiente da validade da
marca.
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Além disso, uma coépia da publicacdo do pedido ndo é suficiente para provar que a
marca foi registada. Por outras palavras, ndo pode servir para provar a existéncia de
um registo de marca.

No caso dos registos internacionais, o Instituto aceita a primeira publicacdo da OMPI
como prova suficiente do registo, ndo obstante os institutos nacionais ainda poderem
recusa-lo nos 12 a 18 meses seguintes ao registo. O Instituto apenas convidara o
oponente a apresentar provas da concessdo de protegdo do registo internacional
(quando nao tiver sido pedida a fundamentagao online) se (i) o requerente contestar a
protecdo da marca em questdo num determinado territério ou para determinados
produtos e servigos ou (ii) o Instituto pretender manter a oposicao com base no registo
internacional (ou na sua extensao territorial especifica). A ndo apresentagao de tais
provas fara com que o registo internacional (ou a sua extensao territorial especifica)
nao seja considerado fundamentado.

4.2.3.4 Prova de renovacgao

As marcas sao registadas por um periodo de 10 anos a partir da data de depdsito do
pedido; o registo pode ser renovado por periodos subsequentes de 10 anos
(artigo 48.° da Diretiva (UE) 2015/2436, conforme implementado na respetiva
legislacao nacional).

Se o registo expirar antes do termo do prazo de fundamentagéo, o oponente tera de
apresentar um certificado de renovagdo ou documento equivalente para provar que o
periodo de protecao da marca se estende para além deste prazo ou de uma eventual
prorrogagao que tenha sido concedida para fundamentar a sua oposi¢do. Essa
informacao deve estar acessivel a partir de uma fonte reconhecida pelo Instituto, caso
0 oponente se tenha baseado nela. O que conta é a data de expiragao do registo e
nao a possibilidade de renovar a marca durante a prorrogacao de prazo de 6 meses
prevista na Convencao de Paris.

Quando um direito anterior em que se baseia a oposi¢ao atinge o fim de protegédo apés
o termo do prazo fixado pelo Instituto para fundamentar a oposicdo, esta ndo é
automaticamente rejeitada se faltarem mais comunicagbes ou provas do oponente. Ao
invés, & emitida uma comunicagdo ao oponente, na qual é convidado a apresentar
provas da renovagao, posteriormente comunicadas ao requerente (05/05/2015,
T-715/13, Castello (fig.) / Castellé y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Se nao houver provas adequadas de renovagao, a oposigdo com base nesse direito
anterior sera rejeitada por ndo estar fundamentada.
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4235 Legitimidade para apresentar a oposicao

Artigo 46.° do RMUE

Artigo 2.°, n.° 2, alinea h), subalinea iii), e artigo 7.°, n.° 2, do RDMUE

Dependendo do fundamento invocado, as seguintes pessoas estdo legitimadas para
apresentar uma oposigao:

1. os titulares e licenciados habilitados para efeitos do artigo 8.°, n.°s 1 e 5, do RMUE;

2. os titulares (unicamente) das marcas referidas no artigo 8.°, n.° 3, do RMUE;

3. os titulares de direitos anteriores referidos no artigo 8.°, n.° 4, do RMUE, e pessoas
habilitadas de acordo com a lei nacional aplicavel,

4. qualquer pessoa habilitada, ao abrigo da legislagdo pertinente da Unido Europeia
ou nacional, a exercer os direitos referidos no artigo 8.°, n.° 6, do RMUE.

Exemplo

Se o oponente for uma pessoa coletiva, o seu nome tera de ser cuidadosamente
comparado com 0 nome da pessoa coletiva titular da marca anterior. Por exemplo, no
caso das empresas britanicas, John Smith Ltd, John Smith PLC e John Smith (UK) Ltd
sdo entidades juridicas diferentes.

Se a oposigao for apresentada por B como oponente e uma cépia do certificado de
registo identificar A como titular da marca anterior, a oposi¢cao sera rejeitada por falta
de fundamento, a menos que o oponente tenha apresentado provas da transmissao e,
se disponivel, da inscrigdo da transmissao no registo pertinente ou se o oponente tiver
demonstrado que A e B sdo a mesma entidade juridica que apenas mudou o seu
nome.

Se o oponente for um licenciado do titular da marca, normalmente, o extrato do registo
indica a data de inscricdo da licenga. Contudo, alguns Estados-Membros nao
inscrevem as licengas nos seus registos. Em todo o caso, compete ao oponente
demonstrar que € um licenciado e que esta habilitado pelo titular da marca a
apresentar a oposi¢cao. Nao existem quaisquer restricdbes quanto ao tipo de provas que
podem ser apresentadas para justificar essa autorizagdo: por exemplo, qualquer
autorizacdo expressa em nome do titular da marca, como o contrato de licenga, é
considerada suficiente, desde que contenha indicacbes relativas a autorizagdo ou a
legitimidade para apresentar a oposigao.

O mesmo se aplica as pessoas habilitadas ao abrigo da legislagéo pertinente da Unido
Europeia ou nacional aplicavel relativa aos motivos previstos no artigo 8.°, n.°s 4 e 6,
do RMUE. O oponente deve provar a sua legitimidade para apresentar a oposigao ao
abrigo da legislagcdo da Unido Europeia ou nacional aplicavel.

Nos termos dos artigos 25.°, 26.° e 29.° do RMUE, o Instituto regista e publica
contratos de licencga relativos a marcas da Unido Europeia. Se a marca anterior em
que se baseia a oposigao sujeita ao contrato de licenga for uma MUE, o oponente néo
precisa de apresentar qualquer prova do contrato de licenga desde que a licenga tenha
sido registada e publicada no Instituto em conformidade com o artigo 25.° do RMUE.
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Por outro lado, o oponente tera de apresentar provas de que o contrato de licenga o
habilita a agir em defesa da marca, mesmo que a licenga tenha sido registada e
publicada no Instituto, nos casos em que essa prova ndo tenha sido anexada ao
pedido original apresentado em conformidade com o artigo 25.°, n.° 5, do RMUE. Para
mais informacdes sobre licengas, consultar as Linhas de orientacdo, Parte E,
Operacoes de registo, Secgado 3, MUE e Desenhos e Modelos Comunitarios registados
como objetos de propriedade, Capitulo 2, Licengas, Direitos reais, Execugdes
forgadas, Processos de insolvéncia ou similares. Nao basta provar o registo do
contrato de licenga — a legitimidade do oponente para defender a MUE também tem de
ser apresentada por escrito.

4.2.3.6 Verificagao da prova

O Instituto verifica se os dados especificos da marca requerida no aviso de oposi¢ao
se refletem nas provas apresentadas, como documento oficial proveniente da
autoridade de registo competente, ou nas provas acessiveis online a partir de uma
fonte reconhecida pelo Instituto, se o opositor se tiver baseado nisso.

Os seguintes detalhes das provas serdo avaliados (?7):

® a autoridade emissora;

® 0s numeros de pedido [210] e/ou de registo [111] (em alguns paises estes sdo, ou
eram, diferentes);

® 0 alcance territorial dos registos internacionais (ou seja, em que paises a marca se
encontra protegida e para que produtos e servicos);

® as datas de depdsito do pedido [220], de prioridade [300] e de registo [151] (em
alguns paises, como em Franga, por exemplo, as datas de depdsito do pedido e de
registo indicadas no certificado coincidem);

® arepresentacao do sinal [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591];

Se a marca  anterior estiver a cores, o oponente tem de apresentar provas
provenientes de uma fonte oficial que contenha uma reproducao da marca a cores.

Se o oponente tiver indicado no aviso de oposigdo que a marca anterior esta a cores,
mas apresentar provas que demonstrem uma representacdo a preto e branco da
marca, a oposi¢cao, com base nesse direito anterior, sera rejeitada por nao estar
fundamentada (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45;
04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recurso negado;
27/03/2019, T-265/18, Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

A unica excecao € quando uma representacéo a cores da marca nao esta disponivel
nas publicacdes oficiais da autoridade de registo competente, porque, no momento em
questao, essa autoridade ainda nao publicava marcas a cores. Este € normalmente o
caso quando as provas oficiais online contém uma representagao a preto e branco da
marca acompanhada por uma representagcdo a cores com indicagao das cores por
palavras. Neste caso, ndo obstante a representagédo a preto e branco da marca, sera
aceite como prova de uma marca a cores desde que as indicagbes de cor (disponiveis

27 Os numeros entre parénteses retos significam coédigos INID convencionais (ver n.° 4.3.1 infra).
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ou traduzidas para o idioma do processo) correspondam as cores da marca indicadas
no aviso de oposicdo. Na rara ocasido em que as provas oficiais online contenham
uma representacdo a preto e branco da marca acompanhada por uma representacao
a cores em termos gerais (como "cores requeridas"), mas sem indicagao das cores por
palavras, esta também sera aceite (desde que a representacao esteja disponivel no
idioma do processo ou tenha sido traduzida para o idioma do processo).

A excecao referida acima nao se aplica a situagdo em que aquilo que esta disponivel
nas publicacdes oficiais da autoridade de registo relevante ndo € uma representagao a
cores como tal, mas sim uma representagao que inclui as cores em palavras e a
sua distribuicdo na marca (p. ex., utilizando setas). Tal representacdo, mesmo que
tecnicamente seja a preto e branco, sera considerada uma «representagao a cores», €
0 oponente sera obrigado a fornecer uma traducdo das indicagbes de cor para o
idioma do processo. As indicagbes dentro da representagao relativas as cores e a sua
distribuicdo nao serao consideradas como fazendo parte da representagcado enquanto
tal, mas sim como elementos que afetam o ambito de protecao da marca.

Se o oponente nao tiver fornecido qualquer indicagdo no aviso de oposicao de que a
marca anterior esta a cores, mas apresentar provas que mostrem uma marca a cores,
a oposicdo com base nesse direito anterior sera rejeitada por nao estar fundamentada.

os produtos e servigos abrangidos [511];

a data de expiragao do registo (se constar);

o titular [731, 732];

outras entradas no registo que afetam a situagao juridica, o estado do processo ou
o alcance da protecdo da marca (por exemplo, renuncias [526], limitagdes,
renovagoes, transmissdes, ag¢des legais em curso, o facto de a marca ter sido
registada por ter adquirido um carater distintivo na sequéncia do uso etc.).

4.2.4 Fundamentacao de marcas notoriamente conhecidas, marcas que
gozam de prestigio, marcas pedidas por um agente, sinais anteriores
usados na pratica comercial, denominag¢des de origem ou indicagdes
geograficas

4241 Marcas notoriamente conhecidas

Artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do RMUE

Artigo 7.°, n.° 2, alinea b), do RDMUE

Uma marca anterior notoriamente conhecida é uma marca que é notoriamente
conhecida num Estado-Membro, na aceg¢ao do artigo 6.°-bis da Convencéao de Paris.
Pode tratar-se de uma marca registada ou nao registada.

O oponente tem de demonstrar que € titular de uma marca anterior que adquiriu
notoriedade no territério em questao para os produtos e servicos em que se baseia a
oposigao. Para fundamentar a sua marca tera de apresentar provas de que a marca €
notoriamente conhecida.
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Se o oponente invocar uma marca registada e reivindicar essa marca no mesmo pais
como marca notoriamente conhecida, tal sera geralmente considerado como
reivindicagdo adicional de que a sua marca registada adquiriu um elevado carater
distintivo na sequéncia do uso que lhe foi dado.

Acontece com muita frequéncia os oponentes confundirem marcas «notoriamente
conhecidas» com «marcas que gozam de prestigio» na acecgéo do artigo 8.°, n.° 5, do
RMUE. Dependendo do fundamento da oposig¢ao indicado, o processo tera de ser
apreciado a luz do artigo 8.°, n.° 2, alinea c), e/ou do artigo 8.°, n.° 5, do RMUE.
Consultar também as Linhas de orientacdo, Parte C, Oposicdo, Seccao 5, Marcas que
gozam de prestigio (artigo 8.°, n.° 5, do RMUE).

4242 Marcas que gozam de prestigio

Artigo 8.°, n.° 5, do RMUE

Artigo 7.°, n.° 2, alinea f), do RDMUE

Uma oposicao ao abrigo do artigo 8.°, n.° 5, do RMUE baseia-se numa marca anterior
que goza de prestigio. Consultar também as Linhas de orientagao, Parte C, Oposicao,
Secgéao 5, Marcas que gozam de prestigio (artigo 8.°, n.° 5, do RMUE).

Nestes casos, a marca anterior € uma marca registada. Consequentemente, o
oponente tem de apresentar os certificados de registo, etc., ou basear-se em
elementos de prova online conforme referido supra.

Para formular uma oposi¢ao ao abrigo do artigo 8.°, n.° 5, do RMUE, o oponente tem
de apresentar elementos comprovativos do prestigio da marca. Além disso, o
oponente tem de alegar e demonstrar que o uso da marca objeto do pedido de MUE
contestado beneficia do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior ou pode
prejudica-los, ou indicar que sera esse o desfecho provavel tendo em conta o curso
normal dos acontecimentos.

4243 Marca nao registada ou outro sinal usado na pratica comercial

Artigo 8.°, n.°4, do RMUE

Artigo 7.°, n.° 3, do RDMUE

Relativamente a estes direitos, o Instituto aplica a protecado concedida pela legislagédo
pertinente.

Nem todos os direitos abrangidos pelo artigo 8.°, n.° 4, do RMUE sao direitos nao
registados (em alguns paises, por exemplo, as denominagbes sociais e 0os nomes
comerciais sao registados). Assim, quando a lei pertinente exige que estes direitos
sejam registados para efeitos de protecao, sdo necessarias copias do registo e, se for
caso disso, de documentos como os certificados de renovacido. No caso de marcas
nao registadas ou de sinais, o oponente deve apresentar prova de aquisi¢ao do direito
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anterior. Deve ainda provar que pode proibir o uso de uma marca subsequente. Além
disso, deve também fazer referéncia as disposi¢cdes da legislagdo nacional em que
fundamenta a sua oposigao, disponibilizar a sua redagdo apresentando publicagbes
oficiais das disposicbes ou jurisprudéncia relevantes e apresentar argumentos
suficientes ao abrigo dessa legislacao.

Caso as provas relativas ao depésito ou registo do sinal reivindicado ou as provas
relativas ao conteudo da legislagdo nacional sejam acessiveis online a partir de uma
fonte reconhecida pelo Instituto, o oponente pode fornecer as provas fazendo
referéncia a essa fonte. Para o efeito, todas as publicagdes oficiais e bases de dados
nacionais online serdo aceites se tiverem origem no governo ou organismo oficial do
Estado-Membro em causa e desde que sejam acessiveis ao publico e gratuitas. Nos
casos em que as disposi¢des da legislacdo nacional sdo regidas por normas de direito
comum, as publicagbes oficiais online (jurisprudéncia) podem ser consideradas como
fonte aceitavel.

Por ultimo, o oponente deve apresentar prova de que o uso do seu direito, registado
ou nao, tem um alcance que ndo €& meramente local. Consultar as Linhas de
orientagcao, Parte C, Oposicao, Secc¢ao 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.°, n.° 4, do
RMUE.

4244 Denominacéao de origem protegida/indicagao geografica protegida

Artigo 8.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 7.°, n.° 2, alinea e), do RDMUE

Nos termos do artigo 8.°, n.° 6, do RMUE, os pedidos de denominag¢des de origem
protegidas e de indicacdes geograficas protegidas efetuados antes da data do pedido
de MUE (ou da data da prioridade invocada, se for o caso) podem servir de base para
as oposicdes. Relativamente a estes direitos, o Instituto aplica o grau de protecao
previsto na legislagdo nacional ou da Unido Europeia pertinente.

Para fundamentar estes direitos, o oponente deve fornecer ao Instituto elementos de
prova da existéncia, validade e dmbito de protegcdo do direito anterior. Deve ainda
provar que pode proibir o uso de uma marca subsequente.

Para provar a existéncia, validade e ambito de proteg¢édo do direito anterior, 0 oponente
deve apresentar documentos pertinentes emanados da autoridade competente,
comprovando que o direito em questao foi pedido, registado ou concedido (caso a
denominagao de origem protegida ou a indicagdo geografica protegida tenha sido
concedida através de outros meios administrativos que n&o o registo). Se esses
documentos ndo fornecerem informagdes suficientes sobre o direito do oponente de
depositar a oposicéo, € necessario apresentar outros documentos.

Além disso, para provar o direito que lhe assiste de proibir o uso de uma marca
subsequente ao abrigo da lei pertinente, o oponente deve fazer referéncia a legislagao
nacional em que fundamenta a sua oposicao e disponibilizar a sua redacao. A redagao
nao € necessdria se a oposi¢cao for baseada em legislacdo da Unido Europeia. O
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oponente deve igualmente provar que o processo reune todas as condi¢des previstas
nas disposicdes pertinentes.

Caso as provas relativas ao depésito ou registo das denominacdes de origem
protegidas ou das indicacoes geograficas protegidas anteriores, ou as provas relativas
ao conteudo da legislagcdo nacional pertinente sejam acessiveis a partir de uma fonte
online reconhecida pelo Instituto, o oponente pode apresentar as provas fazendo
referéncia a essa fonte. Todas as publicagdes oficiais e bases de dados nacionais sao
aceitaveis se tiverem origem no governo ou organismo oficial do Estado-Membro em
causa e desde que sejam acessiveis ao publico e gratuitas. Além disso, sdo aceites
referéncias a todas as bases de dados oficiais online da UE (por exemplo, E-Bacchus,
E-Spirit-Drinks, DOOR).

Contrariamente aos direitos anteriores invocados ao abrigo do artigo 8.°, n.° 4, do
RMUE, a obrigacdo de apresentar provas de que o uso do sinal tem um alcance que
nao seja meramente local, ndo se aplica a direitos anteriores invocados ao abrigo do
artigo 8.°, n.° 6, do RMUE.

Para obter mais detalhes sobre a fundamentacdo de denominagdes de origem
protegida e indicagbes geograficas protegidas, consulte as Linhas de orientacao,
Parte C, Oposicdo, Seccdo 4, Outros direitos anteriores, Capitulo 2, Indicacoes
geograficas (Direitos ao abrigo do artigo 8.°, n.° 6, do RMUE), n.° 5.

4245 Marca pedida por um agente ou mandatario

Artigo 8.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 7.°, n.° 2, alinea c), do RDMUE

Trata-se do caso em que um agente ou mandatario do titular de uma marca pede o
registo da marca no Instituto. O titular pode opor-se ao pedido do requerente desleal.
Consulte-se também as Linhas de orientagdo, Parte C, Oposigcao, Secg¢ao 3, Depdsito
nao autorizado por agentes do titular da marca (artigo 8.°, n.° 3, do RMUE).

O oponente tem de provar que é titular da marca e a data de aquisicdo da mesma.
Dado poder tratar-se de uma marca registada ou ndo registada, o oponente pode
apresentar elementos comprovativos do registo em qualquer parte do mundo ou uma
prova da aquisicdo dos direitos pelo uso. O oponente também tera de apresentar
elementos comprovativos da sua relagdo com o agente ou mandatario.

4.2.5 Nao conformidade com os requisitos de fundamentagao

Artigo 46.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 7.° e artigo 8.°, n.°s 1 e 7, do RDMUE

O Instituto fixa um prazo de 2 meses, a contar da data considerada como inicio da
fase contraditéria do processo, para que o oponente conclua o ato de oposicao através
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da apresentacao de factos, elementos de prova e observagdes de apoio («prazo de
fundamentagado»). Este prazo pode ser prorrogado nos termos do artigo 68.° do
RDMUE ou, em caso de incumprimento, o oponente pode solicitar o restabelecimento
do prazo nao cumprido sob reserva das condi¢des previstas no artigo 104.° do RMUE
(restitutio in integrum) ou no artigo 105.° do RMUE («Continuagao do processoy).

O artigo 8.2, n.° 1, do RDMUE prevé que, se o oponente nao tiver produzido
elementos de prova no termo do prazo de fundamentagao, ou as provas produzidas
forem manifestamente irrelevantes ou manifestamente insuficientes para
satisfazer as exigéncias previstas no artigo 7.°, n.° 2, do RDMUE relativamente a
qualquer dos direitos anteriores, a oposi¢cao sera rejeitada por falta de fundamento.

Se nenhum dos direitos anteriores em que se baseia a oposicdo tiver sido
fundamentado, o Instituto encerra a fase contraditéria do processo sem convidar o
requerente a apresentar as suas observagbes em resposta. O Instituto ndo tem
obrigagdo de informar o oponente sobre os factos ou elementos de prova que
poderiam ter sido apresentados (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203,
§ 76). Seguidamente, a oposicdo € rejeitada nos termos do artigo 8.°, n.° 1, do
RDMUE.

Consequentemente, sempre que o oponente nao produzir qualquer elemento de
prova, a oposicao sera rejeitada. Nenhum elemento de prova deve ser considerado
como apresentado quando nao for acompanhado de uma traducao para a lingua do
processo. Como tal, em conformidade com a ultima frase do artigo 7.°, n.° 4, do
RDMUE, os elementos de prova nio traduzidos nao podem ser tidos em conta.

Os elementos de prova apresentados sdo «manifestamente irrelevantes» se, pela
sua natureza, ndo puderem ser usados para estabelecer a validade e a existéncia do
direito anterior invocado (por exemplo, se comprovarem a existéncia de um direito
anterior que nao foi invocado no ato de oposi¢cao). Os elementos de prova
apresentados sao «manifestamente insuficientes» se ndo satisfazerem os requisitos
formais da fundamentacéo.

Apds o termo do prazo de fundamentagao, o Instituto realiza um exame preliminar da
fundamentagdo. Se o oponente tiver apresentado elementos de prova de pelo menos
um dos direitos anteriores invocados na oposicdo que nao possam ser qualificados
como «manifestamente irrelevantes» ou «manifestamente insuficientes», o Instituto da
seguimento a fase contraditéria do processo enviando a apresentacdo do oponente
ao requerente juntamente com um convite a apresentacédo de observagoes.

Se, apds nova analise do processo, os elementos de prova apresentados dentro do
prazo de fundamentagcdo continuarem a ser considerados insuficientes para
satisfazer os requisitos previstos no artigo 7.°, n.° 2, do RDMUE, a oposigao sera
rejeitada relativamente a esse direito anterior, nos termos do artigo 8.°, n.° 7, do
RDMUE.

Além disso, uma vez que a verificagao inicial da fundamentagao se limita a procurar
um direito anterior fundamentado com base no qual o processo pode avangar, se a
oposicao nao puder ser totalmente sustentada com base nesse direito anterior
fundamentado, € necessaria nova andlise do processo no que respeita aos restantes
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direitos anteriores. Se a analise revelar que nao existem provas relativas a esses
direitos anteriores, ou que estas sdo manifestamente irrelevantes, manifestamente
insuficientes ou de outro modo insuficientes para satisfazer os requisitos previstos no
artigo 7.°, n.° 2, a oposigao sera igualmente rejeitada no que respeita a esses direitos,
nos termos do artigo 8.°, n.° 7, do RDMUE.

4.2.6 Factos e elementos de prova apresentados apds o prazo de
fundamentacao

Artigo 95.°, n.° 2, do RMUE

Artigo 8.°, n.° 5, do RDMUE

Todos os factos e elementos de prova nos quais o oponente baseia a sua oposi¢gao
tém de ser apresentados dentro do prazo de fundamentagado estabelecido no artigo
7.°,n.° 1, do RDMUE. Os factos ou elementos de prova apresentados apds o prazo de
fundamentagao sdo, consequentemente, considerados tardios.

Nao obstante, se o oponente apresentar factos ou elementos de prova para
fundamentar a oposi¢cao apés o prazo de fundamentacao, o Instituto pode ter em conta
esses factos ou elementos de prova no exercicio do seu poder discricionario, nos
termos do artigo 95.°, n.° 2, do RMUE, sob reserva das condigbes previstas no artigo
8., n.° 5, do RDMUE.

Neste contexto, é necessario verificar em primeiro lugar se o Instituto esta habilitado
a exercer qualquer poder discricionario, e, em segundo lugar, podendo fazé-lo, de
que forma o pode exercer, isto €, se para aceitar ou para rejeitar os factos ou
elementos de prova apresentados tardiamente.

4.2.6.1 O poder discricionario pode ser exercido?

De acordo com o artigo 8.°, n.° 5, primeira frase, do RDMUE, o Instituto pode exercer o
seu poder discricionario se os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente
complementarem os factos ou elementos de prova apresentados pelo oponente
atempadamente («factos ou elementos de prova iniciais»).

Consequentemente, € 6bvio que ndo se aplicam poderes discricionarios se os factos
ou elementos de prova apresentados tardiamente respeitarem a um direito anterior ou
fundamento de oposi¢cdo invocado em relagdo ao qual ndo foram produzidos
quaisquer elementos de prova iniciais dentro do prazo de fundamentagdo. O
mesmo se aplica relativamente a factos.

No entanto, tendo sido apresentados alguns factos ou elementos de prova iniciais,
o Instituto exercera o seu poder discricionario para aceitar ou nao factos ou elementos
de prova apresentados tardiamente apenas se estiverem reunidas as seguintes
condigdes:

® 0s elementos de prova iniciais apresentados dentro do prazo de fundamentacao
sdo relevantes e nao manifestamente insuficientes, e
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e os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente dizem respeito ao
mesmo requisito legal que os factos ou elementos de prova iniciais pretendiam
comprovar

Os certificados de registo que nao incluam todas as informagdes necessarias para
determinar a existéncia, o &mbito ou a validade da marca anterior em causa serdo, em
principio, considerados elementos de prova manifestamente insuficientes, visto que o
conteudo exigido é precisa e exaustivamente estabelecido pelos regulamentos.

O Instituto apenas considerara que os factos ou elementos de prova apresentados
tardiamente dizem respeito ao mesmo requisito legal que os factos ou elementos de
prova iniciais quando ambos os conjuntos se referirem a mesma marca anterior, ao
mesmo fundamento e, no &mbito do mesmo fundamento, ao mesmo requisito.

Nao sao aplicaveis poderes discricionarios se o Instituto tiver informado as partes de
que a oposigao sera rejeitada por falta de fundamento, nos termos do artigo 8.°, n.° 1,
do RDMUE. Nestes casos, o processo sera retomado apenas se o oponente solicitar a
continuacao do processo em conformidade com o artigo 105.° do RMUE ou restitutio in
integrum de acordo com o artigo 104.° do mesmo regulamento.

Para informagdes complementares sobre a continuacido do processo, consultar as
Linhas de orientagdo, Parte A, Regras gerais, Seccdo 1, Meios de comunicagao,
prazos; para informacdes adicionais sobre restitutio in integrum, consultar as Linhas de
orientacdo, Parte A, Regras gerais, Secc¢ao 8, Restitutio in integrum.

4.2.6.2 Os factos ou elementos de prova apresentados tardiamente devem ser
aceites ou rejeitados?

Para efeitos de exercicio do seu poder discricionario, o Instituto deve ter em conta, em
particular, a fase do processo e decidir se os factos ou elementos de prova
apresentados sao, a primeira vista, suscetiveis de ser relevantes para o resultado
do processo e se existem motivos validos para a apresentacao tardia de factos ou de
elementos de prova.

e A fase do processo indica qudao avancado o processo esta na altura da
apresentacgéao tardia de elementos de prova.

® A apresentacdo tardia de elementos de prova é, a primeira vista, relevante, se
aparentemente tiver repercussdes na avaliagdo e no resultado do processo.

e Em geral, considera-se uma razao valida o facto de os elementos de prova
complementares nado estarem disponiveis antes do termo do prazo de
fundamentagédo. Podem existir outras razdes validas.

Esses fatores sdo interdependentes. Quanto mais avangado estiver o processo, mais
forte deve ser a razao para a apresentacao tardia ou a relevancia dos elementos de
prova. Consequentemente, é possivel aceitar factos ou elementos de prova adicionais
se, a primeira vista, estes forem suscetiveis de ser relevantes para o resultado do
processo e forem apresentados na fase inicial do mesmo juntamente com uma
justificacdo do motivo pelo qual estdo a ser apresentados nessa fase.
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Podem existir outros fatores importantes. A intencdo de prolongar o processo
mediante a apresentacdo de provas por partes (manobras dilatérias), se as
especificidades do processo permitirem chegar a essa conclusdo, constitui um
argumento contra a aceitagdo da apresentacao tardia de elementos de prova. Além
disso, o facto de os requisitos a provar estarem especificados na lei ou de o Instituto
ter explicitamente chamado a atencdo do oponente para esses requisitos constitui um
argumento contra a aceitagdo da apresentacio tardia de elementos de prova.

As dificuldades naturais na obtencao de elementos de prova nao constituem, por si so,
um motivo valido para a sua apresentagao tardia.

4.2.6.3 Processamento dos elementos de prova apresentados tardiamente nos
processos

Os factos ou elementos de prova recebidos apés o prazo fixado serdo encaminhados
para a outra parte para efeitos de informacao, sem qualquer indicagéo sobre se foram
aceites ou rejeitados, e serdo analisados numa fase posterior, aquando da tomada de
decisdo. O processo sera reaberto e, se necessario, sera concedida uma segunda
ronda de observagdes, em particular se o Instituto pretender aceitar a apresentagao
tardia dos factos ou elementos de prova e o requerente ainda nao tiver tido
oportunidade de os comentar.

A aplicacao do poder discricionario deve ser fundamentada na decisdo que encerra a
oposicao. Contudo, quando as provas iniciais sao, por si s6, suficientes para provar os
direitos anteriores e os motivos de oposicao invocados, hao ha necessidade de ter em
conta elementos de prova complementares tardiamente apresentados.

4.3 Tradugao/escolha de outra lingua durante o processo de
oposicao

Em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 146.°, n.° 9, do RMUE e no
artigo 24.° do RERMUE, para serem tidos em conta, os documentos apresentados
pelas partes nos processos de oposicdo tém, na sua maioria, de ser redigidos na
lingua do processo. Contudo, as regras aplicaveis diferem consoante o tipo de
documento.

4.3.1 Traducdo de elementos comprovativos apresentados para
fundamentar a oposicao e de factos, elementos de prova e
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alegacgdes apresentados pelo oponente para completar o seu
processo

Artigo 7.°, n.°s 4 e 5, e artigo 8.°, n.° 1, do RDMUE

Artigo 25.°, n.° 1, do RERMUE

Com base no artigo 24.° do RERMUE, deve ser feita uma distingao entre 1) prova dos
certificados de depdsito, de registo ou de renovagédo, ou documentos equivalentes,
bem como quaisquer disposi¢cdes do direito nacional aplicavel; 2) outros elementos de
prova apresentados para fundamentar a oposi¢cdo; e 3) factos e alegagdes
apresentados pelo oponente para completar o seu processo.

4311 Tradugéo dos elementos de prova dos certificados de depdsito, registo ou
renovacgao, ou documentos equivalentes, e disposi¢cdes do direito nacional
aplicavel

Nos termos do artigo 7.°, n.° 4, do RDMUE, qualquer certificado de depésito, registo ou
renovagao ou documentos equivalentes, bem como.quaisquer disposi¢cdes do direito
nacional aplicavel relativas a aquisicdo de direitos e ao seu ambito de protegcao
apresentados pelo oponente para fundamentar a oposi¢cao devem ser apresentados na
lingua do processo ou ser acompanhados de uma tradugéo nessa lingua. A traducgao
deve ser apresentada pela parte oponente por sua propria iniciativa dentro do prazo
estabelecido para a fundamentacio da oposicéo. Apenas serao levados em conta os
elementos apresentados e traduzidos dentro deste prazo.

A exigéncia de tradugao dos elementos de prova da fundamentagédo abrange também
as provas online referidas pelo oponente, quando estas sao apresentadas numa lingua
diferente da lingua do processo. Este requisito decorre do artigo 7.°, n.° 4, do RDMUE,
segundo o qual «os elementos de prova acessiveis online [...] devem [também ou] ser
apresentados na lingua do processo ou ser acompanhados de uma tradugdo nessa
linguay.

De acordo com o disposto no artigo 25.°, n.° 1, do RERMUE, a traducdo deve
reproduzir a estrutura e o teor do documento original. No caso das tradugbes de
elementos de prova online da fundamentagédo, a apresentagdo da tradugao sem o
original sera aceite, desde que o documento a que se refere seja corretamente
identificado.

O Instituto nao considera as informacdes ja fornecidas na lingua do processo no ato
de oposigao ou em documentos anexos ao mesmo ou apresentados posteriormente
(por exemplo, exposicdo de motivos, listas de marcas anteriores, etc.) como sendo
equivalentes a uma tradugao valida de um documento de registo, como um certificado
de registo, mesmo que essas indicagdes tenham sido aceites para efeitos de
admissibilidade. A tradugdo tem de ser um documento auténomo, ndo podendo ser
compilada a partir de extratos de outros documentos.
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O artigo 25.°, n.° 1, do RERMUE prevé que o oponente possa relembrar que apenas
partes do documento sao relevantes, e que, consequentemente, a tradugdo possa
limitar-se apenas a essas partes.

Contudo, apenas podem ser omitidas na tradugao as indicagdes administrativas
irrelevantes (por exemplo, transmissdes anteriores de propriedade que n&o afetem a
oposicao, inscrigdes administrativas sobre taxas, etc.) sem qualquer efeito para o
processo. As disposi¢coes do artigo 25.°, n.° 1, do RERMUE nao significam que o
oponente tenha poder discricionario para decidir ndo traduzir os elementos exigidos
pelo regulamento, nomeadamente os referidos no artigo 7.°, n.° 2, do RDMUE, como
necessarios para fundamentar direitos anteriores. Quando o regulamento estabelece
que determinado elemento deve ser comprovado, como é o caso da existéncia,
validade e ambito de protecdo de direitos anteriores e do direito de depositar a
oposicao, e estas partes especificas dos elementos de prova ndo sao traduzidas, a
oposigao pode ser rejeitada por falta de fundamento.

O Instituto admite que ndo se traduzam os cabecgalhos informativos dos extratos/
certificados (tais como «data de depdsito», «reivindicacdo de coresy, etc.), desde que
estes sejam identificados com os cddigos INID ou cédigos nacionais.

A lista de codigos INID e as respetivas explicagdes figuram em anexo no apéndice 1 a
Norma ST 60 («Recomendacao sobre os dados bibliograficos relativos as marcas»),

disponivel no sitio Web da OMPI. O ‘oponente nao é obrigado a apresentar uma
explicacdo dos codigos.

Se a oposicido se basear apenas nalguns dos produtos e servigos abrangidos pelo
direito anterior, basta apresentar uma traducdo exclusivamente dos produtos e
servicos em que se baseia a oposigao.

Quando todo o documento original é apresentado na lingua do processo a excecéo da
lista de produtos e servigos, ndo sera necessario apresentar uma tradugéao integral de
acordo com a estrutura do documento original. Neste caso, € admissivel que apenas
os produtos e servicos em que se baseia a oposicdo tenham sido traduzidos em
separado no ato de oposicao, ou em documentos anexos ao mesmo ou apresentados
posteriormente dentro do prazo concedido para fundamentar a oposicdo. O mesmo se
aplica aos extratos/certificados que usam cédigos INID ou nacionais em que a Unica
informacado que ainda tem de ser traduzida para a lingua do processo é a lista de
produtos e servigos.

Quando as provas de uma fonte oficial contiverem uma representacdo da marca
anterior a cores acompanhada por indicagdes de cor, nao é obrigatéria a tradugéo das
indicacoes de cor para o idioma do processo.

O Instituto aceita traducdes simples que podem ser efetuadas por qualquer pessoa.
Embora tenha essa possibilidade, o Instituto normalmente n&o exige que a tradugéo
seja certificada por um tradutor juramentado ou oficial, salvo se surgirem sérias
duvidas sobre o rigor ou conteudo da traducéo. Nos casos em que o mandatario anexe
uma declaragdo de que a traducgao é fiel ao original, o Instituto, em principio, nao
questionara esse facto. O Instituto aceita inclusivamente anotagbes manuscritas nas
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copias dos certificados originais que reproduzam o significado das varias entradas na
lingua do processo, desde que estejam completas e legiveis.

Os extratos de bases de dados comerciais ndo podem ser considerados traducgobes
validas de um documento oficial, a menos que reproduzam a estrutura e o teor do
documento original.

Se a tradugao nao reproduzir a estrutura e o conteudo das provas da base de dados
online em que se baseia, nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do RDMUE, sera solicitado ao
oponente, nos termos do artigo 97.°, n.° 1, alinea b) a c), do RMUE, que apresente
uma copia fisica do extrato original da base de dados ou uma explicacdo apropriada
da discrepancia (tal como a estrutura da base de dados ter mudado entretanto). Na
auséncia dessa prova, ou se existirem provas de discrepancia entre a traducao
apresentada e o extrato original no que se refere a estrutura e conteldo, a marca
anterior sera considerada nao fundamentada.

4.3.1.2 Tradugdes dos elementos de prova apresentados para fundamentar a
oposicao além dos certificados de depdsito, registo ou renovagao, ou
documentos equivalentes, ou disposi¢cdes do direito nacional aplicavel

O artigo 7.°, n.° 4, do RDMUE visa também o regime linguistico aplicavel aos
elementos de prova apresentados pela parte oponente a fim de fundamentar a
oposigao, além dos certificados de depdsito, registo ou renovagédo ou documentos
equivalentes, e de disposi¢des do direito nacional aplicavel. Estes elementos de prova
englobam, por exemplo, comprovativos do prestigio da marca (artigo 8.°, n.° 5, do
RMUE) e comprovativos de uso cujo alcance nao seja apenas local (artigo 8.°, n.° 4,
do mesmo regulamento).

Se os comprovativos forem apresentados numa lingua da UE que ndo seja a lingua do
processo, o Instituto pode, nos termos do artigo 24.°, do RERMUE, quer por iniciativa
prépria, quer mediante pedido fundamentado do requerente, exigir ao oponente que
apresente uma tradugcdo destes comprovativos para a lingua do processo num
determinado prazo. Por outras palavras, o oponente ndo tem obrigacdo de apresentar
a traducao por sua propria iniciativa, a menos que tal Ihe seja solicitado pelo Instituto.
Este regime linguistico reflete o regime aplicavel a prova de uso; assim, as regras
relativas a traducao de provas de uso aplicam-se igualmente no caso das provas para
efeitos de fundamentacao referidas supra. (ver n.° 5.6 infra).

4.3.1.3 Tradugbes de factos e alegagdes apresentados pelo oponente para
completar o seu processo

O Instituto apenas pode ter em conta factos e alegagdes apresentados pelo oponente
em apoio a oposicao se estes forem apresentados na lingua do processo ou forem
acompanhados de uma traducao dentro do prazo de fundamentagdo. O Instituto ndo
solicitara ao oponente que envie uma tradugao; o oponente deve envia-la por iniciativa
prépria. Por forca do disposto no artigo 7.°, n.° 5, do RDMUE, se nenhuma tradugao ou
apenas uma tradugao parcial for apresentada dentro do prazo estabelecido, as partes
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dos documentos escritos que nao tiverem sido traduzidas para a lingua do processo
nao serao levadas em conta.

Artigo 7.°, n.°s 4 e 5, e artigo 8.°, n.° 1, do RDMUE

Se os documentos ndo estiverem disponiveis na lingua do processo, terdo de ser
traduzidos dentro do prazo estabelecido para a apresentagdo do documento original,
nomeadamente dentro do prazo de fundamentagao da oposicao.

Caso contrario, a consequéncia juridica € que os documentos escritos ou partes dos
mesmos que nao tiverem sido traduzidos dentro do prazo ndo seréo levados em conta.
Todavia, se os documentos que provam a existéncia e a validade do direito anterior
ndo tiverem sido traduzidos, a oposigdo tem de ser logo rejeitada por falta de
fundamento.

4.3.2 Traducdo de observacdes complementares

Artigo 146.%, n.° 9, do RMUE

Artigo 8.°, n.%s 2, 4 e 6, do RDMUE

De acordo com o artigo 146.°, n.° 9, do RMUE, a primeira resposta do requerente ou a
resposta do oponente as observacbes do requerente pode ser dada em qualquer
lingua de trabalho do Instituto.

E de suma importancia esclarecer que, se a primeira resposta do requerente ou a
réplica do oponente nao forem apresentadas na lingua do processo, mas numa das
linguas do Instituto, os documentos apresentados n&o serdo levados em conta, a
menos que o requerente ou 0 oponente apresentem uma tradugao dos mesmos para a
lingua do processo dentro do prazo de 1'més a contar da data de rece¢ao do original
pelo Instituto. O Instituto ndo solicitara as partes que enviem uma traducéao; as partes
tém de envia-la por iniciativa propria.

Exemplo 1

A lingua do processo de oposi¢ao € o inglés e o requerente tem até 26/6/2017 para
apresentar observagbes em resposta ao ato de oposigdo. Se, em 20/6/2017,
apresentar as suas observagdes em resposta a oposicdo em alemao, tera de
apresentar a respetiva traducdo até 20/7/2017. Se apresentar a tradugdo em
20/7/2017 ou antes dessa data, tanto o documento original como a tradugao terdo de
ser levados em conta, ndo obstante o prazo inicial para a apresentacao de
observacgoes ter expirado em 26/6/2017.

Exemplo 2

A lingua do processo de oposigado € o inglés e o requerente tem até 26/6/2017 para
apresentar observagbes em resposta ao ato de oposicdo. Se, em 18/5/2017,
apresentar as suas observagdes em resposta a oposicdo em alemao, tera de
apresentar a respetiva traducao até 18/6/2017. Contudo, uma vez que o seu prazo
apenas termina em 26/6/2017, se nao tiver apresentado a tradugdo o mais tardar em
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18/6/2017, ainda tem até 26/6/2017 para apresentar documentos validos. Se
apresentar entdao a traducio antes do termo do prazo, o Instituto considera-la-a como
constituindo observagdes validas apresentadas na lingua do processo dentro do prazo
estabelecido.

Artigo 25.°, n.° 2, do RERMUE

Caso néo tenha sido apresentada qualquer traducdo ou a tradugéo seja recebida apés
o termo do prazo em causa, considera-se que as observagdes nao foram recebidas
pelo Instituto, pelo que ndo seréo levadas em conta.

4.3.3 Tradugao de documentos comprovativos que n&o sejam
observacoes

Artigo 24.° e artigo 25.°, n.° 2, do RERMUE

Todos os elementos comprovativos, com excecdo daqueles que o oponente tem de
apresentar dentro do prazo concedido para fundamentar a sua oposigcdo, podem ser
apresentados em qualquer lingua oficial da Unido Europeia, uma vez que se aplica o
artigo 24.° do RERMUE. Trata-se de todos ©os documentos, que ndo sejam
observagdes, apresentados pelas partes apos o termo do prazo concedido ao
oponente para completar o seu processo.

Constituem exemplos destes elementos comprovativos os catédlogos, artigos de
revista, decisbes de tribunais nacionais ou acordos assinados, que 0 requerente
apresenta juntamente com as suas observagdes em resposta a oposigao.

No que respeita a estes documentos, a tradugao é necessaria apenas se o Instituto a
solicitar, por sua propria iniciativa ou mediante pedido fundamentado da outra parte.
Consequentemente, as partes ndo estao automaticamente obrigadas a entregar uma
traducgao.

Em principio, o Instituto ndo exige, ex officio, qualquer traducdo. No entanto, é
fundamental que a parte destinataria dos documentos possa compreender o seu teor
essencial. Em caso de duvida ou de contestacdo pela parte visada, o Instituto
estabelecera um prazo para a apresentagao de uma traducéo.

O disposto no artigo 25.°, n.° 2, do RERMUE sera aplicavel apenas se o Instituto exigir
uma traducdo, sendo que nao devem ser levadas em conta as traducbes
apresentadas tardiamente; da mesma forma, o original cuja tradugcao é apresentada
tardiamente ou n&o é sequer apresentada também deve ser ignorado.

No convite dirigido a parte interessada para apresentar uma tradug¢do, o Instituto
chamara a atencdo para o facto de caber a essa parte interessada avaliar se é
necessario apresentar uma tradugao completa de todas as provas produzidas. No
entanto, os documentos em questdo s6 serdo levados em conta se forem
acompanhados de uma tradugcdo ou se forem suficientemente explicitos,
independentemente dos seus elementos nominativos.
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Exemplo

No caso de uma decisio do tribunal nacional, podera ser suficiente traduzir apenas as
partes relevantes para o processo de oposicao.

4.3.4 Escolha de outra lingua durante o processo de oposigéao

Artigo 146.°, n.° 8, do RMUE

Artigo 3.° do RDMUE

Nos termos do artigo 146.°, n.° 5, do RMUE, a oposi¢ao deve ser depositada numa
das linguas do Instituto. No entanto, o artigo 146.°, n.° 8, do RMUE prevé que as
partes nos processos de oposi¢cdo poderdo acordar em que a lingua do processo seja
alterada e escolher qualquer lingua oficial da Uniao Europeia para esse efeito.

Se as partes concordarem em alterar a lingua do processo, sao obrigadas, por for¢a
do disposto no artigo 3.° do RDMUE, a informar o Instituto nesse sentido antes do
inicio da fase contraditéria do processo de oposigao. O Instituto ndo aceitara nenhum
pedido de alteragao da lingua apds o inicio da fase contraditéria.

De acordo com o artigo 3.° do RDMUE, quando o oponente e o requerente concordam
em alterar a lingua do processo antes do inicio da fase contraditéria do mesmo, o
requerente pode solicitar ao oponente que apresente uma tradugao do ato de oposigéao
para essa lingua. Por outras palavras, o oponente apenas tem de apresentar a
traducao do ato de oposicao se o requerente o solicitar. O pedido de tradugao deve ser
recebido antes do inicio da fase contraditéria do processo. Se o pedido de tradugao
nao for apresentado ou for apresentado tardiamente, a lingua do processo sera
alterada para a lingua solicitada.

Se houver um pedido de apresentagdo de uma tradugido do ato de oposigdo e esse
pedido tiver sido efetuado atempadamente, o Instituto ira definir um prazo até ao qual
o oponente tem de apresentar a tradugcao, o qual sera de 1 més a partir do termo do
periodo de reflexao. Se a traducao nao for apresentada ou se for apresentada
tardiamente, a lingua do processo permanecera inalterada.

44 Pedidos e outras questoes relacionadas com documentos

441 Restricoes, retiradas e pedidos de prova de uso a apresentar em
documento separado

Artigo 8.°, n.° 8, e artigo 10.°, n.° 1, do RDMUE

Se o requerente desejar retirar ou restringir um pedido contestado, deve fazé-lo
através de um documento separado, ou seja, numa oferta separada ou num anexo
separado de uma oferta. Os pedidos incorporados em observagdes nao seriam
procurados e n&o serdo aceites, mesmo que estejam incluidos numa secc¢ao,
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paragrafo ou cabecgalho separado e mesmo que aparegam na primeira ou Uultima
pagina das observagoes.

O mesmo se aplica aos pedidos de prova de uso de uma marca anterior, por forca do
artigo 47.°, n.°s 2 ou 3, do RMUE; estes pedidos s6 sédo aceites se forem apresentados
como pedido incondicional em documento separado, dentro do prazo fixado pelo
Instituto nos termos do artigo 8.°, n.° 2, do RDMUE.

O Instituto disponibilizou, para esse efeito, opcodes especificas de "agao eletronica" na
Area do Utilizador do site do Instituto. Quando é apresentada a retirada ou limitacédo de
um pedido contestado ou um pedido de prova de utilizagdo através da selegdo da
opg¢do de acao eletronica relevante, a oferta gerada automaticamente sera
considerada equivalente a um pedido feito através de um documento separado, sem
que seja necessaria qualquer outra declaragao.

Um pedido, mesmo que seja detetado, sera recusado se nao for apresentado
"separadamente”, conforme definido acima. A recusa confirmara o motivo da rejeicao
e constituira uma decisao proviséria passivel de recurso juntamente com a deciséo
quanto ao mérito.

4.4.2 Documentos ilegiveis

Artigo 63.°, n.° 3, do RDMUE

No caso de uma comunicagdo recebida por meios eletronicos, incluindo fax, estar
incompleta ou ilegivel, ou no caso de o Instituto ter duvidas fundadas acerca da
fidelidade da transmissdo, o Instituto dara conhecimento do facto ao remetente e
convida-lo-a a, num prazo por ele definido, a retransmitir o original por fax ou a
apresentar o original em conformidade com o disposto no artigo 63.°, n.° 1, alinea b),
do RDMUE.

Se este pedido for satisfeito dentro do prazo fixado, considerar-se-4 como data de
rececdo da retransmissao a data de receg¢do da comunicacgao inicial.

Para mais detalhes, ver Linhas de orientacao, Parte A, Disposi¢des gerais, Seccao 1,
Meios de comunicagao, prazos.

4.4.3 Nao devolugcdo de documentos originais

Os documentos originais sao incluidos no processo e, como tal, ndo podem ser
devolvidos a pessoa que os apresentou.

Nao obstante, a parte tem sempre a possibilidade de obter uma cépia certificada ou
nao certificada dos documentos originais, mediante o pagamento de uma taxa. Para
mais informagbes, consultar no sitio Web do Instituto a secgido: «Consulta de
processos e copias».
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4.4.4 Informagdes confidenciais

Artigo 114.°, n.° 4, do RMUE

Por vezes, uma das partes solicita ao Instituto que determinados documentos sejam
mantidos confidenciais, inclusivamente em relagao a outra parte no processo. Embora
o Instituto possa classificar documentos como sendo confidenciais perante terceiros
(consulta de processos), em circunstancia alguma podera manté-los confidenciais em
relacido a outra parte em processos inter partes.

Deve salvaguardar-se sempre o direito de defesa de cada uma das partes no
processo. Isso significa que cada uma das partes deve ter pleno acesso a todos os
documentos apresentados pela outra parte.

Consequentemente, todos os documentos apresentados por uma das partes deverao
ser divulgados a outra parte no processo. O Instituto tem o dever de transmitir todos os
documentos recebidos a outra parte. Assim sendo, se uma das partes solicitar que
determinados documentos sejam mantidos confidenciais sem indicar se a
confidencialidade se refere a terceiros, o Instituto assumira que é esse o caso e
transmiti-los-a a outra parte, classificando-os como confidenciais no ficheiro eletrénico.

Se, no decurso do processo de oposicdo, o Instituto - receber documentos
acompanhados de um pedido para que sejam mantidos confidenciais inter partes, o
remetente devera ser informado da impossibilidade de manter documentos
confidenciais em relagao a outra parte no processo.

Para o efeito, devera ser enviada uma carta ao requerente, explicando-lhe claramente
que tem a opg¢ao de divulgar os documentos ou de retira-los. Cabera ao remetente
escolher a opgao que mais |lhe convém e informar o Instituto em conformidade.

Se confirmar a confidencialidade, os documentos nao serdo enviados a outra parte,
nem serdao levados em conta. Serdo classificados como confidenciais no ficheiro
eletronico.

Se o remetente pretender que os documentos sejam tomados em consideracdo, mas
nao figuem acessiveis a terceiros, os documentos podem ser enviados a outra parte,
mas tém de ser classificados como confidenciais no ficheiro eletrénico.

Se o requerente nao responder dentro do prazo fixado, os documentos nao serao
enviados a outra parte, nem serdo levados em conta. Serdo classificados como
confidenciais no ficheiro eletrénico.

Para mais informagdes sobre pedidos de confidencialidade, consulte-se o ponto 5.1.3
das Linhas de orientagédo, Parte E, Operagbes de registo, Seccao 5, Consulta de
processos.
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4.4.5 Referéncias a documentos ou elementos de prova noutros
processos

Artigo 115.° do RMUE
Artigo 64.°, n.° 2, do RDMUE

Decisdo n.° EX-13-4 do diretor executivo do Instituto, de 26/11/2013, referente a
conservagao dos processos

O Instituto pode receber observacbes do oponente ou do requerente que remetem
para documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos, por
exemplo, uma prova de uso ja apresentada noutro processo de oposicao.

Essas referéncias sdo admissiveis em qualquer fase do processo desde que o
oponente/requerente identifique claramente os documentos a que se refere. A parte
deve indicar o seguinte: (1) o numero da oposi¢cdo a que se refere; (2) o titulo do
documento a que se refere; (3) o numero de paginas deste documento; e (4) a data
em que este documento foi enviado ao Instituto. Por exemplo, «a declaragao solene
que foi apresentada ao Instituto em dd/mm/aa no processo de oposi¢ao B XXX XXX,
juntamente com as provas n.°s 1 a 8, composta por XX paginas».

Se os documentos referidos pelo oponente ou pelo requerente forem originalmente
compostos por elementos de prova que nao tenham sido apresentados em papel até
ao formato A3 e se estes elementos de prova nao estiverem disponiveis no arquivo
eletrénico do Instituto, a parte interessada deve, nos termos do artigo 64.°, n.° 2, do
RDMUE, enviar por correio uma segunda copia para transmissao a outra parte, dentro
do prazo original. Quando nao for fornecida nenhuma cépia, estes elementos de prova
nao serdo levados em conta.

Além disso, é de suma importancia esclarecer que os documentos ou elementos de
prova mencionados poderdao carecer de traducdo para a lingua do processo de
oposicao. Aplica-se do mesmo modo o disposto no artigo 146.°, n.° 9, do RMUE, no
artigo 7.°,n.° 5, no artigo 10.°, n.° 6, do RDMUE e no artigo 24.° do RERMUE.

Nao sao admissiveis referéncias genéricas a documentos ou elementos de prova
apresentados noutros processos. Nesse caso, a parte que remete genericamente para
outros documentos ou elementos de prova podera ser convidada a especificar, num
determinado prazo, a que documentos ou elementos de prova se refere. A parte
devera ser informada de que esse prazo concedido pelo Instituto serve unicamente
para indicar de forma clara e precisa os documentos ou elementos de prova a que se
refere e que, em circunstancia alguma, sera concedida uma prorrogagdo do prazo
inicial. Além disso, também devera ser comunicado a parte interessada que, caso nao
especifique os documentos a que se refere dentro do prazo estabelecido, esses
documentos nao serao levados em conta.

As partes devem estar cientes de que os documentos apresentados noutros processos
podem ter sido destruidos cinco anos apds a sua recegcado, em conformidade com o
artigo 115.° do RMUE e com a Decisao n.° EX-13-4 do diretor executivo do Instituto, de
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26/11/2013, relativa a conservacao dos processos. Neste caso, a referéncia a
documentos ou elementos de prova apresentados noutros processos de oposicdo nao
produzira efeitos.

4.5 Outras trocas de observagoes

Artigo 8.°, n.°s 2, 4, 6 e 9 do RDMUE

Artigo 24.° e artigo 25.°, n.° 2, do RERMUE

O Instituto convida o requerente a apresentar observagdes dentro do prazo
estabelecido pelo Instituto em conformidade com o disposto no artigo 8.%, n.° 2, do
RDMUE.

O requerente pode solicitar uma prova de uso do direito anterior ao mesmo tempo que
apresenta ou ndo as suas observagbes sobre os motivos em que a oposigao se
baseia. Nesse caso, as observagdes podem ser apresentadas juntamente com as
observagdes em resposta a prova de uso.

Em determinadas situagdes, o Instituto convidara as partes a limitarem as respetivas
observagdes a questdes concretas. Nesse caso, € permitido as partes levantar outras
questdes numa fase posterior do processo.

Depois de o requerente ter apresentado as suas observacdes de resposta, o Instituto
pode, se o considerar necessario, conceder ao oponente um prazo final para
apresentar a sua réplica. Em seguida, a fase contraditoria do processo é normalmente
encerrada, estando reunidas as condicdes para a tomada de uma decisdo sobre a
oposicao.

O Instituto pode, no entanto, conceder a possibilidade de outra troca de observacoes.
Tal pode acontecer quando o processo versa sobre questbes complexas ou quando o
oponente suscita um ponto novo e este € admitido no processo. Neste caso, o
requerente deve ter a oportunidade de responder. O Instituto pode exercer o seu poder
discricionario para decidir se deve ser concedida ao oponente uma nova ronda de
observacdes (por exemplo, se o requerente levantar novas questdes, como a
coexisténcia das marcas, a anulacao do direito anterior ou um acordo entre as partes).

4.6 Observacgoes de terceiros

Artigo 45.° do RMUE

Comunicacéo n.° 2/09 do Presidente do Instituto, de 09/11/2009

Terceiros podem apresentar observagdes, expondo as razdes pelas quais deve ser
recusado o registo do pedido de MUE ao abrigo do artigo 5.° do RMUE ou com base
num dos motivos absolutos previstos no artigo 7.° do RMUE. Para mais informacgoes,
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consultar as Linhas de orientagao, Parte B, Exame, Seccao 4, Motivos absolutos de
recusa, e as Linhas de orientagao, Parte B, Exame, Secg¢ao 1, Processo.

Qualquer pessoa pode apresentar observagdes de terceiros, incluindo o préprio
oponente. Se o fizer, porém, deve identifica-las claramente como sendo observagdes
de terceiros. De acordo com a Comunicacido do diretor executivo do Instituto acima
referida, as observacbes tém de ser apresentadas em separado. Contudo, na pratica
(30/11/2004, R 735/2000-2, Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A) o requisito de
«apresentacdo em separado» considera-se cumprido quando as observacbes podem
ser claramente separadas dos motivos e alegagdes que fundamentam a oposigao,
mesmo que constem do mesmo documento. Desde que o oponente indique
expressamente que pretende formular observagbdes ao abrigo do artigo 45.° do RMUE,
estas serdo admitidas mesmo que ndo sejam apresentadas em separado. No entanto,
se na sua apresentagao o oponente argumentar que o pedido de MUE deveria ter sido
rejeitado nos termos dos artigos 5.° e 7.° do RMUE, sem fazer referéncia ao conteudo
do artigo 45.° desse regulamento, a apresentagdo em questdo ndo sera considerada
como observagdes de terceiros nos termos desse artigo.

Se um oponente formular observagdes de terceiros, o Instituto avaliara se as mesmas
suscitam sérias duvidas quanto a viabilidade de registo do pedido de MUE ou se
devem simplesmente ser enviadas ao requerente para informacao.

Se as observagbes suscitarem sérias duvidas, o Instituto suspendera o processo de
oposicao até ser proferida uma decisdo sobre as observagdes. Nos casos em que as
observagdes ndo suscitam sérias duvidas (ou seja, quando foram simplesmente
enviadas ao requerente para informagéo) ou nao afetam os produtos ou servigos
contestados, o processo de oposicdo nao sera suspenso. Se o0 processo de oposicao
tiver de ser suspenso, a suspensao produzira efeitos a partir da data em que o Instituto
emitir a recusa com base no artigo 7.° do RMUE, e o processo ficara suspenso até ser
proferida uma decisao final. Se as observacdes de terceiros forem recebidas dentro do
prazo de oposicdo de 3 meses, o Instituto analisa primeiro a admissibilidade da
oposicao e, depois de notificar a decisdo relativa a admissibilidade, suspende o
processo de oposicao.

Relativamente aos processos de oposicdo encerrados devido a observacbes de
terceiros, a taxa de oposicdo ndo sera reembolsada, dado que os regulamentos n&o
preveem esse reembolso (ver o artigo 6.°, n.° 5, do RDMUE).

5 Procedimento relativo ao pedido de prova de utilizagao

51 Admissibilidade do pedido de prova de uso

Nos termos do artigo 47.°, n.° 2, do RMUE, o uso da marca anterior s6 tem de ser
demonstrado se o requerente solicitar prova de uso. A instituicdo da prova de uso é,
assim, designada em processos de oposicdo como um fundamento de defesa do
requerente.
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O Instituto pode nao informar o requerente de que este pode solicitar prova de uso
nem o convidar a fazé-lo. Dada a imparcialidade do Instituto nos processos de
oposicao, incumbe as partes apresentar a base factual, argumentar e defender as
suas posigcoes respetivas (ver artigo 95.°, n.° 1, segundo periodo, do RMUE). Dai
decorre que o requerente pode também limitar o seu pedido de prova de utilizagcao a
uma ou algumas das marcas anteriores invocadas (mesmo que todas estejam sujeitas
a exigéncia de utilizacdo genuina), ou apenas a alguns dos produtos ou servicos em
que a oposicao se baseia. Nesse caso, o Instituto exigira que o oponente prove a
utilizacao genuina da sua marca dentro do ambito limitado requerido pelo requerente.

O artigo 47.°, n.° 2, do RMUE, nao é aplicavel quando o oponente, por sua prépria
iniciativa, apresenta material relativo a utilizagdo da marca anterior invocada (por
exemplo, para efeitos de prova de carater distintivo reforgado nos termos do artigo 8.°,
n.° 1, do RMUE, carater bem conhecido nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alinea c), do
RMUE, ou reputagédo nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do RMUE). Se o requerente da
MUE n&o solicitar prova de uso, a questdo do uso comprovado nao € suscitada
oficiosamente (ex officio) pelo Instituto. Nesse caso, em principio, € irrelevante o facto
de os elementos de prova apresentados pelo oponente demonstrarem apenas um tipo
ou modo de uso especifico ou um uso limitado a parte dos produtos ou servigos para
que a marca anterior foi registada.

5.1.1 Prazo para a apresentacéo do pedido

Nos termos do artigo 10.°, n.° 1, do RDMUE, um pedido de prova nos termos do artigo
47.°, n.° 2 ou n.° 3, do RMUE s6 é admissivel se o requerente apresentar esse pedido
dentro do prazo fixado pelo Instituto. O pedido de prova de uso deve ser apresentado
dentro do primeiro prazo fixado pelo Instituto para o requerente responder a oposicao,
em conformidade com o artigo 10.%, n.° 2, do RDMUE.

Se for apresentado durante o periodo de reflexdo ou durante o prazo de dois meses
concedido ao oponente para apresentar ou alterar alegagbes de facto e pedidos, o
pedido de prova de uso é transmitido de imediato ao oponente.

5.1.2 Marca anterior registada ha pelo menos 5 anos (marca fora do
"periodo de caréncia")

A obrigacdo de utilizacdo nao é aplicavel imediatamente apds o registo da marca
anterior. Com efeito, o titular da marca beneficia de um «periodo de caréncia» de
5 anos, durante o qual ndo necessita de demonstrar a utilizacdo da marca para valer-
se desta — incluindo em processos de oposi¢ao intentados perante o Instituto. Durante
o "periodo de caréncia", o registo formal & suficiente para assegurar a cabal protecao
da marca. No entanto, uma vez decorrido este periodo, o titular pode ter de provar a
utilizacao genuina da marca anterior.

Nos termos do artigo 47.°, n.° 2, do RMUE, a obrigacdo de fazer prova de uso
pressupde que a marca anterior esteja registada, na data de depdsito ou na data de
prioridade (28) do pedido de registo de MUE, ha pelo menos 5 anos.
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No que respeita a oposi¢cdes apresentadas contra registos internacionais que
designem a Unido Europeia, a marca do oponente esta sujeita a obrigagao de uso se,
na data do registo (codigo INID 151) ou na data de prioridade (cédigo INID 300) ou, se
for o caso, na data da extensdo posterior & Unido Europeia (codigo INID 891) (29),
estiver registada ha, pelo menos, 5 anos.

51.21 MUE anteriores

A data decisiva para estabelecer se uma marca esta registada ha, pelo menos, 5 anos
na data relevante é, em conformidade com o artigo 18.° e o artigo 47.°, n.° 2, do
RMUE, a data de registo da MUE anterior. Se tiverem decorrido 5 anos ou mais entre
a data de registo da MUE anterior € a data relevante, o requerente (ou, no caso de um
registo internacional contestado, o titular) tem o direito de solicitar prova de utilizacao.

51.2.2 Marcas nacionais anteriores

No que respeita as marcas nacionais, é necessario determinar a data que é
equivalente a data de registo das MUE. Nesta interpretagao, importa ter presente que
alguns sistemas de marcas nacionais preveem um processo de oposi¢cdo apoés o
registo.

Tendo em conta os diferentes procedimentos nacionais, o artigo 16.°, n.° 1, da Diretiva
(UE) 2015/2436 refere, no que respeita ao requisito. de utilizacdo das marcas
nacionais, o "prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de
registo".

A "data de encerramento do processo de registo" usada para calcular o inicio do prazo
de 5 anos relativo a obrigagdo de uso das marcas objeto de registo nacional e
internacional (artigo 47, n.°s 2 e 3, do RMUE) é determinada por cada Estado-Membro
segundo as suas proprias regras processuais (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de
Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Em geral, a "conclusdo do processo de registo" ocorre quando a marca € inscrita no
registo. Nos termos do artigo 16.°, n.° 2, da Diretiva (UE) 2015/2436, quando um
Estado-Membro prevé um processo de oposicdo apdés o registo (°°), o periodo
relevante de 5 anos tem de ser calculado a partir da data em que a marca ja n&o pode
ser contestada ou, no caso de ter sido apresentada uma oposi¢éo, a partir da data em
que a decisdo que encerra o processo de oposicdo se torna definitiva ou em que a
oposigao € retirada. No entanto, o artigo 16.°, n.° 4, da Diretiva (UE) 2015/2436
estabelece que a data de inicio do periodo de 5 anos relevante deve ser inscrita no
registo.

28  Relativamente as oposicdes apresentadas antes de 23/03/2016, a data relevante é a data da publicagao.

29 No caso de oposigdes apresentadas antes de 23/03/2016, a data relevante é a data da primeira publicagdo do RI
contestado ou da sua posterior designagao no Boletim de MUE.

30 Alemanha, Austria, Finlandia, Suécia e, no caso das marcas registadas através do "procedimento acelerado”,
Benelux
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51.2.3 Registos internacionais anteriores que designam um Estado-Membro

Nos termos do artigo 5.°, n.° 2, alineas a) e b), do Protocolo de Madrid, as
administracbes designadas dispdéem de um prazo de doze ou de dezoito meses a
contar da data da notificagdo da designagao para notificar recusas provisorias.

No caso de o Estado-Membro nao ter sido designado no pedido internacional, mas
numa designacgao posterior, o prazo de doze ou dezoito meses comega a contar na
data da notificagdo da designacao posterior as administracbes designadas.

Os Estados-Membros que usam o prazo de 12 meses para notificar uma recusa
proviséria ao abrigo do Protocolo na qualidade de parte designada s&o os seguintes:
Benelux, Republica Checa, Alemanha, Espanha, Franca, Croacia, Leténia, Hungria,
Austria, Portugal, Roménia e Eslovénia.

Os Estados-Membros que optaram por um prazo de 18 meses para notificar uma
recusa provisoria ao abrigo do Protocolo na qualidade de parte designada sdo os
seguintes: Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grécia, Lituania, Finlandia, Suécia e Reino
Unido.

O prazo aplicavel (doze ou dezoito meses) a Bulgaria, Italia, Chipre, Poldnia e
Eslovaquia na qualidade de partes designadas depende do facto de (i) o pais em
causa ter sido designado ou subsequentemente designado antes ou depois de
01/09/2008 e (ii) o Instituto de origem estar vinculado pelo Acordo e pelo Protocolo
(prazo de doze meses) ou apenas pelo Protocolo (prazo de dezoito meses).

A situacao esta esquematizada no quadro seguinte:

, . 31 i . Prazo para notificar uma
Pais designado (°') Pais de origem
recusa

Benelux, RepiiBlica Checis Todas as partes contratantes

Alemanha, Espanha, -~ Franga,
[Estatuto 01/08/2019: 105

Croéacia, Letonia, Hungria,
membros] (32)

Austria, Portugal, Roménia e
Eslovénia (Independentemente do facto de 12 meses
(Partes contratantes da  UE estarem vinculados pelo Acordo

. e pelo Protocolo ou apenas pelo
vinculadas pelo Acordo e pelo P P P

Protocolo) Protocolo)

31 Malta ndo é parte no sistema de Madrid.
Para ver a lista completa dos Estados que s&o parte no Acordo de Madrid e no Protocolo de Madrid, ver: http:/
www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.
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Pais designado (31)

Pais de origem

Prazo para notificar uma

recusa

Dinamarca, Estoénia, Irlanda,

Grécia, Lituénia, Finlandia,

Suécia e Reino Unido

(Partes

vinculadas

da

unicamente

UE

pelo

contratantes

Protocolo)

Todas as partes contratantes

[Estatuto 01/08/2019: 105

membros]

(Independentemente do facto de
estarem vinculados pelo Acordo
e pelo Protocolo ou apenas pelo

Protocolo)

18 meses

Bulgaéria, Italia, Chipre, Polénia e
Eslovaquia, se designados ou
designados
antes de 01/09/2008 (33)

subsequentemente

(Partes da UE
vinculadas pelo Acordo e pelo

contratantes

Protocolo que optaram por um

prazo alargado)

Todas as partes contratantes

[Estatuto

membros]

01/08/2019: 105

(Independentemente do facto de
estarem vinculados pelo Acordo
e pelo Protocolo ou apenas pelo
Protocolo)

18 meses

Bulgaéria, Italia, Chipre, Polénia e
Eslovaquia, se designados ou
designados subsequentemente a
01/09/2008 ou apos esta data.

(Partes da UE
vinculadas pelo Acordo e pelo

contratantes

Partes contratantes vinculadas

pelo Acordo e pelo Protocolo

[Estatuto 01/08/2019: 55

membros]

12 meses

Partes contratantes vinculadas

unicamente pelo Protocolo

Protocolo que optaram por um 18 meses

[Estatuto

membros]

01/08/2019:50
prazo alargado)

O Instituto aplica, por iniciativa prépria, o prazo de doze ou de dezoito meses em
conformidade com as regras enunciadas supra. As datas limite sdo calculadas
mediante a adicdo dos periodos pertinentes a data de notificagdo a partir da qual
comeca a contar o prazo para a notificagao da recusa, indicada pelo cédigo INID 580
no extrato da base Madrid Monitor (ou seja, ndo a data do registo internacional ou da
designacéao posterior (Regra 18, n.° 1, alinea a), subalinea iii), e Regra 18, n.° 2, alinea
a) do Regulamento Comum do Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de
Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo).

Apenas quando € decisivo para determinar se a marca anterior esta sujeita a
obrigacdo de prova de uso incumbe ao oponente reclamar uma data posterior (por

31

3 Malta n&o é parte no sistema de Madrid.

Data de entrada em vigor do artigo 9.° sexies, n.° 1, alinea b), do Protocolo, que tornou caduca qualquer
declaragdo efetuada ao abrigo do artigo 5.°, n.° 2, alinea b) ou c), do Protocolo (prorrogagdo do prazo de
notificagdo de uma recusa provisoria) entre partes contratantes vinculadas pelo Acordo e pelo Protocolo.
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exemplo, no caso de uma recusa provisoria ter sido levantada apds estas datas ou de
0 pais designhado ter optado por um periodo superior a 18 meses para notificar uma
recusa baseada numa oposi¢ao ao abrigo do artigo 5.°, n.° 2, alinea c), do Protocolo) e
ao requerente ou titular reclamar uma data anterior a estas datas (por exemplo, no
caso de uma declaracido de concessado de protecido ter sido emitida antes destas
datas) e fornecer ao Instituto a documentagao conclusiva pertinente.

Nomeadamente, o Tribunal confirmou, em relacdo a um registo internacional anterior
que designava a Alemanha, que a data em que um registo internacional anterior se
considerava como tendo sido «registado» tinha de ser estabelecida em conformidade
com a legislagdo alema que valida o direito anterior e ndo por referéncia a data de
registo perante a Secretaria Internacional da OMPI. Nos termos do direito das marcas
alemao, se a protecdo a uma marca registada internacionalmente for provisoriamente
recusada, mas subsequentemente concedida, o registo é considerado como efetuado
na data de rececao da notificacao final da concesséo da protegdo pelo Secretariado
Internacional da OMPI. A adequada aplicagao do artigo 47.°, n.°s 2 e 3, do RMUE e do
artigo 4.°, n.° 1, do Acordo de Madrid ndo pode conduzir a uma violagdo do principio
da nao discriminagido (despacho do Tribunal de Justiga de 16/09/2010, C-559/08 P,
Atoz, EU:C:2010:529, n.°s 44, 53-56).

Contudo, o artigo 16.°, n.° 3, da Diretiva (UE) 2015/2436 prevé que, no caso de
registos internacionais com efeito num Estado-Membro, o periodo relevante de 5 anos
tem de ser calculado a partir da data em que a marca ja ndo pode ser rejeitada ou
contestada. Se uma oposigao tiver sido apresentada, ou se uma objecéao tiver sido
notificada por motivos absolutos ou relativos, o prazo é calculado a contar da data em
que a decisdo que encerra o procedimento de oposicdo ou se pronuncia sobre os
motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposicao for retirada.

5124 Registos internacionais anteriores que designam a Uniao Europeia

Relativamente aos - registos internacionais que designam a Unido Europeia, o
artigo 203.° do RMUE estipula o seguinte:

Para efeitos de aplicacao do artigo 18.°, n.° 1, do artigo 47.°, n.° 2, do artigo 58.°, n.° 1,
alinea a), e do artigo 64.%, n.° 2, a data de publicagao nos termos do artigo 190.°, n.° 2,
equivale a data de registo para o estabelecimento da data a partir da qual a marca que
€ objeto do registo internacional que designa a Unido deve comegar a ser
efetivamente usada na Uniao.

De acordo com o artigo 189.°, n.° 2, do RMUE, a partir da data dessa publicagdo, o
registo internacional produz os mesmos efeitos que o registo de uma marca como
MUE.
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51.2.5 Sintese do calculo do periodo de tolerancia

. Calculo do inicio do periodo de 5 anos (periodo
Marca anterior o
de caréncia)

Marca da UE (MUE) Data de registo.

A data de conclusdo do processo de registo, tal
Marca nacional como definido na legislagdo nacional e publicado
no registo.

Por defeito, doze ou dezoito meses apds a data de

. . L . notificagdo a partir da qual comega a contar o
Registos internacionais que designam Estados- o o
prazo para a notificagdo da recusa (codigo
Membros . )
INID 580). Pode ser mais cedo ou mais tarde, se

provado por partes.

Registos internacionais que designam a Unido | Data da terceira republicacdo da designagédo da

Europeia UE na parte M.3. do Boletim.

5.1.3 O pedido deve ser incondicional, explicito e inequivoco

O pedido do requerente constitui-uma declaragcao formal com consequéncias
processuais importantes.

Nos termos do artigo 10.%, n.° 1, do RDMUE, o pedido deve ser incondicional. Frases
como «se o oponente nao limitar os seus produtos/servigcos das classes “X” ou “Y”,
solicitaremos prova de uso», «se o Instituto ndo rejeitar a oposigcao devido a auséncia
de risco de confusdo, solicitaremos prova de uso» ou «se o Instituto o considerar
conveniente, o oponente € convidado a produzir prova de uso da sua marca», contém
solicitagdes condicionais ou acessoérias e, consequentemente, nao constituem pedidos
validos de prova de uso (26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid
(fig.)).

Além disso, o pedido deve ser explicito e inequivoco. Por regra, o pedido de prova
de uso deve ser formulado de forma positiva. Dado que o uso ou desuso pode ser
invocado em inumeras circunstancias (por exemplo, para afirmar ou negar um carater
distintivo mais forte da marca anterior), simples observagbes ou comentarios do
requerente acerca da (falta de) uso da marca do oponente ndo sao suficientemente
explicitos para constituir um pedido valido de prova de uso comprovado (16/03/2005,
T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Exemplos:
Pedido suficientemente explicito e inequivoco:

® «Solicito ao oponente que apresente prova do uso...»;
® «Convido o Instituto a estabelecer um prazo para o oponente provar o Uso...»;
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® «O uso da marca anterior é, pois, contestado...»;

® «O uso da marca anterior é contestado em conformidade com o artigo 47.° do
RMUE»;

® «O requerente suscita a objecdo de desuso.» (05/08/2010, R 1347/2009-1,
CONT@XT / CONTXTA).

Pedido néao suficientemente explicito e inequivoco:

«O oponente tem usado a sua marca unicamente para...»;

«O oponente ndo tem usado a sua marca para...»;

«Nao ha provas de que o oponente tenha alguma vez usado a sua marca...»;

«Os registos anteriores dos oponentes ndo podem ser “pertinentemente invocados
contra o pedido de marca [da UE] [...]” porquanto “ndo foram fornecidas [...]
informagdes sobre 0 seu uso ou provas desse uso [...]" » (22/09/2008, B 1 120 973).

N&o s6 o pedido, mas também o &mbito do pedido, tem de ser explicito e inequivoco.
O Instituto aceitara o pedido apenas para os produtos e servigcos indicados literalmente
na especificagdo da marca anterior e nos quais a oposicdo se baseia. A seguir sdo
apresentados exemplos em que o Ambito do pedido n&o € explicito e inequivoco:

® "Solicito que o oponente prove a utilizagdo genuina da marca anterior para os
produtos requeridos no sinal impugnado" — o requerente ndo pode solicitar que o
oponente prove a utilizacdo dos proprios produtos do requerente (ver, por exemplo,
24/09/2008, R 1947/2007-4, HOKAMP /| HOLTKAMP, § 20);

® "Solicito que o oponente prove a utilizagao genuina da marca anterior para produtos
idénticos ou semelhantes aos produtos requeridos"” — o ambito do pedido ndo pode
ser definido por referéncia aos produtos do requerente e ndo pode ser sujeito a
interpretacao;

® "Solicito que o oponente prove a utilizagdo genuina de calgas e camisas" — sendo
que os produtos da marca anterior sdo roupas, calgcado e chapéus. O &mbito de um
pedido explicito ndo pode estar sujeito a interpretacdo. Nem o Instituto nem o
oponente sao obrigados a determinar se um determinado item é abrangido por uma
categoria mais ampla da especificacdo da marca anterior. Além disso, o oponente
nao pode ser obrigado a provar a utilizagdo de um artigo especifico dentro de uma
categoria, pois pode provar a utilizagdo genuina dessa categoria através de outros
artigos incluidos nela (ver, por exemplo, 24/09/2008; R 1947/2007-4, HOKAMP /
HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, R 1294/2008-4, ORDACTIN / Orthangin, § 16;
08/10/2010, R 1316/2009-4, miha bodytec / bodytec, § 18).

O Instituto recusara um pedido de prova de utilizagcdo cujo ambito ndo seja explicito e

inequivoco.
5.1.4 Pedido apresentado em documento separado
De acordo com o artigo 10.°, n.° 2, do RDMUE, o pedido de prova de uso deve ser

apresentado num documento separado. Para obter mais informagodes, ver n.° 4.4.1
supra.
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5.1.5 Interesse do requerente em obter em primeiro lugar a prova de uso

Nos termos do artigo 10.°, n.° 5, do RDMUE, o pedido de prova de uso pode ser
apresentado ao mesmo tempo que as observagdes. O requerente pode cingir as suas
primeiras observagdes ao pedido de prova de uso. Nesse caso, deve responder a
oposi¢do nas suas segundas observagdes, quando tem igualmente a oportunidade de
se pronunciar sobre a prova de uso apresentada. O requerente pode adotar esta
conduta mesmo no caso de apenas um direito anterior estar sujeito a obrigacdo de
uso, na medida em que nao deve ser obrigado a dividir as suas observagoes.

Se, contudo, o pedido for completamente invalido, o Instituto encerra o processo sem
dar ao requerente uma nova oportunidade para apresentar as suas observagdes (ver
n.° 5.1.6).

5.1.6 Reacao no caso de o pedido ser invalido

Se o pedido for invalido por um dos motivos acima referidos ou se os requisitos do
artigo 47.°, n% 2 e 3, do RMUE nao estiverem reunidos, o Instituto pode, ndo
obstante, transmitir o pedido do requerente ao oponente, informando ambas as partes
acerca da invalidade do mesmo.

O Instituto encerra de imediato o processo se o pedido for completamente invalido e
nado estiver acompanhado de quaisquer observagbes do requerente. Todavia, o
Instituto pode prorrogar o prazo previsto no artigo 8.°, n.° 2, do RDMUE se o pedido
invalido tiver sido recebido antes do termo do prazo fixado para o requerente, mas so
tiver sido analisado pelo Instituto apods o termo desse prazo. Dado que a recusa do
pedido de prova de uso apds o termo do prazo lesa de forma desproporcionada os
interesses do requerente, o Instituto prorroga‘o prazo para a apresentacao do pedido
pelo numero de dias que faltavam para o termo do prazo quando a parte apresentou o
pedido. Esta pratica € baseada nas regras de boa administragao.

Se o pedido apenas for invalido em relagéo a parte dos direitos anteriores em que se
baseia a oposicao, o Instituto limita expressamente o convite enderegcado ao oponente
para produzir prova de uso aos direitos sujeitos a obrigagao de uso.

5.2 Convite expresso do Instituto

Se o0 pedido de prova de uso apresentado pelo requerente for valido, o Instituto
concede ao oponente dois meses para produzir prova de uso ou demonstrar que
existem motivos justificados para o desuso. A tomada de uma decisao sobre 0 uso na
auséncia de um convite expresso do Instituto no sentido da produgao de prova de uso
constitui uma violagado processual de carater substancial, mesmo que o pedido do
requerente seja claro, o oponente o compreenda e apresente a prova de uso solicitada
(28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, R 733/1999-1, AFFINITE /
AFFINAGE).
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No caso de o pedido de prova de uso ser recebido durante o periodo de reflexao e
transmitido ao oponente durante esse periodo, o prazo para apresentagao da prova de
uso coincidira com o prazo para a apresentacdo de alegagdes factuais e pedidos
iniciais ou adicionais. Este prazo é automaticamente prorrogado se o periodo de
reflexdo for prolongado.

Se o pedido chegar ao Instituto antes do final do prazo para apresentar ou alterar
alegacdes factuais e pedidos e Ihe for dado seguimento dentro deste prazo, o prazo
para a apresentacao dessas alegagdes e pedidos € prorrogado de modo a coincidir
com o prazo de 2 meses para a producao da prova de utilizagao.

5.3 Reacao do oponente: produgao da prova de uso
5.3.1 Prazo para a producéo da prova de uso

O Instituto concede ao oponente um prazo de 2 meses para a produgéo da prova de
utilizacdo. Em conformidade com o artigo 68.° do RDMUE, o oponente pode solicitar a
prorrogacao desse prazo. A pratica corrente em matéria de prorrogacoes € aplicavel a
estes pedidos (ver n.° 7.2.1 supra).

O artigo 10.°, n.° 2, do RDMUE estipula expressamente que o Instituto rejeitara a
oposicao se o oponente nao fornecer prova de uso antes do termo do prazo fixado.

Ha que distinguir trés cenarios possiveis.

® (Os elementos de prova que tenham sido apresentados pelo oponente em qualquer
fase do processo antes do termo do prazo para a apresentacdo da prova de uso,
mesmo antes de o requerente ter solicitado essa prova, devem ser
automaticamente tomados em consideracado na apreciacédo da prova de uso.

® O oponente ndo apresentou quaisquer indicacoes ou elementos de prova, ou
quaisquer indicagées ou elementos de prova relevantes, dentro do prazo: a
apresentacao de indicacdes ou elementos de prova de uso relevantes pela primeira
vez apo6s o termo do prazo estipulado implica a rejeicdo da oposi¢do, sem que o
Instituto possua quaisquer poderes discricionarios nesta matéria. O artigo
10.°, n.° 2, do RDMUE ¢é essencialmente uma regra processual, e decorre da
redacao dessa disposicdo que, quando ndo seja apresentada qualquer prova de
uso da marca em causa dentro do prazo estabelecido pelo Instituto, a oposigao
deve ser automaticamente rejeitada.

® O oponente apresentou indicagoes ou elementos de prova relevantes dentro do
prazo e apresenta indicagoes ou elementos de prova adicionais apds o termo do
prazo estipulado. O Instituto pode ter em conta os elementos de prova
apresentados fora do prazo no exercicio da discricionariedade que lhe é
conferida pelo artigo 95.°, n.° 2, do RMUE.
Nesse contexto, importa determinar, em primeiro lugar, se o Instituto pode exercer
a sua discricionariedade e, se assim for, em segundo lugar, como essa
discricionariedade deve ser exercida, ou seja, se deve admitir ou rejeitar os factos
alegados ou os elementos de prova apresentados tardiamente.
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De acordo com o artigo 10.°, n.° 7, do RDMUE, o Instituto deve exercer a sua
discricionariedade se as indicacbes ou elementos de prova apresentados
tardiamente se limitarem a complementar, reforcar e clarificar as indicagcées ou
elementos de prova relevantes ja apresentados dentro do prazo estipulado para
efeitos de prova do requisito legal estabelecido no artigo 10.°, n.° 3, do RDMUE, a
saber, o local, o periodo, a extensdo e a natureza do uso da marca oponivel em
relagdo aos produtos e servigos para os quais se encontra registada e nos quais se
baseia a oposi¢cdo. Daqui decorre que o Instituto ndo pode exercer qualquer
discricionariedade se os elementos apresentados tardiamente se destinarem a
provar um requisito legal para o qual ndo tenham sido apresentados quaisquer
elementos de prova iniciais. Por exemplo, se nao forem apresentadas quaisquer
indicacdes ou elementos de prova relacionados com o local de uso dentro do prazo
fixado, as provas produzidas nesta matéria apos o termo do prazo terdo de ser
excluidas.

No exercicio da sua discricionariedade, o Instituto deve ter em conta, em especial, a
fase do processo e se os factos ou elementos de prova sao, prima facie,
suscetiveis de serem pertinentes para a decisdo do processo € se existem
motivos validos para a apresentacgao tardia dos factos ou elementos de prova.

Estes fatores séo interdependentes. Quando mais tarde forem apresentados os
elementos de prova, mais forte devera ser o motivo para o incumprimento do prazo
ou a justificagdo da sua pertinéncia. Consequentemente, podem ser aceites
indicagdes ou elementos de prova adicionais se, prima facie, forem suscetiveis de
serem pertinentes para a decisao do processo e se forem apresentados numa fase
inicial do processo, juntamente com a justificagao para a sua apresentagcao nessa
fase.

Poderao existir outros fatores relevantes. A intencdo de prolongar o processo
através da apresentacao de elementos de prova em partes (taticas dilatorias), se as
circunstancias do processo justificarem tal conclusao, milita contra a admissao de
elementos de prova tardios.

As dificuldades naturais na obtencdo das provas nao sado, por si s6, um motivo
valido para a sua apresentacao tardia.

O Instituto fundamentara adequadamente a sua decisao de rejeitar ou de ter em
conta «elementos de prova adicionais».

5.3.2 Meios de prova

5.3.21 Principios

A prova de uso deve ser apresentada de forma estruturada.

O artigo 95.°, n.° 1, do RMUE estipula que «][...] num processo respeitante a motivos
relativos de recusa do registo, o exame [do Instituto] limitar-se-a as alegagdes de facto
e aos pedidos apresentados pelas partes [...]». A prova deve ser produzida de forma
suficientemente clara e precisa para permitir que a outra parte exerga o seu direito de
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defesa e que o Instituto proceda a sua apreciagdo sem necessidade de recorrer a
outras informacgoes.

Essencialmente, o Instituto ndo pode defender nenhuma das partes nem assumir o
lugar do oponente ou do seu advogado, procurando, por iniciativa propria, localizar e
identificar, na documentacdo fornecida, informagdes que possam ser consideradas
prova de uso. Isto significa que o Instituto ndo deve procurar melhorar a apresentacao
dos elementos de prova apresentados por qualquer das partes.

A responsabilidade pela organizacdo dos elementos de prova recai sobre a parte. O
artigo 10.°, n.° 4, do RDMUE estabelece que os elementos de prova de uso devem ser
apresentados de acordo com o disposto no seu artigo 55.°, que define a estrutura
basica e o formato dos elementos de prova escritos. Esta disposicao significa que a
apresentacdo deve identificar claramente os elementos de prova e argumentos
apresentados pelas partes e, desse modo, assegurar a celeridade do processo.

Para mais informacdes sobre os requisitos aplicaveis ao formato e a estrutura dos
anexos das comunicagbes, consulte as Linhas de orientagdo, Parte A, Disposi¢des
gerais, Secc¢ao 1, Meios de comunicagao, prazos, ponto 3.1.3.

Além disso, o Instituto recomenda que sejam tidos em conta os seguintes aspetos
fundamentais de uma apresentacao estruturada:

1. toda a correspondéncia deve indicar, no  inicio, 0 numero do processo
correspondente (MUE, oposi¢ao, anulagao e recurso);

2. o Instituto recomenda vivamente que o oponente ndo exceda um maximo de 110
paginas na sua correspondéncia;

3. se a documentacao for enviada em varias remessas, recomenda-se a indicacido do
numero de remessas;

4. se uma quantidade substancial de documentacdo for transmitida por fax em
diversos lotes, recomenda-se a indicagao do numero total de paginas, do numero
de lotes e do numero de paginas de cada lote;

5. devem ser usadas folhas DIN-A4 simples preferencialmente a outros formatos ou
dispositivos para todos os documentos apresentados, incluindo separadores entre
anexos, uma vez que também podem ser digitalizados;

6. ndo devem ser enviados espécimes materiais, recipientes, embalagens, etc. Estes
devem ser fotografados e as fotografias impressas (se for relevante, a cores; se
nao, a preto e branco) e enviadas como documentos;

7. 0s documentos originais ou artigos enviados para o Instituto ndo devem ser
agrafados, encadernados ou colocados em pastas;

8. a segunda copia destinada a outra parte deve ser claramente identificada;

9. se o original apenas for transmitido ao Instituto por fax, ndo deve ser enviada
segunda copia por fax;

10.a pagina de rosto deve indicar claramente se a correspondéncia transmitida contém
elementos de cor importantes para o processo;

11.deve ser transmitido um segundo conjunto de elementos de cor destinado a outra
parte.
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Estas recomendagbes, assim como os requisitos aplicaveis aos elementos de prova
escritos estabelecidos no artigo 55.°, n.° 2, do RDMUE, sdo transmitidas ao oponente,
juntamente com a comunicacdo do Instituto relativa ao pedido de prova de uso
apresentado pelo requerente.

Nos termos do artigo 10.°, n.° 4, do RDMUE, os elementos de prova devem ser
apresentados de acordo com o disposto no artigo 55.°, n.° 2, e nos artigos 63.° e 64.°
do RDMUE e, em principio, limitar-se a documentos justificativos e a elementos como
embalagens, rétulos, tabelas de pregos, catalogos, faturas, fotografias, anuncios de
jornais e as declaragdes escritas referidas no artigo 97.°, n.° 1, alinea f), do RMUE. O
artigo 10.°, n.° 4, do RDMUE também permite a apresentacdo de pesquisas de
mercado e de referéncias a marca em listas e publicacbes de associacbes
profissionais pertinentes como meios de prova adequados (14/03/2011, B 1 582 579;
18/06/2010, B 1 316 134).

Tabelas de pregos e catalogos sdao exemplos de «material proveniente diretamente da
parte» . O relatorio e contas anuais de uma empresa inscrevem-se igualmente nesta
categoria.

O artigo 10.°, n.° 4, do RDMUE deve ser lido em conjugagdo com o artigo 64.° do
mesmo regulamento, pelo que os anexos de comunicagdes podem ser apresentados
em suportes de dados em conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas
pelo Diretor Executivo. Nao obstante, nao pode ser levado em conta material que nao
possa ser digitalizado ou fotocopiado (como CD, artigos fisicos), salvo se for
transmitido em dois exemplares, de modo a que um possa ser enviado a outra parte.

O requisito de prova de uso levanta sempre a questao do valor probatério do material
apresentado. Os elementos de prova devem ter, pelo menos, alguma fiabilidade. Em
regra, o Instituto considera que o material produzido por terceiros tem um valor
probatério superior ao do material produzido pelo proprio titular ou pelo seu
representante. ‘A referéncia do oponente a impressdes internas ou a hipotéticos
inquéritos ou encomendas € particularmente problematica. Nao obstante, no caso de o
material dever ser regularmente produzido para ser usado pelo publico e/ou pelas
autoridades em conformidade com normas legais, por exemplo, o direito das
sociedades e/ou a regulamentacao aplicavel a bolsa de valores, e de se poder
pressupor que esse material esta sujeito a determinadas verificacbes oficiais, o seu
valor probatério € seguramente superior ao de material «pessoal» comum produzido
pelo oponente (ver igualmente ponto 5.3.2.3, «Declaragdesy, infra).

5322 Referéncias

O oponente pode recorrer a conclusdes de institutos e tribunais nacionais em
processos paralelos. Embora as conclusées dos institutos e tribunais nacionais nao
sejam vinculativas para o Instituto, tais decisbes devem ser tidas em conta e podem
influenciar a decisdo do Instituto. E importante que o Instituto tenha a possibilidade de
apreciar o tipo de elementos de prova que conduziu a decisao pertinente a nivel
nacional. O Instituto tem em conta os diferentes requisitos processuais e materiais da
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entidade nacional competente (25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA / VIENNETTA
(fig.), § 16; 18/10/2000, R 550/1999-3, (DUKE) (fig.) / DUKE, § 23).

O oponente pode desejar fazer referéncia a material apresentado como prova de uso
em processos anteriores perante o Instituto (confirmado pelo Tribunal Geral no
acérdao ELS supramencionado). O Instituto aceita essas referéncias, desde que o
oponente identifique claramente o material referido e o processo no ambito do qual foi
apresentado. Se a referéncia nao identificar convenientemente o material em causa, o
Instituto solicita ao oponente que identifique claramente o material referido ou que o
apresente (30/11/2010, B 1 080 300). Para mais informagdes sobre as condigdes de
identificacdo do material relevante, ver ponto4.4.5 supra.

O o6nus da prova de uso recai sobre o oponente e nao sobre o Instituto ou o
requerente. Em consequéncia, uma simples indicacdo do sitio Web em que o Instituto
pode obter mais informagbes ndo é suficiente, na medida em que ndo fornece
indicacbes suficientes sobre o local, a natureza, o periodo e a extensdo do uso
(31/10/2001, B 260 192).

5.3.2.3 Declaracoes

Apesar de os meios de prova enumerados — como embalagens, rétulos, tabelas de
precos, catalogos, faturas, fotografias e anuncios de jornal — n&o apresentarem
qualquer problema particular, € necessario analisar com alguma atencao declaragdes
como as referidas no artigo 97.°, n.° 1, alinea f), do RMUE.

Nao é exigido que o oponente apresente uma declaragao escrita relativa ao volume de
negocios realizado sob a marca anterior. O oponente pode escolher os meios de prova
que considera apropriados para demonstrar que a marca anterior foi objeto de um uso
comprovado durante o _periodo pertinente (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 37).

A funcido da declaragdo sob juramento consiste em expor factos ou fornecer uma
explicacdo sobre os documentos comprovativos, e ndo emitir um parecer juridico
(06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

Distincdo entre admissibilidade e relevancia (valor probatorio)

A 'importancia das declara¢cdes tem sido muito discutida. Neste contexto, importa
estabelecer uma clara diferenciagao entre a admissibilidade e o valor probatério deste
tipo de elemento de prova.

No que respeita a admissibilidade, o artigo 10.°, n.° 4, do RDMUE menciona
expressamente as declaracbes escritas referidas no artigo 97.°, n.° 1, alinea f), do
RMUE como meio de prova de uso admissivel. O artigo 97.°, n.° 1, do RMUE enumera
meios de prova, entre os quais figuram as declaragbes escritas prestadas sob
juramento ou de outra forma solene, ou que tenham efeito equivalente segundo a
legislacao do Estado em que sao prestadas. Deste modo, é necessario determinar se
a declaragédo apresentada constitui uma declaracdo na acegdo do artigo 97.°, n.° 1,
alinea f), do RMUE. Deste modo, € necessario determinar se a declaragao
apresentada constitui uma declaragao na acecao do artigo 97.°, n.° 1, alinea f), do
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RMUE. S6 nos casos em que a declaragdo nao tenha sido prestada sob juramento ou
de outra forma solene devem ser procurados na legislacdo do Estado-Membro em
questdo os efeitos de uma declaragdo escrita (07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 40; confirmado 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045,
§ 49). Se houver duvidas quanto ao facto de a declaragdo ter sido prestada sob
juramento ou de outra forma solene, incumbe ao oponente apresentar elementos que
o0 comprovem, sob pena de a declaracdo n&o ser considerada uma declaragdo na
acecao do artigo 97.°, n.° 1, alinea f), do RMUE.

Dado que o artigo 97.°, n.° 1, alinea f), do RMUE n&o indica quem deve assinar essas
declaragdes, ndo ha qualquer razao para considerar que as declaracbes assinadas
pelas partes no processo nao sado abrangidas por esta disposicao (16/12/2008,
T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Nada no RMUE, no RDMUE ou no RERMUE permite concluir que a forga probatdria
dos meios de prova do uso da marca, incluindo as declaragdes solenes, deva ser
analisada a luz da legislagdo nacional de um Estado-Membro (28/03/2012, T-214/08,
Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, T-278/12 PROFLEX, EU:T:2014:1045,
§ 53). O valor probatério de uma declaragdo depende, acima de tudo, da
verosimilhanga da informacdo nela contida. Deve entdo ter-se em conta,
nomeadamente, a origem do documento, as circunstancias da sua elaboragéo, o seu
destinatario e perguntar se, em funcdo do seu conteudo, se afigura razoavel e
fidedigno (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

No que respeita ao valor probatério deste tipo de elemento de prova, o Instituto,
seguindo a jurisprudéncia assente, estabelece uma distingdo entre as declaragdes
provenientes da esfera do proprio oponente ou dos seus empregados e as
declaragbes emanadas de fontes independentes (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Declaracoes do titular ou dos seus empregados

As declaracdes provenientes da esfera do titular da marca anterior (prestadas pelas
préprias_partes interessadas ou pelos seus empregados) é normalmente atribuido
menos valor do que aos elementos de prova emanados de fontes independentes,
devido ao facto de a percecdo de uma parte num litigio poder ser mais ou menos
afetada pelo seu interesse pessoal no assunto (11/01/2011, R 490/2010-4,
BOTODERM / BOTOX, § 34; 27/10/2009, B 1 086 240, e 31/08/2010, B 1 568 610).

Essas declaragbes ndo podem, por si s6, constituir prova bastante de uso comprovado
(9/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Tal nao significa, contudo,
que essas declaragdes sejam desprovidas de qualquer valor probatério (28/03/2012,
T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). E conveniente evitar as generalizagoes,
porquanto o valor probatério das declaragcbes depende sempre da sua forma e teor
concretos.As declaragdes que contém informacdes pormenorizadas e concretas tém
maior valor probatdrio do que as declara¢des de carater muito geral e abstrato.

O resultado final depende da apreciagéo global e casuistica dos elementos de prova.
Em principio, sdo necessarios mais elementos para fazer prova de uso, dado que ha
que considerar que essas declaragdes tém menor valor probatério do que provas
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materiais (rétulos, embalagens, etc.) ou do que provas emanadas de fontes
independentes. Assim, a forga probatéria das restantes provas apresentadas é muito
importante. E necessario avaliar se o teor das declaragbes é suficientemente
corroborado pelos restantes elementos de prova (ou inversamente). O facto de o
instituto nacional em causa adotar uma determinada pratica para a avaliacdo deste
tipo de prova de uso nao significa que essa pratica deva ser retomada nos processos
respeitantes a marca da Unido Europeia (07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 41 e seguintes).

Uma mudanca de titularidade ocorrida apos a data de depdsito ou de prioridade do
pedido de MUE pode invalidar as declaragdes prestadas pelos novos titulares, que, em
regra, ndo possuem conhecimento direto do uso da marca pelo anterior titular em que
possam fundamentar as suas declaragbes (17/06/2004, R 16/2004-1, REPORTER /
REPORTER).

Contudo, em caso de transferéncia ou de outro tipo de sucessao, o novo titular pode
invocar o uso no periodo de caréncia em causa pelo(s) seu(s) predecessor(es). O uso
pelo predecessor pode ser provado pelo proprio predecessor ou por quaisquer outros
meios fiaveis, por exemplo, por informacdes extraidas de documentos comerciais, na
eventualidade de o predecessor ndo estar disponivel.

Declaracoes de terceiros

As declaragdes (por exemplo, pesquisas) emanadas de fontes independentes, como,
por exemplo, peritos, organizagdes profissionais, cdmaras de comércio, fornecedores,
clientes ou parceiros de negdcios do oponente, € conferido maior valor probatério
(19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE
CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).

Esta pratica esta em conformidade com a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, que,
no acérdao Chiemsee (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230),
forneceu algumas indica¢des relativas a elementos suscetiveis de provar o carater
distintivo de uma marca adquirido ho mercado. Embora nio seja, por si sé, equivalente
0 uso comprovado, a aquisicdo de carater distintivo compreende elementos de prova
de uso de um sinal no mercado. Em consequéncia, a jurisprudéncia nesta matéria
pode ser usada por analogia.

As declaracdes prestadas pelas partes constituem «elementos de prova de terceiros»,
enquanto todos os demais elementos de prova, como sondagens de opinido,
declaragdes de camaras de comércio, de organizagdes profissionais ou de peritos, sao
emanados de terceiros.

54 Reacgao do requerente
5.4.1 Transmissao de elementos de prova

Depois de ter recebido os elementos de prova de uso apresentados pelo oponente, o
Instituto transmite a totalidade desses elementos ao requerente.
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Em regra, o Instituto concede ao requerente um prazo de dois meses para apresentar
as suas observacOes relativas aos elementos de prova de uso transmitidos (e a
oposicao).

54.2 Nao apresentacao de quaisquer elementos de prova ou de
elementos de prova relevantes

Contudo, o Instituto pode encerrar de imediato o processo se, dentro do prazo
estabelecido para o efeito, o oponente nao tiver apresentado quaisquer elementos
de prova, ou se os elementos de prova apresentados forem manifestamente
irrelevantes, e todos os direitos anteriores do oponente sdo afetados. Esta pratica tem
por objetivo evitar a prossecucdo de um processo cujo desfecho é ja conhecido, a
saber, a oposig¢ao deve ser rejeitada por falta de prova de uso (principio da economia e
da boa gestédo dos processos).

Em todos os outros casos, os elementos de prova sio transmitidos ao requerente, que
tem dois meses para apresentar as suas observagdes. O Instituto ndo deve informar o
oponente de que a suficiéncia da prova é questionavel, nem pode convida-lo a
apresentar elementos de prova adicionais em tais casos. Esses atos contrariariam a
posicao de imparcialidade do Instituto .num processo contraditério (01/08/2007,
R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.)§ 19).

543 Auséncia de reagao do requerente

Se o requerente nao reagir dentro-do prazo estabelecido, o Instituto pronuncia-se
sobre a oposigdo com base nos elementos de que dispde. O facto de o requerente nao
reagir nao significa necessariamente que este aceite os elementos de prova
transmitidos como prova de uso suficiente (07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 79).

544 Retirada formal do pedido

No caso de o requerente reagir a prova de uso retirando formalmente o seu pedido de
prova de uso, a questdo deixa de ser relevante. Dado que é o requerente que esta na
origem do processo, este esta, logicamente, em posicao de por termo a esta parte do
processo mediante ‘a retirada formal do seu pedido (21/04/2004, R 174/2003-2,
SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Nova reacao do oponente

O oponente tem o direito de apresentar observagdes em resposta as observagdes do
requerente. Este facto assume particular importancia nos casos em que a decisédo a
tomar pode ser parcialmente baseada nos argumentos avancados pelo requerente no
sentido de os elementos apresentados n&o provarem o uso da marca.
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A Camara de Recurso considerou que o facto de nao ser dada ao oponente a
possibilidades de apresentar observacées nestes casos constitui um vicio processual
grave (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Para mais informacdes sobre a apresentagao de elementos de prova adicionais, ver o
ponto 5.3.1 supra.

5.6 Uso de linguas na prova de uso

Nos termos do artigo 10.°, n.° 6, do RDMUE, no caso de os elementos de prova
apresentados em conformidade com os n.°s 1, 2 e 3 nao estarem redigidos na lingua
do processo de oposicdo, o Instituto pode exigir ao oponente que apresente uma
tradugéo desses elementos de prova na referida lingua dentro do prazo por ele fixado.

E, portanto, o Instituto que decide se o oponente tem ou ndo de apresentar uma
traducéo dos elementos de prova de uso na lingua do processo. No exercicio desta
faculdade, o Instituto tem em conta os interesses de ambas as partes.

Importa ndo esquecer que pode ser extremamente oneroso e dificil para o oponente
assegurar a traducdo dos elementos de prova de uso apresentados para a lingua do
processo.

Por outro lado, o requerente tem o direito de ser informado do teor dos elementos de
prova apresentados para poder defender os seus interesses. E absolutamente
necessario que o requerente tenha condi¢gdes para apreciar o teor dos elementos de
prova de uso apresentados pelo oponente. Neste contexto, ha que ter em conta a
natureza dos documentos apresentados. Por exemplo, pode considerar-se que faturas
«normais» e amostras de embalagens n&o precisam de ser traduzidas para serem
compreendidas pelo requerente (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et
seq.; 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 et seq. (objeto
de recurso em 24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008,
R 1404/2007-2 & R 1463/2007-2, FAY (fig) / FAY & CO, § 26 et seq.).

Se o requerente solicitar expressamente a traducdo dos elementos de prova para a
lingua do processo e fundamentar o seu pedido (ver artigo 10.°, n.° 5, do RDMUE, em
conjugacdo com o artigo 24.° do RERMUE), o Instituto, em principio, solicitara ao
oponente que providencie essa tradugao. Contudo, um pedido desta natureza pode
ser indeferido se se afigurar que, dado o carater 6bvio dos elementos de prova
apresentados, o pedido do requerente é excessivo ou mesmo abusivo.

Quando solicita a traducao dos elementos de prova, o Instituto concede ao oponente
um prazo de dois meses para a apresentar. No caso de os elementos de prova de uso
apresentados pelo oponente serem volumosos, o Instituto pode convidar
expressamente o oponente a traduzir apenas as partes dos elementos apresentados
que este ultimo considere suficientes para estabelecer o uso comprovado da marca no
periodo em causa. Em principio, € o oponente que deve avaliar a necessidade de uma
traducao integral dos elementos de prova apresentados. Os elementos de prova so
serdo tidos em conta na medida em que tiver sido apresentada a sua tradugcédo ou em
que sejam facilmente compreensiveis mesmo sem as suas componentes textuais.
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Se o0 oponente apresentar elemento de prova de utilizagdo numa lingua diferente da
lingua do processo no prazo estabelecido para a apresentagao de provas de utilizagdo
e, em seguida, por sua prépria iniciativa, apresentar uma tradugao desses elementos
de prova para a lingua do processo apds o termo desse prazo, os referidos elementos
serdo tidos em conta e transmitidos ao requerente para que formule as suas
observagdes. Esta disposicdo aplica-se mesmo que o Instituto ndo tenha exigido ao
oponente que apresente uma tradugdo e mesmo que o requerente ainda ndo tenha
contestado a prova.

6 Conclusao do processo

6.1 Conciliagao

Artigo 47.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 6.°, n.° 2, do RDMUE

As partes podem decidir livremente sobre a forma como o processo de oposigcao deve
ser concluido. Se, por um lado, podem decidir retirar a oposicdo, também podem
simplesmente pedir ao Instituto para encerrar o processo sem especificar os motivos.
Basta comunicar ao Instituto um acordo escrito assinado pelas partes, ndo sendo
necessario justificar os motivos. O Instituto tomara as medidas necessarias para
encerrar o processo com base nesse acordo.

Relativamente a restituicdo das taxas e a decisdo relativa as custas em caso de
conciliacdo, deve ser consultado o ponto pertinente infra.

Se o considerar util, o Instituto pode convidar as partes a conciliarem-se. Assim sendo,
tanto o Instituto como as partes podem iniciar um processo de conciliagao.

Para esse efeito, o Instituto pode emitir propostas de conciliagdo. Como, em principio,
o Instituto ndo pode (nem pretende) substituir-se as partes, apenas intervira em casos
muito excecionais em que a conciliagdo das partes se afigura desejavel e existem
boas razbes para acreditar que o processo possa ser concluido através de um acordo
entre as partes.

Mediante pedido expresso das partes, o Instituto também pode prestar apoio nas suas
negociacdes intervindo, por exemplo, como intermediario ou disponibilizando-lhes os
recursos materiais de que necessitem. Quaisquer despesas incorridas serao
suportadas pelas partes. A conciliagdo pode ser precedida de um pedido de
suspensao.
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6.2 Limitacao e retirada

Artigo 66.°, n.° 1, artigo 71.°, n.° 3, artigo 146.°, n.° 6, alinea a), artigo 146.°, n.° 9, e
artigo 109.° do RMUE

Artigo 6.°, n.% 2, 3 e 4, do RDMUE

6.2.1 Limitac&o e retirada de um pedido de MUE

Artigo 49.° do RMUE

Artigo 6.°, n.° 5, do RDMUE

O requerente pode, em qualquer fase do processo de oposi¢ao, limitar a lista de
produtos e servigos do seu pedido ou retirar por completo o seu pedido.

Um pedido nesse sentido deve ser apresentado por meio de documentos separados,
conforme referido anteriormente no ponto 4.4.1.

As retiradas e limitacdes tém de ser explicitas e incondicionais. O siléncio por parte do
requerente da MUE durante o processo nunca sera considerado uma retirada tacita.

Uma retirada ou limitagao condicional ou ambigua nao é admissivel e sera enviada a
outra parte meramente para informacao, sendo as partes notificadas de que a mesma
nao sera levada em conta.

O Instituto ndo aceita limitagdes condicionais. Por exemplo, o requerente alega nas
suas observagdes, em resposta a oposicdo, que os sinais ndo siao semelhantes,
acrescentando que, caso o examinador os considere semelhantes, limitara a lista de
produtos e servicos do pedido de marca da Uniao Europeia. O requerente tem de ser
informado de que a limitacao tem de ser expressa e incondicional.

Se a limitacdo ndo for admissivel, ainda que apenas parcialmente, o Instituto
convidara o requerente a sanar a irregularidade. Se o requerente sanar a
irregularidade, a limitacdo sera registada como produzindo efeitos a partir da data do
pedido inicial. Se o requerente nao sanar a irregularidade, a limitagdo sera recusada
na totalidade e o processo prosseguira com base na lista inicial de produtos e servigos
(Linhas de orientagdo, Parte B, Exame, Seccdo 3, Classificagcdo, ponto 5.3.3). O
oponente sera informado dos atos acima referidos.

Se o oponente retirar a sua oposi¢cao depois de ter sido apresentada uma limitagao
inadmissivel, a retirada n&o sera levada em consideracido se se referir claramente a
limitacdo inadmissivel. Assim que a limitagdo se tornar admissivel, o oponente sera
informado da nova lista de produtos e servigos e ser-lhe-a concedido um novo prazo
para confirmar a retirada da oposicao.

Se a limitacao for admissivel, sera enviada uma confirmagao ao requerente.
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Dependendo da fase do processo, a limitagdo ou a retirada tém consequéncias
diferentes, que se descrevem a seguir.

Para mais informacdes sobre limitacbes a pedidos de MUE, consultar as Linhas de
orientacdo, Parte B, Exame, Seccao 3, Classificacdo e Parte B, Exame, Secc¢ao 1,
Processos, pontos 5.1 € 5.2.

6.2.1.1 Retirada ou limitagao antes da analise da admissibilidade

A limitacdo abrange a totalidade da oposicio/retirada

Quando o pedido de MUE ¢ retirado ou limitado a produtos e servigos nao contestados
antes da emissao da notificagao relativa a admissibilidade da oposicao, o processo de
oposicao é encerrado e a taxa de oposigao restituida. Por outras palavras, nestes
casos, a tramitagcdo da retirada ou da limitacdo tem prioridade sobre a analise da
admissibilidade da oposicéao.

N&o serd proferida nenhuma decisdo sobre as custas.

A limitacdo ndo abrange (ou ndo parece abranger) a totalidade da oposicdo

Tratando-se de uma limitacdo suscetivel de incluir ainda produtos e servigos
contestados, proceder-se-a a uma analise da admissibilidade.

A limitacdo sera notificada ao oponente juntamente com a notificagdo relativa a
admissibilidade ou a comunicagdo de uma irregularidade absoluta ou relativa de
admissibilidade.

Se a oposicao for retirada, a taxa de oposicao sera restituida. O mesmo ocorre ainda
que existam deficiéncias irremediaveis.

A carta do oponente ndo precisa de fazer referéncia expressa a limitagdo, desde que
seja posterior a limitagdo do requerente.

Nao sera proferida nenhuma deciséo sobre as custas.

6.2.1.2 Limitacao e retirada de um pedido de MUE antes do termo do periodo de
reflexao

A limitacdo abrange a totalidade da oposicio/retirada

Se for absolutamente evidente que a limitacdo abrange a totalidade da oposicéo ou se
o pedido de MUE for retirado, as partes serao notificadas e o processo sera encerrado.
A taxa de oposicao sera restituida ao oponente.

Nao sera proferida nenhuma decisao sobre as custas.

A limitacdo ndo abrange (ou ndo parece abranger) a totalidade da oposicao/retirada

Quando nao for absolutamente evidente que a limitagdo abrange a totalidade da
oposicao ou se a limitacdo ndo abranger a totalidade da oposi¢cdo, o oponente sera
convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter ou retirar a sua oposigédo. A
sua resposta sera notificada as partes. Se a oposigao for retirada, a taxa de oposicao
sera restituida ao oponente.
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N&o serd proferida nenhuma decisdo sobre as custas.

O momento pertinente para determinar se o processo de oposicdo foi encerrado
durante o periodo de reflexdo é a data em que o pedido de limitagao foi apresentado
junto do Instituto.

Se o Instituto receber a retirada da oposi¢cao antes de ser enviada a notificagao oficial
da limitacdo ao oponente, considerar-se-a que a retirada € consequéncia da limitagao
e a taxa de oposicdo também sera restituida.

A carta do oponente nao precisa de fazer referéncia expressa a limitacdo, desde que
seja posterior a limitagdo do requerente.

A resposta inicial do oponente a notificagdo é irrelevante, desde que a retirada seja
declarada posteriormente.

Exemplos

® O oponente nao responde dentro do prazo estabelecido, mas retira depois a sua
oposicao durante o periodo de reflexao (prorrogado).

® O oponente responde que mantém a sua oposigdo, mas acaba por retirar a
oposicao ainda durante o periodo de reflexdo prorrogado.

6.2.1.3 Limitacao e retirada de um pedido de MUE apds o termo do periodo de
reflexao

A limitacdo abrange a totalidade da oposicao/retirada

Se for absolutamente evidente que a limitagcdo abrange a totalidade da oposigao, o
Instituto encerrara o processo e notifica as partes. Ao mesmo tempo, enviara a
limitagdo ao oponente.

Se as partes ndo chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomara uma decisao
relativa as mesmas. Para informacdes sobre a reparticdo das custas, consultar o ponto
6.5.3 infra.

A limitacdo ndo abrange (ou ndo parece abranger) a totalidade da oposicao/retirada

Quando nao for absolutamente evidente que a limitagdo abrange a totalidade da
oposicdo ou se a limitagdo n&o abranger a totalidade da oposi¢céo, o oponente sera
convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter ou retirar a sua oposigédo. A
resposta sera notificada as partes. Se a oposi¢cao se mantiver, o processo continua. Se
a oposicao for retirada, o processo de oposicdo sera encerrado. Se o oponente
comegar por manter a sua oposi¢cao e posteriormente a retirar, tal é tratado como uma
retirada da oposicéo de acordo com o ponto 6.2.2.2 infra.

Se as partes nao chegarem a acordo sobre as custas, o Instituto tomara uma decisao
relativa as mesmas. Para informacgdes sobre a reparticao das custas, consultar o ponto
6.5.3 infra.
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6.2.1.4 Limitacao e retirada de um pedido de MUE apds proferida uma decisao

Em conformidade com a decisdo da Grande Camara de Recurso, de 27/9/2006, no
processo R 331/2006-G, Optima, o Instituto também aceitara uma retirada ou limitagao
recebida durante o prazo de recurso apods ter sido proferida uma decisdo sobre a
oposi¢cdo, mesmo que nao tenha sido interposto recurso.

O Instituto tomara nota da retirada e encerrara o processo. Sera enviada uma
confirmagao da retirada as partes (essa comunicacdo nao incluira, porém, qualquer
decisao sobre as custas). A parte respeitante as custas na decisao inicial permanecera
valida e podera ser executada pela parte vencedora, salvo se for alcangado outro
acordo. A base de dados do Instituto sera atualizada em conformidade de modo a
refletir a retirada do pedido de MUE.

Para mais informacgoes, consultar as Linhas de orientagao, Parte B, Exame, Seccéo 1,
Procedimentos, ponto 5.1 e Parte E, Operagbes de registo, Secgcao 2, Transformagao,
ponto 4.3.

O pedido de MUE nao pode ser retirado depois de a decisdo que o rejeita na
totalidade se tornar definitiva.

Se a oposigao tiver sido rejeitada, o pedido pode ser retirado ou limitado em qualquer
momento.

A desisténcia de qualquer recurso pendente (nas Camaras de Recurso, no Tribunal
Geral ou no Tribunal de Justiga) significa que a decisao impugnada se torna
definitiva. Consequentemente, a partir dessa data, o pedido de registo de MUE
impugnado deixa de poder ser retirado.

6.2.1.5 Lingua

Artigo 146.°, n.° 6, alinea a), do RMUE

Durante o processo de oposigao, é possivel apresentar uma limitacdo na primeira ou
na segunda lingua do pedido de MUE.

Se a limitagao for apresentada na primeira lingua do pedido de MUE, que nao é a
lingua do processo, e se a limitagdo ndo abranger a totalidade da oposicéo, sera
reencaminhada ao oponente convidando-o a comunicar ao Instituto se mantém a sua
oposicao. O oponente pode contestar a lingua em que a limitagao foi apresentada e
solicitar uma tradugao para a lingua do processo. Nesse caso, o Instituto providenciara
a tradugao.

Se uma limitacdo admissivel for apresentada na primeira e na segunda lingua, o
examinador zelara para que essa limitagao seja introduzida em ambas as linguas na
base de dados do Instituto e confirmara ao requerente a nova lista de produtos e
servigos nas duas linguas.
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6.2.2 Retirada da oposigao

O oponente pode retirar a sua oposi¢ao em qualquer momento durante o processo.

A retirada da oposicédo tem de ser explicita e incondicional. Uma retirada condicional
ou ambigua ndo é admissivel e sera enviada ao requerente meramente para
informacéao, sendo as partes notificadas de que a mesma nao sera levada em conta.

Se o0 oponente retirar a sua oposi¢cao sem levar em conta qualquer limitagdo do pedido
de MUE, podem ocorrer trés situagdes dependendo da situacdo da oposi¢cdo. Para
informacgdes sobre as consequéncias da retirada da oposi¢gdo no seguimento de uma
limitacdo do pedido de MUE, consultar o ponto 6.2.1 supra.

6.2.2.1 Retirada da oposigao antes do termo do periodo de reflexao

Se a oposigao for retirada antes do termo do periodo de reflexao, as partes serao
notificadas. Ao contrario do que acontece no caso de uma retirada da oposi¢ao na
sequéncia de uma limitagao do pedido de MUE durante o periodo de reflexao (ver
ponto 6.2.1.2 supra), o Instituto ndo reembolsa a taxa de oposicdo nem toma uma
decisao sobre as custas.

6.2.2.2 Retirada da oposig¢ao apds o-termo do periodo de reflexao

Se a oposigao for retirada apdés o termo do periodo de reflexao, as partes serdo
notificadas. A taxa de oposi¢cdo nao sera restituida. Se as partes ndo chegarem a
acordo sobre as custas, o Instituto tomard uma deciséo relativa as mesmas. Para
informacdes sobre a reparticdo das custas, consultar o ponto 6.5.3 infra.

6.2.2.3 Retirada da oposicao apds ter sido proferida uma decisao

Em conformidade com a decisao da Grande Camara de Recurso, de 27/9/2006, no
processo R 331/2006-G, Optima, o Instituto também aceitara uma retirada da oposi¢ao
recebida durante o prazo de recurso apés ter sido tomada uma decisdo sobre a
oposigcao, mesmo que nao tenha sido interposto recurso.

O Instituto tomara nota da retirada e encerrara o processo. Sera enviada uma
confirmacgao da retirada as partes, sem que esta comunicagao inclua qualquer decisao
sobre as custas. A parte respeitante as custas na decisao inicial permanecera valida e
podera ser executada pela parte vencedora. A base de dados do Instituto sera
atualizada em conformidade de modo a refletir a retirada da oposicdo e o pedido
avanga para registo.

A desisténcia de qualquer recurso pendente (nas Camaras de Recurso, no Tribunal
Geral ou no Tribunal de Justica) significa que a decisao impugnada se torna
definitiva. Consequentemente, a partir dessa data, a oposicao deixa de poder ser
retirada.
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Para mais informacdes sobre retiradas durante o processo de recurso, consultar as
Linhas de orientacao, Parte B, Exame, Secc¢éo 1, Processo, ponto 5.1.

6.2.2.4 Lingua

Artigo 146.°, n.° 9, do RMUE

A retirada da oposicao tem de ser apresentada na lingua do processo. Se a retirada
for apresentada numa lingua que néo é a lingua do processo, € necessario apresentar
uma traducdo dentro do prazo de 1 més a contar da data de apresentacdo do
documento original. Caso contrario, a retirada sera rejeitada.

6.2.3 Retirada de uma retirada/limitacao

Uma parte s6 podera retirar uma retirada/limitagcdo apresentada anteriormente se o
Instituto receber a carta de retirada da retirada/limitagédo anterior no mesmo dia em
que recebeu a notificagdo dessa retirada ou limitagao.

6.3 Decisao sobre o mérito da causa

A decisdao sobre o mérito da causa € tomada apenas depois de as partes
apresentarem todos os elementos necessarios e deve contemplar apenas as questdes
ou direitos anteriores que sejam relevantes para o resultado.

Existem duas excecdes, a saber:
® o direito anterior nao foi provado;

® o direito anterior deixou de existir.

6.3.1 Direito anterior nao provado

Artigo 8.°, n.° 1, do RDMUE

Se nao tiverem sido corretamente produzidas provas da existéncia, validade e ambito
de protecdo de qualquer dos direitos anteriores invocados, a oposicao é rejeitada logo
que expire o prazo concedido ao oponente para completar o seu processo.

No entanto, se tiver sido provada a existéncia, validade e ambito de protecao de pelo
menos um direito anterior, o processo prosseguird normalmente e os direitos nao
fundamentados nao serao levados em conta na deciséo final sobre o mérito da causa.

6.3.2 O direito anterior deixou de existir
Se, no decurso do processo, o direito anterior deixar de existir (por exemplo, porque foi

declarado nulo ou ndo foi renovado), a decisao final ndo podera basear-se nesse
direito. A oposigcao s6 pode ser mantida relativamente a um direito anterior que seja
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valido no momento em que a decisao é proferida. Tal deve-se ao facto de, no artigo 8.°
do RMUE, que estabelece a obrigacdo de recusar o registo de uma marca caso se
verifique algum dos motivos de oposi¢do, o verbo estar conjugado no presente do
indicativo, o que exige a existéncia de um conflito no momento em que a decisao é
tomada. O motivo pelo qual o direito anterior se extinguiu é irrelevante.

A menos que se trate de uma MUE, o Instituto n&o pode ter conhecimento da nulidade
do direito anterior. No entanto, se uma das partes informar o Instituto sobre essa
nulidade, a outra parte deve ser ouvida, e é possivel que a oposicdo ndo possa
prosseguir com base nesse direito anterior.

Antes de tomar a decisdo, o Instituto verificara se, entretanto, terminou o prazo para a
renovagao do direito anterior invocado. Nesse caso, o Instituto convidara o oponente a
provar a renovacao da marca. Este procedimento aplica-se mesmo que a marca se
encontre ainda dentro do prazo de tolerancia para renovacgao, se for caso disso. Se o
oponente ndo apresentar a prova, a oposicao nao podera prosseguir com base nesse
direito anterior.

Antes de a decisdo ser tomada, o Instituto pode ainda verificar os documentos do
processo a fim de confirmar se o direito anterior invocado tem pendente algum
processo nacional posterior ao registo. Em caso afirmativo, o Instituto convidara o
oponente a apresentar prova do resultado final do processo nacional. Se o oponente
apresentar provas de que o processo nacional ainda esta pendente, o Instituto pode
suspender o processo de oposicdo até que seja tomada uma decisdo definitiva no
processo que levou a suspenséo.

6.4 Restituicao da taxa

6.4.1 Oposicao considerada como nao tendo sido apresentada

Artigo 46.°, n.° 3, e artigo 181.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 5.°, n.° 1, do RDMUE

Se a oposicao for considerada como nao tendo sido apresentada porque o pagamento
nao foi efetuado na totalidade ou foi recebido depois do prazo (ver ponto 2.2.2 supra),
a taxa de oposicao, incluindo qualquer sobretaxa, tera de ser restituida ao oponente.

6.4.1.1 Oposicao retirada no mesmo dia em que é apresentada

Nos casos em que a oposi¢cao é retirada no mesmo dia em que € apresentada, o
Instituto restitui a taxa de oposigao.
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6.4.1.2 Restituicao apos republicagao

Se, apods a republicagao do pedido de MUE na Parte A.2. do Boletim devido a um erro
do Instituto, um oponente que tenha deduzido oposicdo contra a primeira publicacao
quiser retirar a sua oposi¢cdo em consequéncia da republicacdo, o processo devera ser
encerrado. Tendo em conta que o erro na primeira publicacdo é imputavel ao Instituto,
a taxa de oposicao sera restituida.

6.4.2 Restituicdo em caso de retirada/limitacao de um pedido de MUE

6.4.2.1 Pedido de MUE retirado/limitado antes do termo do periodo de reflexao

Artigo 6.°, n.% 2, 3, 4 e 5, do RDMUE

Se o requerente retirar o seu pedido de MUE ou retirar todos 0s produtos e servigos
contra os quais formulou oposi¢cao antes ou durante o periodo de reflexdo, o processo
de oposigcao sera encerrado, nao sera proferida nenhuma decisao relativa as custas e
a taxa de oposicao sera restituida.

6.4.2.2 Retirada da oposigao devido a limitacao do pedido de MUE durante o
periodo de reflexao

Artigo 6.°, n.°s 2, 3 e 4 do RDMUE

Se, durante o periodo de reflexdo, o requerente retirar alguns dos produtos e servigos
contra os quais a oposigao foi formulada, o Instituto convidara o oponente a declarar
se pretende manter a oposicdo (e, em caso afirmativo, contra quais dos restantes
produtos e servigos) ou se a retira em virtude da limitacao.

Se a oposicao for retirada, o processo de oposicao sera encerrado, ndo sera proferida
nenhuma decisao relativa as custas, e a taxa de oposicéo sera restituida.

6.4.3 Varias oposicoes e restituicdo de 50 % da taxa de oposi¢ao

Artigo 9.°, n.° 4, do RDMUE

Em determinados casos especiais relacionados com varias oposigdes, é possivel
restituir 50 % da taxa de oposicdo ao oponente. Devem estar preenchidas duas
condi¢des, como ilustrado no exemplo que se segue.

® Um dos processos de oposigao foi concluido por recusa do pedido de MUE
contestado num processo de oposicdo paralelo. Por exemplo, foram formuladas
quatro oposicoes A, B, C e D (oponentes A, B, C, D) contra o pedido de MUE X, e o
pedido de MUE X é recusado devido a oposicao A.
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® As restantes oposi¢oes (B, C e D) tinham sido suspensas antes do inicio da fase
contraditéria (porque a analise preliminar revelou que o pedido de MUE X seria
provavelmente recusado na totalidade devido a oposicao A).

Neste caso, o Instituto restituira 50 % da taxa de oposi¢gao aos oponentes B, C e D.

6.4.4 Casos em que a taxa de oposig¢ao nao é restituida

6.4.4.1 Retirada da oposigao antes do termo do periodo de reflexdo NAO motivada
por uma limitacao

Artigo 6.°, n.°s 3, 4 e 5, do RDMUE

Se o oponente retirar a sua oposi¢cao antes do termo do periodo de reflexdo sem que
tenha havido qualquer limitacdo do pedido de MUE, o Instituto ndo restituira a taxa de
oposicdo nem tomara nenhuma decisao relativa as custas.

6.4.4.2 A retirada da oposicao por parte do oponente é anterior

Artigo 6.°, n.°s 3 e 5, do RDMUE

Se a oposicgao for retirada antes de o requerente limitar o seu pedido, a taxa nao sera
restituida. Por outro lado, se o requerente retirar o seu pedido devido (por exemplo,
em resposta) a retirada da oposigao, a taxa nao sera restituida.

O mesmo se aplica quando o requerente limita o seu pedido na sequéncia de uma
retirada parcial da oposigéo.

6.4.4.3 Acordo entre as partes antes do inicio do processo

Artigo 6.°, n.%s 2, 4 e 5, do RDMUE

Relativamente a restituicdo da taxa de oposigao, o artigo 6.°, n.° 5, do RDMUE apenas
refere essa possibilidade em caso de retirada ou limitacao do pedido de MUE.
Consequentemente, se o processo for encerrado na sequéncia de um acordo que
mencione uma retirada ou limitacdo do pedido de MUE, a taxa de oposi¢cao sera
restituida. Nos outros casos, a taxa de oposi¢cao ndo sera restituida.

6.4.4.4 Conclusao do processo por outros motivos

Artigos 7.° e 45.° e artigo 92.°, n.° 2, do RMUE

Artigos 5.° € 6.° e artigo 74.°, n.°s 1 e 3, do RDMUE

Nos casos em que o pedido é recusado em conformidade com:
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® o artigo 7.° do RMUE (recusa de um pedido por motivos absolutos; por iniciativa do
Instituto ou devido a observagdes de terceiros), ou

e artigo 119.°, n.° 2, do RMUE (representagdo para os requerentes que nao
pertencem ao EEE),

a taxa de oposigcédo n&o sera restituida, uma vez que nenhuma destas situagbes esta
contemplada no RDMUE como motivo para a restituicdo da taxa de oposicao.

6.5 Decisao sobre a reparticao das custas

6.5.1 Casos que requerem uma decisio sobre as custas

Artigo 109.° do RMUE

Artigo 6.°, n.° 4, do RDMUE

Sera proferida uma decisao relativa as custas em todos os processos de oposigao que
ultrapassarem o periodo de reflexdao, ou seja, que entraram na fase contraditéria do
processo e chegaram ao fim.

Se for proferida uma decisao sobre o merito da causa, a deciséo relativa a reparticao
das custas sera proferida no fim da decisdo. Em todos os outros casos encerrados
pela Divisdo de Oposicao, a decisao relativa as custas sera emitida juntamente com as
cartas de notificacdo do encerramento, a menos que as partes tenham comunicado ao
Instituto um acordo sobre as custas.

6.5.2 Casos que nao requerem uma decisao sobre as custas
Nao sera proferida nenhuma decisao relativa as custas nos processos de oposicao
encerrados antes ou durante o periodo de reflexao.

6.5.21 Acordo relativamente as custas

Artigo 109.°, n.° 6, do RMUE

Se as partes puserem termo ao processo de oposi¢cdo mediante um acordo que regule
também a questdo das custas, o Instituto ndo tomara nenhuma deciséo relativa as
mesmas. O mesmo se aplica se o Instituto receber uma comunicagéo assinada por
ambas as partes em que estas declaram ter chegado a acordo sobre as custas. Esse
pedido também pode ser enviado em duas cartas separadas para o Instituto. Esta
informacéo deve ser recebida antes de o Instituto ter confirmado o encerramento do
processo.

Se as partes resolverem o processo de oposicdo por mutuo acordo, podem decidir
livremente ndo incluir a questdo das custas no acordo. Se ndo houver nenhuma
indicacado de que as partes chegaram a acordo sobre as custas, o Instituto tomara de
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imediato uma decisdo relativa as mesmas, juntamente com a sua confirmagio da
retirada/limitacdo. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo
sobre as custas ap6s a retirada/limitagao, a decisao relativa as custas ja proferida pelo
Instituto ndo sera revista. E deixado as partes respeitar o acordo e ndo «executar» a
decisao do Instituto quanto as custas.

6.5.2.2 Informacgéao da presumivel «parte vencedora»

Quando a parte que teria direito a compensagéo das custas de acordo com as regras
gerais descritas no ponto 6.5.3 infra informa o instituto que aceita que cada parte
suporte as suas proprias custas, ndo € necessario tomar uma decisdo sobre esta
matéria. O Instituto abster-se-a de tomar uma decisao relativa as custas sempre que a
presumivel «parte vencedora» informar o Instituto de que concorda em partilhar as
custas, mesmo que a «parte vencida» nao confirme esse acordo. Consequentemente,
as ultimas cartas de ambas as partes tém de ser analisadas cuidadosamente antes de
se tomar uma deciséo.

Contudo, tal pedido enviado ao Instituto pela parte vencida sera simplesmente
encaminhado para a outra parte e a decisao relativa as custas sera proferida ex officio
de acordo com as regras habituais.

6.5.3 Casos-tipo de decisbes relativas as custas

Artigo 109.° do RMUE

A regra geral é que a parte vencida ou a parte que puser termo a um processo
mediante a retirada (total ou parcial) do pedido de registo de MUE ou da oposi¢ao
suportara as taxas da outra parte, bem como todas as custas a cargo desta que sejam
indispensaveis para efeitos processuais.

Se ambas as partes forem vencidas parcialmente, sera decidida uma «reparticao
diferente» das custas. Regra geral, € justo que cada parte suporte as suas proprias
custas.

A parte que encerra o processo é considerada a parte que cede. O hipotético resultado
do processo, caso se tenha tornado necessaria uma decisdo sobre o mérito da causa,
€ absolutamente irrelevante.

Nos casos-tipo, o resultado € o seguinte:

® O requerente retira ou limita o seu pedido aos produtos e servigos ndo contestados
na oposicao (retirada parcial). Nestes casos, o requerente tem de suportar as
custas.

e O oponente retira a sua oposicao sem que tenha havido qualquer limitagdo do
pedido de MUE relativamente aos produtos e servigos contestados apés o periodo
de reflexdo. O oponente tem de suportar as custas.
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e Limitagdo do pedido seguida de retirada da oposicao (28/04/2004, T-124/02 &
T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Em principio, cada uma das partes
suporta as suas proprias custas.

Uma reparticdo diferente das custas pode, no entanto, justificar-se por motivos de
equidade (por exemplo, se a limitagdo do pedido tiver sido muito diminuta).

O Instituto nao tera em conta as alegacdes das partes quanto a quem deve pagar.

6.5.4 Casos em que n&o ha lugar a decisao

6.5.4.1 Varias oposicdes

Recusa total do pedido de MUE

No caso de terem sido formuladas varias oposi¢cdes contra o mesmo pedido de MUE e
de estas nao terem sido suspensas pelo Instituto por for¢a do artigo 9.°, n.° 2, do
RDMUE, e uma das oposicoes resultar na recusa do pedido de MUE, o Instituto ndo
tomara quaisquer medidas em relagao as restantes oposi¢cdes enquanto n&o expirar o
prazo de recurso.

Se o prazo de recurso terminar sem que seja interposto qualquer recurso, o Instituto
encerrara os outros processos de oposi¢ao e ndo havera lugar a decisao.

Neste caso, a Divisdo de Oposicao decidira livremente sobre a reparticao das custas
(artigo 109.°, n.° 5, do RMUE). O Instituto ndo esta em condi¢cées de determinar quem
€ a «parte vencedora ou a parte vencida» e o requerente, caso seja vencido devido a
uma decisao sobre 0 mérito da causa, nao deve ter de suportar as custas dos diversos
outros oponentes. Consequentemente, em conformidade com o principio da equidade,
cada uma das partes suportara as suas proprias custas.

Recusa parcial do pedido de MUE

Em caso de'varias oposicoes formuladas em parte contra os mesmos produtos e
servicos da marca contestada, a decisdo de oposigcao proferida em primeiro lugar
podera afetar as outras oposigées.

Exemplo

A oposicao A é formulada contra a classe 1 e a oposi¢cao B contra as classes 1 e 2 do
pedido de MUE contestado. A decisdo sobre a oposicdo A é proferida em primeiro
lugar, recusando o pedido contestado para a classe 1. Quando a decisao é notificada
as partes da oposicao A, a oposicao B tem de ser suspensa até que a decisdo sobre a
oposigcao A transite em julgado. Depois de a decisdo ter transitado em julgado, o
oponente da oposi¢cdo B sera convidado a comunicar ao Instituto se pretende manter
ou retirar a sua oposicao tendo em conta a alteragcao da lista de produtos. Se o
oponente retirar a oposi¢ao, o processo sera encerrado.

Neste caso, e se o processo for encerrado apds o inicio da fase contraditéria do
processo, o Instituto tomara uma decisao relativa as custas em conformidade com o
artigo 109.°, n.° 3, do RMUE. O oponente retirou a sua oposicdo na sequéncia da
recusa parcial da marca contestada. Nessa medida, o oponente venceu o processo.
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Contudo, a recusa parcial da marca foi mais limitada do que o alcance da oposicao.
Nessa medida, o requerente/titular também venceu o processo. Consequentemente, é
equitativo que cada parte suporte as suas proprias custas.

Se o0 oponente mantiver a sua oposi¢ao apds a recusa parcial, 0 processo prosseguira
e, ha decisao final sobre o0 mérito da causa, sera proferida a decisio relativa as custas
de acordo com as regras habituais.

6.5.4.2 Recusa de um pedido com base em motivos absolutos ou formalidades

Um pedido de MUE pode ser recusado durante o processo de oposicdo por motivos
absolutos de recusa (seja com base em observagbes de terceiros, em conformidade
com o artigo 45.° do RMUE, ou ex officio se o processo for reaberto) ou por causa de
formalidades (por exemplo, se um requerente nao domiciliado no EEE deixar de estar
representado nos termos do artigo 119.°, n.° 2, do RMUE).

Logo que a recusa se torne definitiva, o processo de oposicdo sera encerrado
mediante o envio de uma notificagao.

Nestas situacbes a pratica relativamente as custas é a seguinte.

Se a recusa se tornar definitiva apés o termo do periodo de reflexao, sera proferida
uma decisado relativa as custas de acordo com o artigo 109.°, n.° 5, do RMUE. Se a
mesma situacdo surgir antes de comecar a fase contraditéria, ndo sera proferida
nenhuma decisao relativa as custas.

6.5.4.3 Juncéo de processos

Artigo 9.° do RDMUE

Para mais informag¢des sobre jungdes, ver infra o ponto 7.4.3 Jung¢ao de processos.

Nos casos em que a oposicdo conjunta é julgada inteiramente procedente, o
requerente devera suportar as taxas de oposi¢cao pagas por cada um dos oponentes,
mas s6 tera de pagar as despesas de representacdo uma vez. Se o requerente
vencer, as suas despesas de representacdo serdo reembolsadas uma vez, mas o
respetivo pagamento ficara a cargo de cada um dos oponentes. Por motivos de
equidade, podera ser decidida uma reparticao diferente das custas. Nos casos em que
as partes sejam vencidas respetivamente num ou mais pontos ou se a equidade o
exigir por outros motivos, cada uma das partes suportara as suas proprias custas.

6.54.4 Significado de «suportar as suas proprias custas»

O conceito de custas inclui a taxa de oposicéo e as custas indispensaveis para efeitos
processuais, conforme referido no artigo 109.°, n.° 1, do RMUE. Na maioria dos casos,
as custas abrangem a remuneragéo de um agente até ao limite das tarifas fixadas no
regulamento.
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«Cada uma das partes suportara as suas préprias custas» significa que nenhuma das
partes podera reclamar o pagamento das mesmas a outra parte.

6.6 Fixagcao das custas

Artigo 109.°, n.%s 1, 2, 7 e 8, do RMUE

Artigo 18.° do RERMUE

Quando as custas se limitam as despesas de representacao e a taxa de oposicao, a
decisao de fixacdo do montante das custas sera incluida na deciséo sobre a reparticao
das custas (ou seja, em regra, na decisao sobre o mérito da causa), salvo se as partes
forem condenadas no pagamento das préprias custas.

Isso significa que, na grande maioria dos casos, ndo sera necessario fixar o montante
das custas separadamente.

As Unicas excecdes sao:

® se tiver havido uma audiéncia oral;
® se, por lapso, a fixacdo das custas tiver sido omitida («esquecida») na decisao
principal.

6.6.1 Montantes a fixar

As custas a suportar incluem: i) a taxa de oposicao e ii) as custas indispensaveis para
efeitos processuais, tal como referido no artigo 109.°, n.° 1, do RMUE. As custas serao
sempre fixadas em euros, independentemente da moeda em que a parte pagou ao
seu mandatario.

A taxa de oposicao € de 320 euros (tal como estabelecido no anexo do RMUE).

As custas indispensaveis para efeitos processuais incluem as despesas de
representacao, de deslocacio e ajudas de custo. Na auséncia de uma audiéncia oral,
apenas sao relevantes as despesas de representacao.

No que se refere as despesas de representacdo, o montante estd limitado a
300 euros. Tal aplica-se tanto ao oponente como ao requerente, desde que se tenham
feito representar no processo de oposi¢cao por um mandatario autorizado na acegao do
artigo 120.°, 'n.° 1, do RMUE, independentemente de as despesas terem sido
efetivamente incorridas. Se a parte vencedora tiver sido representada, em alguma fase
do processo, por um mandatario autorizado, mas ja nao estiver representada no
momento da tomada de decisdo sobre as custas, terd ainda assim direito ao
reembolso das despesas, independentemente do momento em que deixou de ter
representacao profissional no processo.

As despesas de representacdo de funcionarios, mesmo que pertengcam a outra
empresa economicamente ligada, ndo sido passiveis de reembolso e nao seréo
fixadas. Essas despesas nao serao referidas na decisao sobre as custas.
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Para mais informagdes sobre a representagdo, consultar as Linhas de orientagao,
Parte A, Disposigdes gerais, Secc¢ao 5, Representacao profissional.

Em caso de juncdo nos termos do artigo 9.°, n.° 1, do RDMUE, em oposi¢cbes bem-
sucedidas, o Instituto fixard ambas (ou todas) as taxas relativas a oposi¢cao (uma por
oposi¢cao), mas apenas uma taxa de representagao.

No que diz respeito as custas do processo de oposi¢cao, devera ser proferida uma
Unica decisao relativa a reparticao e fixacdo das custas para todo o processo de
oposicao.

Quando uma decisdo é anulada pelas Camaras de Recurso e é enviada a Divisao de
Oposicao, a Divisdo de Oposicao tem de decidir novamente sobre o processo,
decidindo sobre as custas e fixando-as da forma habitual.

Se a decisao for novamente objeto de recurso (e nao for reenviada uma segunda vez),
a Camara tomara uma decisdo sobre as custas e fixara o seu montante da forma
habitual.

6.6.2 Procedimento a adotar quando as custas sao fixadas na decisao
principal

Se a decisao de fixacdo do montante das custas estiver incluida na decisao relativa a
reparticdo das custas, ndo sera necessario apresentar qualquer fatura ou
comprovativo. O Instituto sabe que a taxa de oposicao foi paga e, se tiver sido
designado um mandatario, o montante de 300 euros tera de ser reembolsado,
independentemente de serem apresentados comprovativos das despesas.

Assim sendo, ndo é necessario trocar qualquer correspondéncia com as partes sobre
o montante a fixar. O montante é fixado automaticamente.

6.6.3 Procedimento a adotar quando é necessario fixar as custas em
separado

Os seguintes requisitos processuais aplicam-se nos casos raros em que € necessario
fixar as custas em separado (inclusivamente quando a fixagao das custas € omitida
por lapso, caso em que a parte em causa também tem de cumprir 0s requisitos
aplicaveis):

® admissibilidade;

® comprovativos.

6.6.3.1 Admissibilidade
O requerimento de fixacdo das custas s6 é admissivel num periodo de até 2 meses

apo6s a data em que a decisao relativamente a qual se requer a fixacdo das custas
tenha transitado em julgado.
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6.6.3.2 Meios de prova

Para obter o reembolso da taxa de oposigdo, ndo € necessario apresentar
comprovativos.

Para obter o reembolso das despesas de representacao a tarifa normal, basta que o
mandatario confirme que se trata de despesas efetivamente incorridas. A fortiori, se for
apresentada uma relagdo das custas, basta que nela figure pelo menos o montante
reembolsavel; ndo importa se a mesma é ou nao dirigida a parte no processo, uma vez
que a apresentacédo de uma relagdo das custas equivale a uma garantia.

Para todas as outras despesas (aplicaveis apenas em casos extremamente raros),
sera necessario apresentar uma relacdo das custas com os respetivos comprovativos,
mas basta que estas demonstrem de forma plausivel (em vez de provarem
detalhadamente) que as despesas foram incorridas.

6.6.4 Revisao da fixagao das custas

Se uma das partes discordar dos montantes fixados, podera solicitar uma revisdo da
decisado. O requerimento indicando os respetivos fundamentos tem de ser apresentado
dentro do prazo de 1 més a contar da data de notificacao da fixagao das custas. O
requerimento s6 € considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa de revisao
no montante de 100 euros.

Nao ha lugar ao reembolso de despesas no processo de revisdo (16/12/2004,
R 503/2001-4, BIOLACT / BIO).

7 Outras questdes processuais

71 Correcao de erros

Artigo 49.°, n.° 2, e artigo 102.°, n.° 1, do RMUE

7.1.1 Correcao de erros no ato de oposi¢ao

O regulamento nao inclui nenhuma disposi¢ao especial relativa a corregdo de erros no
ato de oposicao. Aplicando, por analogia, o artigo 49.°, n.° 2, do RMUE, que se refere
ao pedido de MUE, é possivel corrigir erros manifestos no ato de oposicao.

O Instituto considera que o «erro manifesto» no que respeita ao artigo 49.°, n.° 2, e ao
artigo 102.°, n.° 1, do RMUE deve ser entendido como erro que, obviamente, exige
corregao, no sentido em que nada mais se pretende além do que é proposto pela
corregao.

Por exemplo, se os dados do oponente figurarem no campo reservado aos dados do
mandatario, tal pode ser considerado um erro manifesto.
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7.1.2 Corregao de erros nas publicagdes

Artigo 44.°, n.° 3, do RMUE

No caso de a publicagdo do pedido conter um erro ou lapso imputavel ao Instituto, este
corrigi-lo-a por iniciativa prépria ou a pedido do requerente.

As corregbes efetuadas nos termos desta regra serdao objeto de publicagdo. Se a
correcao disser respeito a erros que nao afetam a oposigao, sera publicada quando a
MUE for registada. Se a corregdo conduzir a uma ampliacao da lista de produtos ou
servicos ou se se referir a representacdo da marca, iniciar-se-a um novo prazo de
oposi¢cdo, mas apenas no que respeita as partes corrigidas.

No caso de oposicdes apresentadas apds a «primeira» publicacdo do pedido de MUE,
os oponentes deverdo ser informados acerca da republicagdo. Os oponentes que
tiverem formulado oposicao a «primeira» publicagdo nao tém de apresentar uma nova
oposigao. O processo sera suspenso até terminar o prazo de oposigao subsequente a
«segunda» publicagao.

Se o «oponente que formulou oposi¢ao a primeira publicagdo» pretender retirar a sua
oposicao em consequéncia da republicagao, o processo deve ser encerrado e a taxa
de oposicéo restituida (ver ponto 6.4.1.2 supra).

7.2 Prazos

Artigo 101.° e artigo 146.°, n.° 9, do RMUE

Artigos 63.° e 68.° do RDMUE

Os prazos constituem uma ferramenta essencial para uma boa e razoavelmente célere
conducdao dos processos. Trata-se de uma questdo de politica publica, sendo
necessario um cumprimento rigoroso dos mesmos a fim de garantir clareza e
seguranca juridica.

Para informagdes gerais sobre os prazos e a continuagdo do processo, consultar as
Linhas de orientacao, Parte A, Disposicbes gerais, Secgcao 1, Meios de comunicagao,
prazos.

7.2.1 Prorrogacgao de prazos no processo de oposi¢ao

7.21.1 Prazos prorrogaveis e nao prorrogaveis

N&o séo prorrogaveis os prazos cuja duragao esta estabelecida nos regulamentos. Os
prazos n&o prorrogaveis incluem:

® 0o prazo de 3 meses para apresentar uma oposi¢ao (artigo 46.°, n.° 1, do RMUE);
® 0 prazo de 3 meses para pagar a taxa de oposigao (artigo 46.°, n.° 3, do RMUE);
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® 0 prazo de 1 més para pagar a sobretaxa quando o pagamento é efetuado com
atraso e nao é apresentado nenhum comprovativo de que a ordem foi dada pelo
menos 10 dias antes do termo do prazo de pagamento (artigo 141.°, n.° 3, do
RMUE);

® 0o prazo de 2 meses para sanar irregularidades (artigo 5.°, n.° 5, do RDMUE).

A duracao dos prazos prorrogaveis ¢ fixada pelo Instituto. Por exemplo, o prazo para
apresentar observagbes em resposta ao ato de oposi¢cdo € um prazo prorrogavel.

7212 Condigbes do pedido

E de suma importancia esclarecer que as prorrogagdes do periodo de reflexdo estdo
sujeitas a um regime especial. Para mais informacdes, consultar o ponto 3.2
Prorrogacao do periodo de reflexao.

O requerimento de prorrogacao tem de cumprir as seguintes condicdes:

® 0o prazo tem de ser prorrogavel,

® a prorrogagao tem de ser requerida pela parte em questao;

® o requerimento tem de ser assinado (se for apresentado por meios eletronicos, a
indicacdo do nome do remetente é considerada equivalente a sua assinatura);

® 0o requerimento tem de ser recebido pelo Instituto, 0 mais tardar, no termo do prazo
fixado;

® 0o regime linguistico tem de ser respeitado (ou seja, se o requerimento nao for
apresentado na lingua do processo, tem de ser fornecida uma tradugédo dentro do
prazo de 1 més a contar da data da apresentagao; caso contrario, o requerimento
nao sera considerado).

A prorrogagdo sO sera possivel se o respetivo requerimento for apresentado e
recebido antes de terminar o prazo original. Se o Instituto receber o requerimento de
prorrogacao apos o termo do prazo, este sera recusado.

Regra geral, o primeiro requerimento de prorrogacao recebido em tempo util sera
considerado adequado e concedido por um periodo de 2 meses (ou menos, se assim
for solicitado). Contudo, qualquer requerimento subsequente com vista a prorrogacao
do mesmo prazo sera recusado, a menos que a parte requerente explique e justifique
as circunstancias excecionais que a impediram de cumprir 0 prazo inicial e a primeira
prorrogagao, bem como os motivos pelos quais € necessaria uma nova prorrogacao.
Explicagcdes genéricas ou vagas nao sao suficientes para justificar uma segunda
prorrogacao. O requerimento tem de ser sempre acompanhado de elementos de prova
e/ou documentos justificativos.

As circunstancias que estdo sob o controlo da parte em questdo nao sao
«circunstancias excecionais». Por exemplo, debates de ultima hora com a outra parte
nao sao «circunstancias excecionais». Sao controlados pelas partes.

O requerimento tem de ser apresentado pela parte afetada pelo prazo. Por exemplo,
se o requerente tiver de apresentar observacdes em resposta ao ato de oposicao, sé
ele podera requerer uma prorrogacao do prazo.
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Tal ndo impede a parte requerente de obter o consentimento escrito da outra parte
para o requerimento. No entanto, o consentimento dado pela outra parte nao retira ao
Instituto o poder discricionario de autorizar ou nao tal prorrogagdo. Em qualquer
caso, o Instituto tera devidamente em consideragdo o consentimento dado pela outra
parte no exercicio do seu poder discricionario.

Para que o consentimento da outra parte seja tido em conta, ndo basta que a parte
requerente garanta ao Instituto que esse consentimento foi dado. A outra parte deve
manifestar o seu consentimento num documento separado ou assinando o documento
apresentado pela parte requerente. Neste Ultimo caso, se for apresentado por meios
eletrénicos, a indicacdo do nome do remetente é considerada equivalente a sua
assinatura; contudo, a assinatura da outra parte deve estar presente para que o
consentimento seja aceitavel.

Para mais informacbes sobre a prorrogacdo de prazos, consultar as Linhas de
orientagao, Parte A, Disposicoes gerais, Secc¢ao 1, Meios de comunicacao, Prazos.

7.2.1.3 Prorrogacao de um prazo por iniciativa prépria do Instituto

O Instituto pode prorrogar um prazo por iniciativa prépria, quando razées especiais o
justifiquem. Por exemplo, o Instituto recebe um requerimento de prorrogagcao de um
prazo, sem qualquer justificacdo, 20 dias antes do termo do prazo para apresentar
observagdes, mas soO trata desse requerimento apds a expiragao do prazo. Uma vez
que a recusa do requerimento apds o termo do prazo prejudicara de forma
desproporcionada os interesses da parte que requereu a prorrogacao, o Instituto
prorrogara o prazo pelo numero de dias que ainda restavam a data em que foi
apresentado o requerimento, neste caso 20 dias. Esta pratica é baseada nas regras de
boa administracao.

Se o requerimento de prorrogagao de um prazo prorrogavel for apresentado e
recebido antes do termo desse prazo, conceder-se-a pelo menos 1 dia a parte
interessada, mesmo que o requerimento de prorrogagao seja recebido no ultimo dia do
prazo.

7.3 Suspensao

Artigo 71.° e artigo 9.°, n.° 2, da RDMUE

O Instituto poder suspender o processo de oposigao quer ex officio, quer a pedido de
uma ou de ambas as partes.

7.3.1 Suspensao a pedido de ambas as partes
Nos termos do artigo 71.°, n.° 2, do RDMUE, se ambas as partes solicitarem a

suspensado do processo apods o termo do periodo de reflexdo, a suspensao sera
concedida, sem que seja necessario justificar o pedido. Neste caso, e
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independentemente do periodo solicitado pelas partes, a primeira suspensao sera
concedida por um periodo de 6 meses, tendo as partes a possibilidade de pér termo a
suspensao. O procedimento para por termo a suspensao é o mesmo que se aplica no
caso da prorrogagdo do periodo de reflexdo: se uma das partes puser termo a
suspensao, esta terminara 14 dias apds as partes terem sido informadas. O processo
sera retomado no dia seguinte, e a parte cujo prazo estava pendente no momento da
suspensao sera concedido o mesmo prazo na totalidade. Nao € possivel pér termo a
suspensao durante o ultimo més do periodo de suspensdo, sendo rejeitados os
requerimentos nesse sentido.

Um pedido conjunto de suspensao nao sera deferido se for recebido durante o periodo
de reflexdo, porque o objetivo deste periodo consiste em definir um calendario de
negociagdes antes do inicio da fase contraditoria.

Mediante pedido conjunto das partes, a suspensdo sera prorrogada, sem que seja
necessario justificar o pedido.

No entanto, a duragdo maxima desta suspensio do processo € de 2 anos, conforme
estabelecido no artigo 71.°, n.° 2, do RDMUE — uma duragio que deve ser entendida
como de 2 anos cumulativos no decurso do processo.

Esses pedidos conjuntos de prorrogagdo de uma. suspensio serdao deferidos por
periodos adicionais de 6 meses (independentemente do periodo solicitado pelas
partes, mas com possibilidade de exclusédo) ou pelo periodo remanescente se faltarem
menos de 6 meses para atingir o periodo maximo total de 2 anos. Um pedido conjunto
de suspensao sera considerado inadmissivel se as partes tiverem esgotado o periodo
maximo total de 2 anos.

7.3.2 Suspenséo decidida pelo Instituto ex officio ou a pedido de uma das
partes

O Instituto pode suspender o processo de oposi¢cao ex officio ou a pedido de uma das
partes em varias circunstancias, por exemplo quando:

® a oposigao tem por base um pedido de registo de uma marca (incluindo conversao);

® a oposigcao tem por base um pedido de registo respeitante a uma denominagao de
origem ou uma indicagao geografica;

® o direito anterior esta em risco (sujeito a oposigao ou anulagao);

® existem observagoes de terceiros que suscitam sérias diuvidas quanto a viabilidade
de registo do pedido de MUE (ver ponto 4.6 supra);

® existem erros na publicacdo de um pedido contestado que exigem a republicagéo
da marca;

® esta pendente uma transmissdo em MUE anteriores/pedidos de registo de MUE ou
pedidos de registo de MUE impugnados;

e foi identificada uma irregularidade relacionada com a limitacdo de um pedido
impugnado;

e foi identificada uma irregularidade relacionada com representagéo profissional.
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E de suma importancia esclarecer que, em qualquer um dos casos acima referidos,
nao existe obrigacdo de suspender o processo. O Instituto decidira se a suspensao é
adequada, tendo em conta as circunstancias de cada caso. Consequentemente, a
decisao fica ao critério do Instituto. Se uma das partes o solicitar, o pedido deve ser
devidamente justificado. As negociagdes em curso entre as partes ndo constituem
uma justificagdo adequada para uma suspensao solicitada por apenas uma das
partes.

O processo sera normalmente suspenso até a conclusdo do processo que conduziu a
suspensédo. O limite da duragao total da suspensao prevista no artigo 71.°, n.° 2, do
RDMUE n&o ¢ aplicavel.

7.3.21 Explicacao do principio basico, momento da suspensao

Artigo 71.°, n.° 1, alineas a) e b), do RDMUE

Em principio, as oposi¢cdes baseadas em (i) pedidos ou (ii) direitos anteriores que
estejam em risco ndo devem ser suspensas ex officio no inicio do processo. O
pressuposto é de que, na maioria dos casos, os pedidos acabam por ser registados e
as oposicoes ou acdes de anulacido contra direitos anteriores podem ser resolvidas
durante o processo.

Nestes casos a oposi¢cao avancga até que a decisao esteja pronta a ser proferida. Deve
entdo ser ponderada a possibilidade de o direito anterior em questdo ser capaz de
fazer a diferenga, numa primeira abordagem, no resultado da oposigdo. Se se concluir
que a oposicao sera aceite ou rejeitada em qualquer dos casos, independentemente
do que acontecer com o direito anterior contestado, o processo nado devera ser
suspenso. Se, pelo contrario, o direito anterior em risco tiver, necessariamente, de ser
levado em conta na decisdo sobre a oposi¢cdo, 0 processo sera suspenso €, no caso
de um pedido nacional ou de uma marca nacional em risco, € necessario solicitar ao
oponente que fornega informacdes sobre o estado do pedido ou registo. No que
respeita a MUE anteriores, o Instituto tem essa informacao a sua disposicéo.

No entanto, o Instituto pode suspender o processo mais cedo, se tal for solicitado por
uma das partes e quando o direito anterior € um pedido ou esta em risco. Se o direito
anterior for nacional, as partes tém de fornecer provas de que o mesmo enfrenta
obstaculos. Neste caso, o resultado do processo contra a marca anterior devera
obrigatoriamente ter algum impacto na oposi¢do. Consequentemente, o resultado
provavel da oposicao sera levado em conta a fim de deliberar sobre a suspensao — em
particular, se a decisdo final sobre a oposicdo ndo puder ser proferida sem ter em
conta o pedido ou registo anterior. Sera esse o caso se as circunstancias do processo
nao permitirem ao Instituto asseverar que a oposigcdo sera rejeitada (por exemplo,
porque nao existe risco de confusdo) ou mantida (porque existem outros direitos
anteriores suficientes para rejeitar a marca contestada no que se refere a todos os
produtos e servigos contestados).

Quando uma oposigao tem por base um pedido de registo, podera ser conveniente
suspender o processo de oposicdo nos termos da regra 71.°, n.° 1, alinea a), do
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RDMUE, enquanto se aguarda o registo da marca anterior do oponente. Todavia, se
uma oposicado tiver de ser rejeitada, quer por motivos formais ou materiais, a
suspensao nao faria sentido e s6 prolongaria desnecessariamente o processo.

Caso nao hajam outros direitos anteriores a levar em conta (porque nao existem
outros direitos anteriores ou porque estes ndo foram fundamentados) ou quando o
pedido ou registo, ainda assim, tem de ser tomado em consideragao (porque os outros
direitos anteriores nao contribuem para o sucesso da oposi¢cao), devem avaliar-se as
probabilidades de sucesso da oposicdo com base no pedido, para tomar uma decisao
sobre a suspensdo. O processo sO sera suspenso se se concluir que o pedido anterior,
caso venha a ser registado, conduzira a recusa total ou parcial do pedido de MUE
contestado.

7.3.2.2 Pedidos ou registos de MUE anteriores

Neste caso, a oposi¢cado tem por base um pedido, mas o processo nao € suspenso
porque existe outro direito anterior (uma marca registada) com base no qual o pedido
contestado pode ser recusado. Se o oponente ndo fundamentar este outro direito
anterior, o pedido anterior torna-se crucial para a tomada de decisdo. Se, de acordo
com os registos do processo, o unico pedido ou registo anterior enfrentar obstaculos, a
oposicao devera ser suspensa.

7.3.2.3 Marcas nacionais/internacionais anteriores (pedidos ou registos/direitos)

Neste caso, a questao da suspensao tera de ser levantada pelas partes (normalmente
0 requerente), sendo necessario apresentar elementos de prova de que a marca
anterior (pedido ou registo/direito) estd a enfrentar problemas. Estes documentos
devem ter carater oficial, identificar claramente o processo que justifica a suspensao e
indicar o que se pretende. Os comprovativos devem, de um modo particular,
evidenciar claramente as possiveis consequéncias para o direito anterior em que se
baseia a oposigédo. Se necessario, podera solicitar-se que a parte em questdo
apresente uma traducédo dos documentos comprovativos.

Uma vez requerida a suspensdo, o Instituto avaliara se, a luz das circunstancias do
caso concreto, € ou ndo conveniente suspender o processo.

Se nenhuma das partes suscitar a questao da suspensao, aplica-se o principio geral e
o Instituto so6 tera de decidir sobre a suspensdo se o processo chegar ao fim da fase
contraditéria e nao existirem informacdes sobre se o pedido acabou por ser registado
ou se terminou o processo nacional contra a marca anterior. Neste caso, o oponente
devera ser convidado a informar o Instituto sobre o estado do seu pedido ou registo
anterior.
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7.3.24 Exemplos

Seguem-se alguns exemplos em que, segundo a pratica geral acima referida, a
situacao parece nao exigir a suspensado do processo, mas que pode ocorrer, caso 0
Instituto o considere adequado.

® A oposi¢ao tem por base uma marca francesa e um pedido de MUE, nenhum dos
quais enfrenta obstaculos. A marca e o pedido dizem respeito ao mesmo sinal e
aos mesmos produtos, cuja semelhanga implica um risco de confusdo com a marca
contestada. Consequentemente, a oposi¢gao pode ser tratada exclusivamente com
base na marca francesa. Se a probabilidade de confusdo s6 puder existir noutros
Estados-Membros que nao a Franca, a decisdo sera mais solida se for baseada no
pedido de MUE. Consequentemente, € conveniente suspender o processo e
aguardar pelo resultado do pedido de MUE.

® (O pedido anterior ndao tem qualquer influéncia no resultado, mas o requerente
requereu a suspensao. Se o direito anterior for um pedido . de MUE e o Instituto
concluir que enfrenta obstaculos ou, tratando-se de um ‘pedido nacional, se o
requerente apresentar provas de que o pedido do oponente enfrenta obstaculos, o
processo podera ser suspenso.

Os exemplos seguintes fazem parte da categoria de marcas nacionais anteriores que
enfrentam obstaculos:

® 0o requerente (ou um terceiro) apresentou uma acao ou um pedido reconvencional
com vista a declaragao de nulidade ou revogacgao do registo anterior;

® 0o requerente (ou um terceiro) apresentou uma agao ou um pedido reconvencional
com vista a transferéncia do direito anterior para seu nome.

7.3.3 Varias oposic¢oes

Artigo 9.°, n.°2, do RDMUE

Exceto em circunstancias excecionais, como, por exemplo, quando a oposi¢ao conduz
claramente a rejeicao da marca contestada, incluindo todos os produtos e servi¢os, o
Instituto n&o suspende os restantes processos.

7.3.3.1 Apods a recusa do pedido de MUE

Caso o pedido de MUE seja recusado posteriormente devido a uma oposigao «ativay,
0s processos de oposicdo suspensos sao considerados concluidos logo que a decisao
se torne definitiva. Se a decisao tiver transitado em julgado, as partes nos outros
processos serao informadas desse facto, os processos de oposi¢cao que tiverem sido
suspensos numa fase inicial (antes do periodo de reflexdo) serdo concluidos e o
Instituto restituira 50 % da taxa de oposigcéo paga por cada oponente, nos termos do
artigo 9.°, n.° 4, do RDMUE.
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Se tiver sido interposto recurso da decisao, os processos de oposigdo permanecerao
suspensos. Se a Camara de Recurso anular a decisdo, os outros processos serao
retomados imediatamente, ndo sendo necessario aguardar até que a decisao transite
em julgado.

7.3.4 Aspetos processuais

As cartas que comunicam a suspensao do processo devem indicar sempre a data de
entrada em vigor da suspensao que, geralmente, € a data em que foi apresentado um
requerimento valido.

7.3.41 Monitorizagdo de processos suspensos

Nos casos em que O processo esta suspenso por um periodo indeterminado, o
Instituto verificara a oposicao a cada 6 meses.

Nos casos em que o direito anterior consiste num pedido de registo nacional ou de
registo nacional/internacional que enfrenta obstaculos, o reatamento do processo
dependera sempre da reacao das partes, as quais devem informar o Instituto sobre
quaisquer altera¢des no estado do pedido ou registo e apresentar provas para o efeito.
No entanto, o Instituto emite lembretes a cada 6 meses, nos quais as partes podem
ser convidadas a apresentar provas.

7.34.2 Retoma do processo

Em todos os casos, as partes serdo informadas da retoma do processo e dos prazos
pendentes, se for caso disso. Qualquer prazo que estivesse pendente no momento da
suspensao sera reposto na totalidade, a excecdo do periodo de reflexdo, que, de
acordo com o artigo 6.°, n.° 1, do RDMUE, nunca pode ultrapassar 24 meses.

O processo sera retomado assim que for proferida uma decisao final no processo
nacional ou registado ou rejeitado um pedido anterior. Se uma decisdo proferida num
processo nacional anular, revogar ou ditar de outra forma a extingado de um direito ou
se transferir o direito anterior do oponente, a oposi¢do é considerada infundada na
medida em que se baseia nesse direito anterior. Se todos os direitos anteriores em
que a oposicao se baseia deixarem de existir, o oponente tera a possibilidade de
retirar a sua oposi¢cao. Se nao o fizer, o Instituto tomara uma decisdo em que rejeita a
oposicao.

7.3.4.3 Calculo dos prazos

Se a suspensao for concedida por um periodo de tempo especifico, a notificagdo do
Instituto também tem de indicar a data em que o processo sera retomado e explicar
como este se tramitara a seguir. Caso a suspensdo seja requerida por ambas as
partes devido a existéncia de negociagdes em curso, sera sempre concedida uma
suspensao de 6 meses, independentemente do periodo requerido pelas partes.
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Por exemplo, se, em 30/1/2017, for processado um requerimento de suspensao por 2
meses assinado por ambas as partes e apresentado em 15/1/2017 (5 dias antes de
expirar o prazo concedido ao oponente para completar o seu processo — 20/1/2017), o
resultado sera o seguinte:

® 0 Instituto suspende o processo de oposicédo a pedido de ambas as partes;

® a suspensdo entra em vigor em 15/1/2017 (a data em que o Instituto recebeu o
requerimento de suspensao) e expira em 15/7/2017;

® 0 processo sera retomado em 16/7/2017 (6 meses depois, independentemente do
periodo requerido pelas partes), sem nova notificagao por parte do Instituto;

® 0o prazo concedido ao oponente passa a ser 15/9/2017 (dois meses completos para
0 oponente completar o processo);

® 0 prazo concedido ao requerente passa a ser 15/11/2017 (dois meses completos
apos o prazo concedido ao oponente).

7.4 Varias oposigcoes

Artigo 9.° do RDMUE

Consideram-se varias oposi¢cdes os casos em que sao formuladas diferentes
oposicoes relativamente a um mesmo pedido de MUE.

No caso das varias oposigoes, € necessario ter em conta alguns fatores adicionais.

Em primeiro lugar, a menos que se verifique um atraso significativo na andlise da
admissibilidade de uma das oposi¢oes, a pratica consiste em notificar o requerente
sobre a admissibilidade de todas as oposicdes ao mesmo tempo. Em segundo lugar,
as varias oposi¢cdes podem implicar a suspensado de algumas delas por motivos de
economia processual. Em terceiro lugar, uma limitacdo efetuada pelo requerente no
decurso de um dos processos podera ter consequéncias para as outras oposigoes.
Além disso, pode ser pratico tomar as decisées numa determinada ordem.

Por ultimo, em certas circunstancias, as varias oposigdes podem juntar-se e tratar-se
num Unico processo.

7.4.1 Varias oposicdes e limitagdes

Se tiverem sido formuladas varias oposicdes e o requerente limitar os produtos e
servicos num dos processos de oposicdo, todos os outros oponentes deverdo ser
informados por meio de carta adequada, na medida em que a limitacao afete os
produtos ou servigos contestados nas outras oposicoes.

Se, no entanto, ndo existir qualquer ligacao entre os produtos ou servigos abrangidos
pela limitacdo e os produtos e servicos contestados, ndo sera necessario informar o
oponente.
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Por exemplo, foram formuladas quatro oposi¢des contra 0 mesmo pedido de MUE
respeitante aos produtos das classes 3, 14, 18 e 25. As oposi¢gdes visam as seguintes
classes:

Oposigao Extenséo

N.°1 Classe 3

N.°2 Classe 25

N.°3 Classes 18 e 25
N.°4 Classes 14 e 25

O requerente apresenta uma limitagcao que afeta o processo de oposi¢ao 2, suprimindo
os produtos vestuario e chapelaria. As cartas correspondentes devem ser enviadas
nao s6 no processo de oposi¢cado 2, mas também nos processos de oposicao 3 e 4.
Uma vez que a limitacao nio afeta os produtos contestados na oposigao 1, dispensa-
se qualquer acéo relativamente a essa oposicao.

7.4.2 Varias oposigdes e decisdes

Quando uma oposigéo entra na fase de decisdo, importa ter em atencéo eventuais
varias oposigdes pendentes contra o mesmo pedido de MUE. Antes de se poder tomar
uma decisdo sobre uma oposicido, deve analisar-se a fase do processo das varias
oposigdes e, dependendo da situagao, podera ser proferida uma decisdo ou a
oposicao devera ser suspensa. O principio geral aplicavel € que os produtos e
servigos contestados ndo devem ser recusados mais do que uma vez em diferentes
momentos. Podem verificar-se as trés situagdes descritas a seguir.

74.2.1 Todas as oposi¢cdes contra o mesmo pedido de MUE estao prontas para
decisao simultanea

A ordem pela qual as decisdes serdao proferidas fica ao critério do examinador. Nao
obstante, deve ser tomado em conta o seguinte:

Se todas as oposi¢cdes forem recusadas, as decisbes podem ser proferidas por
qualquer ordem, uma vez que a recusa da oposicdo nao afeta o pedido de MUE.
Mesmo na hipétese de ser interposto recurso de uma das decisées antes de serem
proferidas as outras decisdes, & preferivel ndo optar pela suspensao dos processos de
oposicao, uma vez que o procedimento perante a Camara de Recurso podera demorar
algum tempo.

Se forem bem-sucedidos varios processos de oposigdo contra produtos e servigos
sobrepostos, é necessario, em primeiro lugar, proferir a decisdo que elimina a maioria
dos produtos e servigos constantes do pedido de MUE (a extensdo mais ampla da
oposicao) e suspender os demais processos de oposi¢ao. Depois de a primeira
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decisdo transitar em julgado, os oponentes nos restantes processos de oposi¢cao
devem ser consultados sobre se desejam manter ou retirar a sua oposigao.

Assumindo que as oposicdes se mantém, é identificada a oposicdo «mais ampla»
subsequente e 0 mesmo processo continua até que sejam tratadas todas as
oposigoes.

Quando duas oposi¢des apresentam a mesma extensado, sdo aplicaveis os principios
gerais ao proferir as decisodes.

No exemplo referido supra no ponto 7.4.1, a primeira decisdo a ser proferida sera
relativa a oposicdo 3 ou a oposicao 4. A oposicado 1 nao apresenta sobreposicdo de
produtos e servigos e, portanto, pode ser tratada de forma independente.

Suponhamos que a primeira decisdo recai sobre a oposicao 4 e que o pedido de MUE
€ rejeitado para as classes 14 e 25. Neste caso, as oposi¢coes 2 e 3 deverao ser
suspensas.

Se o prazo de recurso tiver expirado sem que tenha sido  interposto recurso, a
oposigcao 2 considerar-se-a concluida uma vez que deixou de ter objeto. As partes
serdo informadas e o processo de oposi¢cao devera ser encerrado. Considerar-se-a
como um caso em que nao houve lugar a deciséo, nos termos do artigo 109.°, n.° 5, do
RMUE. Consequentemente, o Instituto decidira livremente sobre as custas. Se as
partes informarem o Instituto de que chegaram a acordo sobre as custas, ndo sera
proferida nenhuma decisao relativa as custas. Geralmente, a decisdo € que cada uma
das partes suportara as suas proprias custas.

74.2.2 Apenas uma oposicao esta pronta para decisdo, enquanto as outras
oposicdes ainda se encontram na fase contraditéria do processo

Caso a oposicao deva ser recusada, podera tomar-se uma decisao sem que tal afete
as varias oposi¢oes pendentes, uma vez que a recusa nao tem qualquer incidéncia no
pedido de MUE.

Se a oposicao for aceite e a decisdo recusar na totalidade o pedido de MUE
contestado, as varias oposicdes pendentes deverao ser suspensas até que a decisao
se torne definitiva. Depois de expirado o prazo de recurso sem que tenha sido
interposto recurso, as varias oposi¢cdes considerar-se-do concluidas, uma vez que
deixaram de ter objeto. As partes serdo informadas e o processo de oposi¢cao devera
ser encerrado. Considerar-se-a como um caso em que nao houve lugar a decisdo, nos
termos do artigo 109.°, n.° 5, do RMUE. Consequentemente, o Instituto decidira
livremente sobre as custas. Se as partes informarem o Instituto de que chegaram a
acordo sobre as custas, nao sera proferida nenhuma decisédo relativa as custas.
Geralmente, a decisido é que cada uma das partes suportara as suas proéprias custas.

O mesmo se aplica se a decisao sobre a oposicido recusar parte dos produtos e
servicos do pedido de MUE contestado, mas todos os produtos e servigos contra os
quais foram formuladas as varias oposicoes.

Contudo, as varias oposi¢des serdo suspensas se a decisdo sobre a oposicao recusar
parte dos produtos e servigos do pedido de MUE contestado, mas apenas parte dos
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produtos e servigos contra os quais foram formuladas as varias oposigdes. A
suspensdo durara até que a decisdo tenha transitado em julgado. Neste caso, os
oponentes das varias oposi¢cdes serdo convidados a comunicar ao Instituto se
pretendem manter ou retirar a sua oposigdo. Se a oposi¢ao for retirada, o processo
sera encerrado e ambas as partes serdo informadas desse facto. Se o processo for
encerrado apos o termo do periodo de reflexao, o Instituto decidira de acordo com o
artigo 109.°, n.° 3, do RMUE que cada uma das partes suportara as suas proprias
custas. Se as partes informarem o Instituto, antes do encerramento do processo, de
que chegaram a acordo sobre as custas, ndo sera proferida nenhuma decisao relativa
as custas.

74.2.3 Duas ou mais oposi¢des estdo prontas para decisao, enquanto outras
ainda se encontram na fase contraditéria do processo

Podera acontecer que algumas das oposi¢cdes contra o pedido de MUE estejam
prontas para decisao enquanto outras ainda se encontram em diferentes etapas da
fase contraditéria. Nesta situacéo, os principios enunciados nos n.°s 1 e 2 aplicam-se
conjuntamente. Consoante o resultado das decisbes e do alcance dos processos
pendentes, decidir-se-a se podera ser proferida uma decisdo sobre varias oposicoes
ou se as varias oposi¢des deverao ser suspensas.

7.4.3 Juncao de processos

Artigo 9.°, n.° 1, do RDMUE

O artigo 9.°, n.° 1, do RDMUE permite ao Instituto tratar varias oposi¢gdes num unico
processo. Se o Instituto decidir juntar as oposicdes, as partes devem ser informadas.

As oposicoes podem ser juntas a pedido de uma das partes se disserem respeito ao
mesmo pedido de MUE. E mais provavel que o Instituto junte as oposicdes se, além
disso, tiverem sido apresentadas pelo mesmo oponente ou se existisse um vinculo
econdémico entre 0s oponentes, por exemplo, uma empresa-mae e uma subsidiaria. As
oposi¢cdes devem encontrar-se na mesma fase processual.

Ao tomar a decisado de juntar as oposicoes, o Instituto deve verificar se os oponentes
tém o mesmo mandatario. Se assim nao for, devem ser convidados a designar um
unico mandatario. Além disso, os direitos anteriores devem ser idénticos ou muito
semelhantes. Se os mandatarios ndo responderem ou nao quiserem designar um
unico representante, a jungao deve ser desfeita e as oposigdes tratadas em separado.

Se, em alguma fase do processo, estas condi¢cdes deixarem de estar cumpridas, por
exemplo, se o Unico direito anterior em que se baseia uma das oposi¢des juntas for
transmitido a um terceiro, os processos poderao ser separados.

A ndo ser que 0s processos sejam separados antes da tomada de decisdo, apenas
sera proferida uma unica decisio.
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7.5 Mudanca de partes (transmissao, alteragao do nome,
mudan¢a de mandatario, interrupg¢ao do processo)

7.51 Processos de transmisséo e de oposicéo

7.5.1.1 Introducéo e principio basico

Artigo 20.° do RMUE

Uma transmissdo ou cessao de um direito anterior equivale a uma alteracdo da
titularidade desse direito. Para mais informacgdes, consultar as Linhas de orientacao,
Parte E, Operacgdes de registo, Seccdo 3, MUE e Desenhos e Modelos Comunitarios
registados como objetos de propriedade, Capitulo 1, Transmissao.

O principio basico é que o novo titular substitui o antigo titular no processo. A pratica
do Instituto relativamente a transmissdo encontra-se descrita nos pontos 6.5.1.2 (o
registo anterior € uma MUE), 6.5.1.3 (o registo anterior € um registo nacional), 6.5.1.4
(os registos anteriores sdo uma combinagdo de registos de MUE e de registos
nacionais) e 6.5.1.5 (transmissdo de um pedido de MUE contestado durante o
processo de oposicao).

Uma transmissao pode ocorrer de varias formas, incluindo a simples venda de uma
marca anterior de A a B, a aquisigdo da empresa C (incluindo as respetivas marcas)
pela empresa D, uma fusdo das empresas E e F na empresa G (sucessao a titulo
universal), ou a sucesséo legal (ap6s a morte do titular, os herdeiros passam a ser os
novos titulares). Esta lista ndo é exaustiva.

Quando uma transmissao é efetuada durante o processo de oposi¢cdo, podem
verificar-se diversas situagdes. No caso de registos ou pedidos de MUE anteriores em
que a oposicao se baseia, o novo titular s6 pode tornar-se parte no processo (ou
apresentar observacgdes) a partir do momento em que o Instituto recebe o pedido de
registo da transmissdo. No entanto, no caso de registos ou pedidos nacionais
anteriores, basta que o novo titular apresente um documento comprovativo da
transmissao.

7.51.2 Transmissao de uma MUE anterior

Artigo 20.°, n.°s 11 e 12, do RMUE

No que diz respeito a MUE anteriores ou pedidos de MUE, o artigo 20.°, n.° 11, do
RMUE prevé que, enquanto a transmissado nao for inscrita no Registo, o interessado
nao pode prevalecer-se dos direitos decorrentes do (pedido de) registo de MUE.
Contudo, durante o periodo compreendido entre a data de rececdo do pedido de
registo da transmissao e a data de registo da transmissdo, o novo titular ja podera
apresentar declaragbes ao Instituto, a fim de respeitar os prazos.
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Oposicdo baseada numa unica MUE

Quando a oposigéo se baseia numa unica MUE anterior e essa MUE é/foi transmitida
durante o processo de oposigao, o novo titular torna-se o novo oponente. O novo
titular substituira o antigo titular.

Para esse efeito, o antigo ou o novo titular terdo de informar o Instituto acerca da
transmissdo da MUE em que a oposicao se baseia e apresentar um pedido de registo
da transmissao. Conforme referido acima, assim que o Instituto receber o pedido, o
novo titular podera apresentar declaracbes. Contudo, apenas se torna parte no
processo quando a transmissao estiver registada.

Na pratica, a partir do momento em que o Instituto é informado de que foi recebido um
pedido de registo, o processo pode prosseguir com o novo titular. Ndo obstante, a
transmissio tem de ser registada antes de poder ser proferida uma decisdo sobre a
oposicao. Se a oposigao estiver pronta para decisdo, mas a transmissdo ainda nao
tiver sido registada, a oposicao sera suspensa.

Se o novo titular informar o Instituto de que nao pretende prosseguir o processo, a
oposicao considerar-se-a retirada.

Transmisséao parcial da unica MUE em que a oposicdo se baseia

Em caso de transmissdo parcial, uma parte da MUE anterior continua a ser
propriedade do titular inicial e a outra parte é transmitida para um novo titular. As
transmissdes parciais aplicam-se os mesmos principios que a transmissdo de apenas
um de varios registos de MUE em que a oposicao se baseia, conforme especificado no
ponto imediatamente a seguir.

Oposicdo baseada em mais do que uma MUE anterior

Quando a oposi¢ao se baseia em mais do que uma MUE anterior e todas estas
marcas sao/foram transmitidas para o mesmo proprietario novo durante o processo de
oposi¢do, a situacdo € idéntica a de uma oposi¢do baseada numa unica MUE,
conforme descrito supra.

No entanto, a situacdo € diferente se apenas uma das MUE anteriores for/tiver sido
transmitida. Neste caso, o novo titular também podera tornar-se oponente, passando a
haver dois oponentes. Os novos oponentes serao tratados como «cooponentes», o
que significa que o Instituto continuara a tratar o processo exatamente como antes, ou
seja, como uma unica oposigdo, embora com mais do que um oponente. Além disso,
o Instituto considerara o mandatario inicial como sendo o mandatario «comum» de
ambos os oponentes e n&o convidard o novo oponente a designar um novo
mandatario. Nao obstante, o novo oponente tem sempre a possibilidade de designar
um mandatario a sua escolha.

A representacdo comum n&o implica que os oponentes ndo possam agir de forma
auténoma, na medida em que os seus direitos anteriores permanecem auténomos: se,
por exemplo, um dos oponentes se conciliar com o requerente, a oposi¢gao considerar-
se-a parcialmente retirada relativamente aos direitos anteriores detidos por este
oponente.
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Se um dos cooponentes quiser retirar a sua oposi¢cao, o seu pedido sera aceite
independentemente de o outro oponente pretender prosseguir o processo. Se o
processo prosseguir, basear-se-a unicamente nos direitos do oponente que nao retirou
a sua oposicao. Nao sera proferida nenhuma decisédo separada sobre as custas.

7513 Transmissdo de um registo nacional anterior

Oposicao baseada num Unico registo nacional anterior

Quando a oposi¢cao se baseia num unico registo nacional anterior e esse registo for/
tiver sido transmitido durante o processo de oposicao, o novo titular torna-se o novo
oponente. O novo titular substituira o antigo titular.

Para esse efeito, o antigo ou o novo titular terdao de informar o Instituto acerca da
transmissdo do registo nacional anterior em que a oposi¢cao se baseia e apresentar um
documento comprovativo, nomeadamente, a escritura de transmissdo ou outro
elemento de prova que comprove o acordo das partes na transmissao/alteragdo da
titularidade.

O Instituto n&o exige que o novo titular confirme que pretende prosseguir o processo.
Desde que o documento comprovativo da transmisséo seja valido, o novo titular sera
aceite como novo oponente. Se ele comunicar a transmissdo ao Instituto, mas nao
apresentar documentos comprovativos' (suficientes), o processo de oposigdo sera
suspenso e o novo titular dispde de um prazo para provar a transmissao.

Tendo em conta as diferentes praticas nacionais, nem sempre € obrigatério apresentar
uma coépia do pedido de registo da transmissdo submetido ao instituto nacional. Nao
obstante, nos Estados-Membros ‘em que o registo € um requisito para que a
transmissdo produza efeitos em relacao a terceiros, a transmissao tem de ser
registada antes de se tomar uma decisdo sobre a oposi¢cdo. Se a oposi¢ao estiver
pronta para decisdo, mas a transmissao ainda nao tiver sido registada, suspender-se-a
a oposicao e solicitar-se-a ao oponente que apresente um documento comprovativo do
registo da transmisséo.

Se o novo titular ndo apresentar as provas necessarias, 0 processo prosseguira com o
antigo titular. Se o antigo titular alegar que ja nao é titular, a oposi¢cao deixou de ter
fundamento, porque o oponente ja ndo é o titular do direito anterior. Devera informar-
se o antigo titular de que a sua oposicéo sera recusada, a menos que a retire.

Se o0 novo titular apresentar as provas necessarias e informar o Instituto de que nao
pretende prosseguir o processo, a oposi¢ao considerar-se-a retirada.

Transmissao parcial do Unico reqisto nacional em que a oposicao se baseia

Em caso de transmissao parcial, uma parte do registo nacional anterior continua a ser
propriedade do titular inicial e a outra parte é transmitida para um novo titular. As
transmissbes parciais aplicam-se 0s mesmos principios que a transmissao de um ou
mais registos nacionais em que a oposigao se baseia, conforme especificado no ponto
imediatamente a seguir.

Oposicdo baseada em mais do que um registo nacional anterior
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Quando a oposigao se baseia em mais do que um registo nacional anterior e estes
sao/foram transmitidos para o mesmo proprietario novo durante o processo de
oposicao, a situacao é idéntica a da transmissdo de uma unica marca que serve de
base a oposigao, conforme descrito supra.

No entanto, a situagéo é diferente se apenas um dos direitos nacionais anteriores for/
tiver sido transmitido. Neste caso, o novo titular também podera tornar-se oponente,
passando a haver dois oponentes. Os novos oponentes serdo tratados como
«cooponentes», 0 que significa que o Instituto continuara a tratar o processo
exatamente como antes, ou seja, como uma unica oposi¢gao, embora com mais do
que um oponente. Além disso, o Instituto considerara o mandatario inicial como sendo
0 mandatario «xcomumy» de ambos os oponentes e nao convidara o novo oponente a
designar um novo mandatario. Ndo obstante, o novo oponente tem sempre a
possibilidade de designar um mandatario a sua escolha.

Se um dos cooponentes quiser retirar a sua oposi¢cdo, o seu pedido sera aceite
independentemente de o outro oponente pretender prosseguir o processo. Como é
Obvio, se 0 processo prosseguir, basear-se-a unicamente nos direitos do oponente que
nao retirou a sua oposi¢do. Nao sera proferida nenhuma decisao separada sobre as
custas.

7514 Oposigao baseada numa combinacao de registos de MUE e registos
nacionais

Se uma oposigdo se basear num ou mais registos de MUE e num ou mais registos
nacionais ao mesmo tempo, e uma dessas marcas for/tiver sido transmitida para o
mesmo novo titular durante o processo de oposicéo, aplicam-se, mutatis mutandis, 0os
principios acima estabelecidos.

Em todas estas situacdes, assim que o Instituto tiver conhecimento da transmissao da
titularidade, atualizara a base de dados oficial de modo a incluir o novo oponente/
ambos os oponentes, e comunicara esse facto as partes apenas para informacao.
Contudo, o mero facto de os registos anteriores terem sido transmitidos nunca
justificara a concessao de um novo prazo para a apresentacdo de observacgdes ou de
quaisquer outros documentos, depois de expirado o prazo inicial.

7.5.1.5 Transmissao do pedido de MUE contestado

Se, durante o processo de oposicdo, o pedido de MUE contestado for/tiver sido
transmitido, a oposigcdo acompanhara o pedido, ou seja, o oponente sera informado
acerca da transmissao e o processo prosseguira entre o novo titular do pedido de
MUE e o oponente.
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7516 Transmissao parcial de um pedido de MUE contestado

Artigo 14.°, n.° 2, do RERMUE

Em caso de transmissao parcial de um pedido de MUE (contestado), o Instituto criara
um processo separado para o novo registo (pedido) com um novo numero de registo
(pedido).

Neste caso, quando a transmissao € inscrita no Registo e é criado um novo pedido de
MUE, o examinador da oposi¢cao também tem de criar um novo processo de oposicao
contra o novo pedido de MUE, uma vez que nao é possivel formular uma oposi¢gao
contra dois pedidos de MUE diferentes.

Contudo, esta situagdo s6é se verifica quando alguns dos produtos e servigos
inicialmente contestados se mantém no «antigo» pedido de MUE e outros no pedido
de MUE recém-criado. Por exemplo: O oponente X formula a sua oposi¢cao contra
todos os produtos do pedido de MUE Y, pertencentes a classe 12 para aparelhos de
locomocgéo por terra e por ar e a classe 25 para vestuario e calgado. O pedido de MUE
Y é objeto de uma transmisséo parcial, sendo dividido no pedido de MUE Y antigo
para aparelhos de locomogéo por terra e vestuario e no pedido de MUE Y novo para
aparelhos de locomocgéao por ar e calgado.

Artigos 20.° e 27.° do RMUE

Uma vez que havia apenas uma taxa de oposi¢do a pagar quando O oponente
depositou a sua oposicado, ndo é necessaria uma segunda taxa para a nova oposi¢cao
criada apés a divisdo do pedido de MUE, porque, no momento do depdsito, a oposi¢cao
visava apenas um pedido de MUE.

No que se refere a reparticdo das custas, o examinador da oposicao tera em conta
que apenas foi paga uma taxa de oposigao.

Além disso, dependendo das circunstancias do caso, podera ser possivel juntar os
processos (por exemplo, se 0 mandatario do «antigo» e do «novo» pedidos for o
mesmo).

7.5.2 As partes sao as mesmas apos a transmisséo
Na eventualidade de, na sequéncia de uma transmissdo, o oponente e o requerente

passarem a ser a mesma pessoa ou entidade, a oposi¢cdo deixa de ter objeto e,
consequentemente, sera encerrada ex officio pelo Instituto.

7.5.3 Alteracao de nomes

Conforme referido anteriormente, uma alteragdo do nome ndo implica uma alteragao
da titularidade.
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754 Mudanca de mandatarios

Artigo 119.° do RMUE

Caso ocorra uma mudanga de mandatario durante o processo de oposi¢cao, a outra
parte tera de ser informada mediante o envio de uma copia da carta e de uma eventual
procuragao depositada.

Para informacbes pormenorizadas, consultar as Linhas de orientagdo, Parte A,
Disposigbes gerais, Seccao 5, Representagao profissional.

7.5.5 Interrupcéo do processo em caso de morte ou incapacidade legal do
requerente ou do seu mandatario

Artigo 106.° do RMUE

Artigo 72.° do RDMUE

O artigo 106.° do RMUE diz respeito a interrupgao do processo. O n.° 1 distingue trés
situagdes.

O processo de oposicao perante o Instituto sera interrompido:

1. em caso de morte do requerente de MUE ou se este estiver sob tutela legal,

2. quando o requerente da MUE for objeto de um processo de insolvéncia ou outro da
mesma natureza;

3. em caso de morte do mandatario do requerente ou caso este esteja de outra forma
impedido de representar o requerente. Para mais informacgdes, consultar Linhas de
orientagao, Parte A, Disposicbes gerais, Secc¢ao 5, Representagao profissional.

O artigo 106.° do RMUE refere-se unicamente ao requerente e ao seu mandatario, nao
fazendo qualquer alusao a outras partes, tais como os oponentes. Na falta de
disposicdes pertinentes, o Instituto aplicara esta disposi¢gao unicamente nos casos em
que o0 requerente (ou o seu mandatario) se encontrar impossibilitado de prosseguir o
processo. Assim sendo, por exemplo, se for declarada a insolvéncia do oponente, o
processo nao sera interrompido (mesmo se o oponente for o requerente/titular de um
(pedido de) MUE anterior). A incerteza quanto ao estatuto juridico de um oponente ou
do seu mandatario ndo causara prejuizo ao requerente. Nesse caso, se a notificagéo
for devolvida ao Instituto porque a sua entrega se revelou impossivel, aplicar-se-a0 as
regras normais de notificagdo por anuncio publico.

7.5.5.1 Morte ou incapacidade legal do requerente

Em caso de morte do requerente ou da pessoa habilitada a representa-lo nos termos
da lei nacional aplicavel, devido a incapacidade legal do requerente, o processo sO
sera interrompido a pedido do mandatario do requerente ou da pessoa habilitada ou se
0 mandatario se demitir.
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7552 Impossibilidade juridica de o requerente prosseguir o processo perante o
Instituto (por exemplo, insolvéncia)

Artigo 106.°, n.° 1, alinea b), do RMUE

Artigo 72.°, n.° 3, do RDMUE

O artigo 106.°, n.° 1, alinea b), do RMUE aplica-se a partir do momento em que a parte
no processo deixa de ter a faculdade de dispor do processo, ou seja, de dispor dos
seus bens, até ao momento em que € nomeado um liquidatario ou um administrador
da insolvéncia que, a partir dai, assumira a representacao da parte nos termos da lei.

Se o requerente estiver representado por um mandatario autorizado que nao se tenha
demitido, ndo sera necessario interromper o processo. O Instituto considera que o
mandatario do requerente esta habilitado a representar o requerente até o Instituto
receber informagdo em contrario do proprio mandatario, .do administrador da
insolvéncia nomeado ou do tribunal competente para conhecer do litigio em questao.

Se o mandatario informar o Instituto de que se ira demitir, a forma de atuacao do
Instituto dependera do facto de o mandatario o informar sobre quem atuara como
administrador ou liquidatario no processo de insolvéncia.

® Se o0 mandatario indicar um administrador ou liquidatario, o Instituto continuara a
comunicar com esse administrador ou liquidatario. Se existirem prazos que afetam
o requerente e que ainda nao tinham expirado quando foi declarada a insolvéncia, o
Instituto reiniciara esses prazos. Por isso, neste caso, o processo € interrompido e
retomado imediatamente. Por exemplo, se o requerente ainda dispunha de dez dias
para apresentar observagdes quando foi declarada a sua insolvéncia, na nova carta
que o Instituto enviar ao administrador da insolvéncia conceder-lhe-a um novo
prazo de 2 meses para apresentar tais observacgoes.

® Se o mandatario nao fornecer informacgdes sobre o liquidatario ou o administrador, o
Instituto ndo tera outra alternativa a nao ser declarar a interrupgdo do processo.
Sera enviada uma comunicacdo nesse sentido diretamente ao requerente
insolvente e ao oponente. Embora nao seja da competéncia do Instituto averiguar a
identidade do liquidatario, continuara a tentar comunicar com o requerente
insolvente, a fim de retomar o processo. Com efeito, embora o requerente
insolvente nao esteja habilitado a realizar atos juridicos vinculativos, geralmente ele
continua a receber correspondéncia, ou, se assim nao for, a correspondéncia é
automaticamente entregue ao administrador da insolvéncia, caso tenha sido
nomeado. O Instituto podera igualmente tomar em consideragao informacdes sobre
a identidade do administrador da insolvéncia fornecidas pelo oponente.

Se a notificagdo for devolvida ao Instituto porque a sua entrega se revelou impossivel,
aplicar-se-ao as regras normais de notificagdo por anuncio publico.

A apresentacdo de documentos comprovativos da nomeacido do liquidatario ou
administrador da insolvéncia ndo carece de traducao para a lingua do processo.
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Assim que o Instituto tiver sido informado acerca da identidade do liquidatario ou do
administrador da insolvéncia, o processo sera retomado a partir da data por ele
determinada. A outra parte tem de ser informada.

Os prazos que ainda nao tiverem expirado na data de interrupcdo do processo
recomecgarao a contar do dia em que o processo for retomado. Por exemplo, se o
processo tiver sido interrompido dez dias antes de expirar o prazo concedido ao
requerente para apresentar observagdes, recomegara um novo prazo — de 2 meses, e
nao de dez dias que ainda restavam na data da interrupcido. Para esclarecer esta
questao, o Instituto fixarda um novo prazo na carta que enviar as partes informando-as
de que o processo sera retomado.

7553 Morte ou incapacidade legal do mandatéario do requerente

Artigo 106.°, n.° 1, alinea c), e artigo 119.°, n.° 2, do RMUE

No caso referido no artigo 106.°, n.° 1, alinea c), do RMUE, o processo sera
interrompido e retomado quando o Instituto for informado da designagdo de um novo
mandatario do requerente da MUE.

Esta interrupcdo durara no maximo 3 meses e, quando nao for designado nenhum
mandatario até ao fim desse periodo, o Instituto retomara o processo. Quando retomar
0 processo, o Instituto procedera como se segue.

® Se a designacao de um mandatario for obrigatoria ao abrigo do artigo 119.°, n.° 2,
do RMUE porque o requerente ndo tem domicilio nem sede no EEE, o Instituto
contactara o requerente e informa-lo-a de que o pedido de MUE sera rejeitado se
nao designar um mandatario dentro do prazo especificado.

® Se a designagédo de um mandatario nao for obrigatéria ao abrigo do artigo 119.°, n.°
2, do RMUE, o Instituto retomara o processo e enviara todas as comunicagdes
diretamente ao requerente.

Em ambos os casos, a retoma do processo significa que todos os prazos que estavam
a correr relativamente ao requerente na data de interrupgdo do processo recomegarao
a contar no dia em que o processo for retomado.
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