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1 Renuncia

Artigo 57.° do RMUE

Artigo 15.° do RERMUE

1.1 Principios gerais

Em qualquer momento apds o respetivo registo, uma marca da Unido Europeia (MUE)
pode ser objeto de renuncia por parte do seu titular em relagdo a alguns ou a todos os
produtos e servicos por ela abrangidos. A renuncia sera declarada por escrito ao
Instituto. (Para informacdes sobre a retirada de pedidos de registo de MUE, ou seja,
antes do registo, ver Linhas de orientacéo, Parte B, Exame, Secgéo 1, Procedimentos,

ponto 5.1.)

1.2 Efeitos juridicos

Artigo 57.°, n.° 2, do RMUE

Artigo 15.° do RERMUE

A renuncia s6 produz efeitos a partir da data de inscricao no Registo de Marcas da UE.
O procedimento de registo da renuncia pode ser suspenso durante o processo em
curso (ver ponto 1.4 infra).

Os direitos do titular sobre a MUE, bem como os dos seus licenciados e de quaisquer
outros titulares de direitos sobre a marca, caducam com efeitos ex nunc na data da
inscricdo da renuncia no Registo de Marcas da UE. Assim, a renuncia néo tem efeitos
retroativos.

A renuncia tem efeitos processuais e materiais.

Em termos processuais, quando a renuncia € inscrita no Registo, a MUE deixa de
existir e sdo encerrados quaisquer processos que a envolvam perante o Instituto (com
excegao dos processos de extingdo e de declaragao de nulidade).

Os efeitos materiais da renuncia face a terceiros incluem a rendncia por parte do titular
da MUE a quaisquer direitos decorrentes dessa marca no futuro.

O titular da MUE esta vinculado a declaracao de renuncia durante o procedimento de
registo, desde que se verifiquem as seguintes circunstancias.

1. Nao da entrada no Instituto nenhuma comunicagéo de revogacgéo da declaragdo no
dia da recegao da declaragao de renuncia, o que significa que, se derem entrada no
Instituto, no mesmo dia, uma declaracdo de renuncia e uma comunicagdao de
revogacao dessa mesma declaragao (independentemente da hora e minuto da sua
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rececdo), estas anulam-se mutuamente. A partir do momento em que produz
efeitos, a declaragdo ndo pode ser revogada.
2. A declaragao cumpre todos os requisitos formais, em particular os identificados no

ponto 1.3.7 infra.
1.3 Requisitos formais

1.3.1 Forma e lingua

Artigo 146.°,. n.°s 2 e 6, do RDMUE

Artigo 17, n.° 7.°, e artigo 65 do RDMUE

Artigo 24.° do RERMUE

A renuncia sera declarada por escrito ao Instituto pelo titular. Aplicam-se as
disposigbes gerais relativas a comunicagdo com o Instituto (ver Linhas de orientacao,
Parte A, Disposicoes gerais, Seccio 1, Meios de comunicacio, prazos).

A declaragao de renuncia deve ser apresentada por escrito numa das cinco linguas do
Instituto, a saber, alemao, espanhol, francés, inglés ou italiano.

No entanto, se a declaracao de renuncia for apresentada no formulario disponibilizado
pelo Instituto nos termos do artigo 65.° do RDMUE, o formulario pode, de acordo com
o artigo 146.°, n.° 6, do RMUE, ser usado em qualquer das linguas oficiais da Uniao
Europeia, desde que seja preenchido numa das linguas do Instituto no que se refere
aos elementos textuais.

Quando estiver pendente um pedido de extingdo ou de declaragao de nulidade de uma
MUE e o titular pretender renunciar ao sinal impugnado, deve fazé-lo através de um
documento separado. Para mais informagbes sobre a exigéncia de um documento
separado, ver as Linhas de orientacdo, Parte C, Oposicédo, Seccdo 1, Processo de
oposicao, ponto 4.4.1.

A declaracao de renuncia torna-se nula quando inclui condicbes ou prazos. Por
exemplo, ndo pode ser feita na condigao de o Instituto tomar uma decisao especifica
OU, nos processos inter partes, de a outra parte apresentar uma declaracéo
processual. Ou ainda se, durante o processo de anulagéo, a marca tiver sido objeto de
renudncia (parcial) na condicdo de o requerente da anulagio retirar a sua agédo de
anulagao. Contudo, nem por isso fica assim excluida a possibilidade de um acordo
entre as partes ou de ambas as partes solicitarem agbdes sucessivas (por exemplo,
a renuncia a marca e a retirada da acao de anulagdo) na mesma comunicagao dirigida
ao Instituto.

1.3.2 Taxas

A declaragao de renuncia nao esta sujeita a taxas.
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1.3.3 Dados necessarios

Artigo 15.° do RERMUE

A declaracao de renuncia deve conter os dados referidos no artigo 15.° do RERMUE,
a saber:

® 0 numero de registo da MUE

® 0 nome e o endereco do titular da MUE, ou o seu numero de ID no Instituto,
juntamente com o respetivo nome;

® No caso de a renuncia ser declarada apenas em relagdo a alguns dos produtos ou
Servigos para 0s quais a marca se encontra registada, uma indicagéo dos produtos
ou servicos em relagdo aos quais € declarada a renuncia ou dos produtos ou
servicos para os quais deve ser mantido o registo da marca ou de ambos (ver

ponto 1.3.4 infra).

1.34 Renuncia parcial

A MUE pode ser objeto de renuncia parcial, ou seja, em relagdo a alguns dos produtos
ou servigcos para os quais foi registada. A renuncia parcial s6 produz efeitos a partir da
data da sua inscricdo no Registo.

Para que uma renuncia parcial seja aceite, devem verificar-se duas condi¢des relativas
aos produtos ou servigos:

1. a nova redacao nao deve constituir uma extensao da lista de produtos ou servigos;
2. arenuncia parcial deve constituir uma descricao valida de produtos ou servigos.

Para mais informagdes sobre as restricdes aceitaveis e sobre a pratica relativa a
declaragao referida no artigo 33.°, n.° 8, do RMUE, ver Linhas de orientacdo, Parte B,
Exame, Seccéao 3, Classificacao.

1.3.5 Assinatura

Exceto nos casos em que o artigo 63.°, n.° 1, alinea a), do RDMUE permita o contrario,
a declaracdo de renuncia deve ser assinada pelo titular da MUE ou pelo seu
mandatario devidamente nomeado.

1.3.6 Representacao

Artigos 119.°, n.° 2, ¢ 120.°, n.° 1, do RMUE

Sao aplicaveis as regras gerais (ver Linhas de orientacéo, Parte A, Disposicdes gerais,
Secgéo 5, Representacao profissional).
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1.3.7 Requisitos no caso de ter sido registada uma licenga ou qualquer
outro direito sobre a MUE

Havendo terceiros com direitos registados sobre a MUE (como, por exemplo,
licenciados, credores pignoraticios, etc.), a rendncia ndo pode ser registada sem o
cumprimento prévio de determinados requisitos adicionais.

Sempre que uma licenga, ou qualquer outro direito sobre a MUE, ¢é inscrita no Registo,
aplicam-se os seguintes requisitos adicionais.

1. O titular da marca da UE deve apresentar prova suficiente de que informou o
licenciado, o credor pignoraticio, etc. da sua intengédo de renunciar.
Se o titular provar ao Instituto que o licenciado, o credor pignoraticio, etc., deu o seu
consentimento a rendncia, esta sera registada apds a rececdao da respetiva
informacéo.

No caso de o titular da marca da UE apenas apresentar provas de que informou o
licenciado/credor pignoraticio da sua intengdo de renunciar, o Instituto informara o
titular de que a renuncia sera registada 3 meses apdés a data da recegido das
referidas provas (artigo 57.°, n.° 3, do RMUE).

O Instituto considerara como prova suficiente uma copia da comunicacao do titular
dirigida ao licenciado/credor pignoraticio. O mesmo se aplica a uma declaracao
escrita assinada pelo licenciado/credor pignoraticio confirmando ter recebido essa
informacdo. Nao €& necessaria uma declaragao do titular. O termo «provary»
constante no artigo 57.°, n.° 3, do RMUE nao se refere a uma certeza absoluta, mas
sim a uma probabilidade razoavel, como resulta das outras versdes linguisticas dos
regulamentos (artigo 57.°, n.° 3, do RMUE: Versao italiana: dimostra, versao alema:
glaubhaft macht). Os documentos podem ser apresentados em qualquer uma das
23 linguas oficiais da Unido Europeia. Contudo, o Instituto pode exigir a sua
traducdo para a lingua escolhida para a declaragdo de renuncia ou, a escolha do
declarante, para qualquer uma das cinco linguas de trabalho do Instituto.

Se ndo for apresentada prova ou se esta for insuficiente, o Instituto solicitara a sua
apresentacao no prazo de 2 meses.

2. No caso de uma execugao forgada estar inscrita no Registo de Marcas da UE, a
declaragdo de renuncia deve ser acompanhada de uma declaracdo de
consentimento da renuncia assinada pela autoridade competente da execucgao
forcada (ver Linhas de orientacido, Parte E, Operacdes de registo, Seccdo 3, As
marcas da UE e os modelos e desenhos comunitarios registados como objeto de
propriedade, Capitulo 2, Licencas, Direitos reais (in rem), Execucao forcada,
Processos de insolvéncia ou processos similares).

3. No caso de um processo de faléncia ou similar estar inscrito no Registo de Marcas
da UE, a declaragao de renuncia deve ser solicitada pelo liquidatario (ver Linhas de
orientacdo, Parte E, Operacbes de registo, Seccdo 3, As marcas da UE e os
modelos e desenhos comunitarios registados como objeto de propriedade,
Capitulo 2, Licengas, Direitos reais (in rem), Execucdo forcada, Processos de
insolvéncia ou processos similares).
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1.4 Exame

Artigo 57.°, n.° 2, do RMUE

Artigo 17.°. n.°s 4, 5 e 6, do RDMUE

1.4.1 Competéncia

Quando a renuncia (ou uma renuncia parcial) é declarada durante um processo de
extingdo ou de declaracédo de nulidade da marca que € objeto da renuncia, o Instituto
suspendera o registo da renuncia e convidara o requerente da anulagao a indicar se
deseja prosseguir com o processo. Para mais informagdes sobre o tratamento de
renuncias recebidas durante processos de anulagdo pendentes, ver Linhas de
orientacdo, Parte D, Anulagcado, Seccéo 1, Processos de anulacdo, ponto 4.3.1.

Se a MUE for objeto de um processo pendente no Tribunal Geral ou no Tribunal de
Justi¢a, a renuncia deve ser apresentada no Instituto (e ndo perante o Tribunal Geral
ou o Tribunal de Justica). O Instituto informara entdo o Tribunal Geral ou o Tribunal de
Justica se considera ou nao que a renuncia € aceitavel e valida.

2 Modificagcao de uma marca

21 Principios gerais

Artigo 54.° do RMUE

Artigo 10.° do RERMUE

A presente seccao das Linhas de orientacdo e as disposi¢des atras referidas dizem
exclusivamente respeito a modificagdes da MUE solicitadas pelo titular por sua prépria
iniciativa.

Existe uma diferenca entre uma modificacdo de um pedido de MUE e uma modificacéo
de uma MUE registada. A modificagdo de um pedido de marca da UE é regulada pelo
artigo 49.° do RMUE e pelo artigo 11.° do RDMUE. A modificagdo de uma MUE é
regulada pelo artigo 54.° do RMUE e pelo artigo 10.° do RERMUE (para mais
informacdes sobre as modificacbes de um pedido de MUE, ver Linhas de orientacao,
Parte B, Exame, Seccao 2, Exame de formalidades).

A presente seccdo ndo se aplica a correcbes de erros manifestos cometidos pelo
Instituto nas suas publicagdes ou no Registo de Marcas da UE; essas corregdes séo
feitas oficiosamente (ex officio), ou a pedido do titular, nos termos do artigo 44.°, n.° 3,
e do artigo 102.° do RMUE (para mais informagdes, ver Linhas de orientacéo, Parte A,
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Disposicoes gerais, Seccao 6, Revogacdo de decisdes, cancelamento de inscricdes no
registo e correcéo de erros).

No ambito da modificacdo de uma marca, é possivel modificar a sua representacao,
desde que essa modificagdo diga respeito ao nome e/ou endereco do titular e nao
afete substancialmente a identidade da marca tal como foi inicialmente registada.

Os regulamentos ndo preveem a possibilidade de modificar outros elementos do
registo da MUE.

2.2 Requisitos formais

2.2.1 Forma e lingua

Artigo 54.° e artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

O pedido de modificacdo da marca, ou seja, da representagcdo da marca, deve ser
apresentado por escrito, numa das cinco linguas de trabalho do Instituto, a saber,
alemao, espanhol, francés, inglés ou italiano.

No entanto, se o pedido de registo de uma modificagao da marca for apresentado no
formulario disponibilizado pelo Instituto nos termos do artigo 65.° do RDMUE, o
formulario pode, de acordo com o artigo 146.%, n.° 6, do RMUE, ser usado em qualquer
das linguas oficiais da Unido Europeia, desde que seja preenchido numa das linguas
do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

2272 Taxas

Artigo 54.°, n.°4, e anexo |, seccao A, n.° 28, do RMUE

O pedido de modificacdo da marca s6 se considera apresentado apds o pagamento da
respetiva taxa, que ascende a 200 EUR (ver Linhas de orientacdo, Parte A,
Disposicdes gerais, Seccao 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

22.3 Indicagdes obrigatorias

Artigo 54.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 10.° do RERMUE

O pedido de modificacdo deve incluir:

® o numero de registo da MUE

® 0 nome e o enderec¢o do titular da MUE, em conformidade com o artigo 2.°, n.° 1,
alinea b), do RERMUE, ou o seu numero de ID no Instituto, juntamente com o
respetivo nome;
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® a indicagdo do elemento da representacdo da marca que deve ser objeto de
modificagdo e esse elemento na sua versdo alterada;

® uma representacdo da marca modificada, em conformidade com os requisitos
formais estabelecidos no artigo 3.° do RERMUE.

2.3 Condigoes materiais para a modificagao

O artigo 54.°, n.° 2, do RMUE permite a modificacdo da representagcdo da marca
apenas em condigdes muito limitadas; sdo essas as seguintes:

® a MUE inclui o nome e/ou o enderecgo do seu titular, e

® se s3o0 esses 0s elementos que se pretende modificar, e

® a modificacdo ndo afeta substancialmente a identidade da marca tal como foi
registada inicialmente.

Aplicam-se regras rigidas: quando o nome ou o endereco do titular fazem parte dos
elementos distintivos da marca — por exemplo, parte de . uma marca nominativa — esta
excluida, em principio, a possibilidade de modificagdo, pois a identidade da marca
seria substancialmente afetada. Uma MUE pode ser modificada quando o nome ou o
endereco do seu titular aparece numa marca figurativa — por exemplo, no rétulo de
uma garrafa — como um elemento subordinado em letras pequenas. Normalmente,
esses elementos n&o seriam tidos em conta na determinagao do ambito de protegao
ou do cumprimento do requisito de uso. A logica do artigo 54.°, n.° 2, do RMUE é
precisamente a de excluir qualquer modificagdo de uma MUE registada suscetivel de
afetar o seu ambito de protecdo ou a avaliagcao do requisito de uso, de modo que nao
possam ser afetados direitos de terceiros.

Nenhum outro elemento da marca pode ser:modificado, nem mesmo um elemento
subordinado em letras pequenas de natureza descritiva, como, por exemplo, a
indicagcdo da percentagem de alcool no rétulo de uma garrafa de vinho.

Além disso, o artigo 54.°, n.° 2, do RMUE néao permite a modificacdo da lista de
produtos e servigos (acérdao de 9 de julho de 2008, R 585/2008-2, SAGA, n.° 16).
Apoés o registo, a Unica maneira de alterar a lista de produtos e servigos é através da
renuncia parcial nos termos do artigo 57.° do RMUE (ver ponto 1.3.4 supra).
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2.3.1 Exemplos de modificagdes aceitaveis

A marca tal como foi registada

Modificagao proposta

Marca n.° 7 389 687

Marca n.° 4 988 556

INNO
VIVG

INNDYVIVELLC.,

S
-
ofe

ihnoviveinc.com

2.3.2 Exemplos de modificagdes nado aceitaveis

A marca tal como foi registada

Modificagao proposta

Marca n.° 11 058 823
ROTAM — INNOVATION IN POST PATENT

TECHNOLOGY’

ROTAM — INNOVATION IN POST PATENT

TECHNOLOGY

Marca n.° 9 755 307

MINADI MINADI Occhiali

MINADI

Marca n.° 10 009 595

CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE

CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE

Marca n.° 9 436 072

SLITONE ULTRA

SLITONEULTRA
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A marca tal como foi registada Modificagao proposta

Marca n.° 2 701 845

= DEKO LADEKO

Y
€D

ALTO

invest

Marca n.° 3 115 532

Marca n.° 7 087 943

Marca n.° 8 588 329

GORBY §

g.hdd09

24 Publicacao

Se a modificagdo do registo for permitida, sera registada e publicada. A publicagcado
incluira uma representacao da MUE modificada.

Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela modificacdo podem contestar o
seu registo num prazo de 3 meses a contar da publicagéo (artigo 54.°, n.° 5, do
RMUE). Para tal, aplicar-se-ao, mutatis mutandis, as disposi¢des relativas ao processo
de oposigao.
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3 Modificagcao do nome ou do enderecgo

Artigos 55.° e 111.° e artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 12.°, alineas a), b) e ¢), do RERMUE

Tanto as marcas da Unido Europeia registadas como os respetivos pedidos poderao
ser objeto de modificagbes do nome e do enderecgo. Salvo disposicdo em contrario, a
pratica aplicavel as marcas da UE é igualmente aplicavel a pedidos de MUE.

E possivel modificar o0 nome, o endereco ou a nacionalidade do titular de uma MUE
registada ou do seu mandatario. O pedido de registo da modificacdo deve ser
apresentado numa das cinco linguas do Instituto, isto é, alemao, espanhol, francés,
inglés ou italiano. A modificacdo sera inscrita no Registo de Marcas da UE e
publicada.

Nos termos do artigo 12.° do RERMUE, o nome, incluindo a indicacdo da forma
juridica, e o endereg¢o do titular ou do seu mandatario podem ser modificados
livremente, desde que:

® no que se refere ao nome do titular, a modificacdo nao resulte de uma transmissao;
® no que se refere ao nome do mandatario, ndo se trate da substituicdo de um
mandatario por outro.

Nos termos do artigo 111.°, n.° 3, alinea a), do RMUE, a indicagao da nacionalidade ou
do Estado de estabelecimento da pessoa coletiva também pode ser modificada ou
adicionada, desde que ndo resulte de uma transmissao.

A modificacdo do nome do titular na aceg¢do do artigo 12.° do RERMUE é uma
modificagdo que nado afeta a titularidade, ao passo que uma transmissao constitui uma
mudanca de titular. Para mais informagdes sobre o procedimento aplicavel em caso de
duvida sobre a aplicabilidade do artigo 20.° do RMUE a determinada modificagao, ver
Linhas de orientacdo, Parte E, Operacdes de registo, Secgcédo 3, A marca da UE e os
desenhos ou modelos comunitarios registados como objetos de propriedade,
Capitulo 1, Transmiss&o.

Da mesma forma, a modificagdo do nome do mandatario na ace¢édo do artigo 55.°,
n.° 4, do RMUE e do artigo 12.° do RERMUE esta limitada a uma modificagdo que nao
afete a identidade do mandatario registado, por exemplo, em caso de mudanca de
nome como resultado de casamento. O artigo 55.°, n.° 4, do RMUE e o artigo 12.° do
RERMUE sao igualmente aplicaveis nos casos de modificagdo do nome de uma
associacdo de mandatarios. Ha que distinguir essa modificacdo do nome da
substituicdo de um mandatario por outro, a qual esta sujeita as regras aplicaveis a
nomeacao de mandatarios. Para mais informacgdes, ver Linhas de orientacéo, Parte A,
Disposicdes gerais, Seccéo 5, Representacéo profissional.

Para registar uma modificacdo de nome e endereco, o titular deve apresentar um
pedido ao Instituto. O pedido deve incluir o nimero da MUE, bem como o nome e o
enderegco do titular (artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do RERMUE) ou do mandatario
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(artigo 2.°, n.° 1, alinea e), do RERMUE), tanto na versao registada no processo como
na versdo modificada.

Normalmente, ndo é necessaria qualquer prova da modificagao. Contudo, em caso de
duvida, o examinador pode pedir uma prova, como por exemplo, um certificado de
registo comercial. O pedido de modificacdo do nome ou do endereco nao esta sujeito
a taxa.

As pessoas coletivas s6 podem ter um endereco oficial. Em caso de duvida, o
examinador pode solicitar uma prova da forma juridica ou do enderego. O nome e o
endereco oficiais sdo também usados, por defeito, como endereco para efeito de
notificacdo. O titular deve possuir apenas um endereco para notificagcdes. A fim de
assegurar a veracidade e a exatidao do Registo, qualquer modificagdo do nome oficial
ou do enderego oficial do titular sera registada para todas as MUE, modelos e
desenhos comunitarios registados e processos pendentes dessa entidade em nome
do referido titular. Ao contrario do endereco para notificagdes, uma modificagdo do
nome ou do enderego oficial ndo pode ser registada apenas para portefélios
especificos de direitos. Estas regras aplicam-se por analogia aos mandatarios.

4 Alteragoes dos regulamentos relativos as marcas
coletivas e as marcas de certificagao

Artigos 79.° e 88.° e artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

Nos termos dos artigos 79.° e 88.° do RMUE, os titulares de marcas coletivas e
marcas de certificagdo da UE devem submeter a apreciacdo do Instituto qualquer
regulamento de uso alterado:

O pedido de inscricdo no Registo de Marcas da UE de uma alteragao de qualquer
regulamento de uso de uma marca coletiva ou de uma marca de certificagdo deve ser
apresentado por escrito numa das cinco linguas do Instituto, a saber, alemao,
espanhol, francés, inglés ou italiano.

4.1 Registo dos regulamentos alterados

Artigo 75.°, n.% 2, artigos 76.° e 77.°, artigo 79.°, n.° 3 e 4, e artigos 84.°, 85.°e 88.° e
111.° do RMUE

A alteragdo dos regulamentos de uso de uma marca coletiva ou de uma marca de
certificagdo n&o sera inscrita no Registo de Marcas da UE se os regulamentos
alterados nao cumprirem os requisitos do artigo 75.°, n.° 2, ou do artigo 84.° do RMUE,
ou se envolverem um dos motivos de recusa referidos nos artigos 76.° ou 85.° do
mesmo regulamento.

Caso o registo da alteracado dos regulamentos seja aceite, a alteracao sera registada e
publicada.
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O requerente do registo especificara a parte dos regulamentos alterados a inscrever
no Registo de Marcas da UE, que podera abranger os seguintes elementos.

Para marcas coletivas:

® 0 nome e o enderego do titular da MUE;

® a finalidade da associagao ou o objetivo que presidiu a constituicdo da pessoa
coletiva de direito publico;

0s 6rgaos autorizados a representar a associagéo ou a referida pessoa coletiva;

as condicdes de filiagcao;

as pessoas autorizadas a usar a marca;

se aplicavel, as condi¢des que regem o uso da marca, incluindo sangoes;

se a marca designar uma origem geografica dos produtos ou servigos, autorizagao
para que qualquer pessoa cujos produtos ou servigos sejam originarios da area
geografica em causa se torne membro da associagao.

Para marcas de certificagdo:

® 0 nome e o enderego do titular da MUE;

® uma declaragao confirmando que o titular cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 83.°, n.° 2, do RMUE;

® as caracteristicas dos produtos ou servicos a certificar pela marca de certificacdo
da UE, tais como o material, 0 modo de fabrico dos produtos ou de prestacao dos
servicos, a qualidade ou a precisao;

® as condi¢des de uso da marca de certificagao da UE, incluindo sangdes;

® as pessoas autorizadas a usar a marca de certificacdo da UE;

® 0 modo como o organismo de- certificacdo deve verificar as caracteristicas e
supervisionar o uso da marca de certificacao da UE;

Os terceiros cujos direitos possam ser afetados pela alteracao podem contestar o seu
registo num prazo de 3 meses a contar da publicagdo dos regulamentos alterados.
Para tal, aplicar-se-&0, mutatis mutandis, as disposicdes relativas as observagdes de
terceiros.

5 Divisao

5.1 Disposi¢coes gerais

Artigo 56.° e anexo |, seccdo A, ponto 25, do RMUE

Artigo 11.° do RERMUE

O registo pode ser dividido em diferentes partes, ndo s6 como resultado de uma
transmissdo parcial (ver Linhas de orientacdo, Parte E, Operagcbes de registo,
Seccao 3, as marcas da UE e os modelos e desenhos comunitarios registados como
objeto de propriedade, Capitulo 1, Transmissao), mas também por iniciativa do titular
da MUE. A divisdo de uma marca é particularmente atil para isolar uma marca

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1568
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e4598-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e3475-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e32-89-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=PT#d1e1434-37-1

Seccdo 1 AlteragGes num registo

contestada em relagdo a determinados produtos ou servigos € manter o registo para
os restantes. Para mais informagdes sobre a divisdo de pedidos de MUE, ver Linhas
de orientacdo, Parte B, Exame, Seccao 1, Procedimentos.

Enquanto uma transmissao parcial € gratuita e envolve uma modificagdo de titular, o
pedido de divisdo de uma marca esta sujeito a uma taxa e a marca continua a
pertencer ao mesmo titular. Se a taxa nao for paga, a declaragdo de divisdo sera
considerada como ndo tendo sido apresentada. A declaragdo deve ser apresentada
numa das cinco linguas do Instituto.

Para obter informacgdes sobre a divisdo dos registos internacionais que designam a UE
ao abrigo do Protocolo de Madrid, consulte as Linhas de orientagdo, Parte M, Marcas
Internacionais, n.° 5, Divisdo.

5.2 Requisitos formais

5.2.1 Forma e lingua

Artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

A declaracdo de divisdo de uma MUE deve ser apresentada por escrito numa das
cinco linguas do Instituto, a saber, alemao, espanhol, francés, inglés ou italiano.

No entanto, se a declaracdo de divisao de uma MUE for apresentada no formulario
disponibilizado pelo Instituto nos termos do artigo 65.© do RDMUE, o formulario pode
ser usado em qualquer das linguas oficiais da Unido Europeia, desde que seja
preenchido numa das linguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

522 Taxas

Anexo |, seccdo A, ponto 25, do RMUE

A declaracao esta sujeita a uma taxa de 250 EUR; a declaracdo s6 sera considerada
como tendo sido apresentado quando tiver sido paga a taxa (ver Linhas de orientacao,
Parte A, Disposicoes gerais, Seccdo 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).

5.2.3 Indicagdes obrigatorias

Artigos 54.°, n.° 4, e artigo 56.° do RMUE

Artigo 11.° do RERMUE

A declaracdo de divisdo deve conter:

® o numero de registo da marca da Unido Europeia a dividir;
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® o0 nome e 0 enderecgo do titular da marca; caso o titular ja possua um numero de
identificagdo (ID) anteriormente atribuido pelo Instituto, bastara indicar esse numero
e o nome do titular;

® a lista dos produtos e servigos que constituem o registo divisionario, ou, sempre
que se pretenda a criacdo de mais do que um registo novo, a lista dos produtos e
servicos para cada registo divisionario;

® alista dos produtos e servigos que se mantém na MUE original.

Os produtos e servicos devem ser repartidos entre a MUE original e a nova MUE, de
modo a evitar sobreposi¢cdes entre os produtos e servigos que se mantém no registo
original e os que sédo incluidos no novo registo. As duas especificagdes em conjunto
nao devem ser mais amplas do que a especificagado original. Os produtos ou servigos
que foram contestados (p. ex., exame de motivos absolutos, contestacdo em processo
de oposicao, etc.) devem permanecer na MUE original. Apenas os produtos e servigos
que nao sio contestados podem ser divididos e colocados na nova MUE.

Consequentemente, as indicacbes devem ser claras, precisas e inequivocas. Por
exemplo, caso se trate de uma MUE relativa a produtos ou servigos de varias classes
e a «divisdo» entre o registo novo e o0 antigo seja efetuada para classes completas,
bastara indicar as classes correspondentes ao novo registo ou ao registo
remanescente.

Se a declaracao de divisao incluir produtos e servigcos explicitamente mencionados na
lista original de produtos e servigos, o Instituto mantera automaticamente no registo de
MUE original os produtos e servigos que nao forem mencionados na declaracao de
divisdo. Por exemplo, a lista original contém os produtos A, B, e C e a declaragao de
divisdo diz respeito ao produto C; o Instituto mantera os produtos A e B no registo
original e criara um novo registo para o produto C.

A verificagdo da existéncia de uma limitacao ou ampliagao do ambito da lista obedece
as regras geralmente aplicaveis-em tais situagdes (ver Linhas de orientacdo, Parte B,
Exame, Seccédo 3, Classificacdo).

Em qualquer caso, recomenda-se vivamente que se apresente uma lista clara e
precisa dos produtos e servigos a dividir, bem como uma lista clara e precisa dos
produtos e servicos que devem permanecer no registo inicial. Além disso, a lista
original deve ser clarificada. Por exemplo, se a lista original respeitar a bebidas
alcodlicas e a divisao respeitar a whisky e gin, a lista original deve ser alterada,
restringindo-a a bebidas alcodlicas, exceto whisky e gin.

Ha também determinados periodos durante os quais, por uma questdao de economia
processual ou de salvaguarda dos direitos de terceiros, a declaragédo de divisdo néo é
admissivel. Esses periodos encontram-se estabelecidos no artigo 56.°, n.° 2, do RMUE
€ sao os seguintes.

® Enquanto estiverem pendentes perante o Instituto quaisquer processos de anulacéo
(pedido de extingao ou de declaragao de nulidade), sé os produtos e servigos que
nao sejam visados no pedido de anulagdo podem ser divididos da MUE original.
O Instituto interpreta o artigo 56.°, n.° 2, alinea a), do RMUE no sentido de que,
além de excluir uma divisdo em que alguns dos produtos impugnados sao divididos
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da marca original, tendo como consequéncia a necessidade de dividir também o
processo de anulagéo, exclui igualmente a possibilidade de todos os produtos
impugnados serem divididos da MUE original. Neste caso, porém, sera dada ao
titular da MUE a oportunidade de modificar a declaragdo de divisédo, dividindo os
outros produtos e servicos da MUE original, isto é, aqueles que nao sao
impugnados no processo de anulacéo.

e Enquanto houver processos pendentes perante as Camaras de Recurso, o Tribunal
Geral ou o Tribunal de Justica da Unido Europeia, apenas os produtos e servicos
que nao sao afetados por esses processos poderao ser divididos da MUE original,
devido ao efeito suspensivo dos processos.

® Aplicam-se igualmente as mesmas condicbes enquanto estiver pendente perante
um tribunal de marcas da UE um pedido reconvencional de extincdo ou de
declaracao de nulidade. Esta regra abrange o periodo compreendido entre o dia em
que o pedido reconvencional é apresentado no tribunal de marcas da UE e a data
em que o Instituto inscreve a decisao desse tribunal no Registo de Marcas da UE,
nos termos do artigo 128.°, n.° 6, do RMUE.

5.3 Registo

Artigo 56.°, n.°s 5, 6 e 7, do RMUE

Se o Instituto aceitar a declaragdo de divisao, sera criado um novo registo a partir
dessa data e nao retroativamente a partir da data da declaragao.

O novo registo mantém a data de depdsito e, consoante os produtos ou servigos em
causa, eventuais datas de prioridade ou antiguidade; o efeito de antiguidade pode
tornar-se parcial.

Considera-se que todos os requerimentos e pedidos efetuados e todas as taxas pagas
antes da data de rececdao da declaragédo de divisdo por parte do Instituto foram
apresentados ou pagos também em relacdo ao registo divisionario resultante.
Contudo, as taxas devidamente pagas pelo registo original ndo serdo reembolsadas.
Os efeitos praticos desta disposicao podem ser exemplificados da seguinte forma.

® No caso de um pedido de registo de licenga ter sido apresentado e de o pagamento
da taxa relativa ao respetivo registo ter sido recebido pelo Instituto antes da
declaracdo de divisdo, a licenga sera inscrita no Registo de Marcas da UE tanto
para a MUE original como para a MUE divisionaria, caso a licenga respeite a
produtos e/ou servigos abrangidos por ambas. Nao sera necessario pagar taxas
adicionais.

® Se se pretender que o registo de uma MUE contendo duas classes seja dividido em
dois registos, ndo sera necessario pagar taxas de classificagdo adicionais para
efeitos de renovacao a partir da data em que a divisao é inscrita no Registo de
Marcas da UE, mas havera lugar ao pagamento de duas taxas basicas de
renovagao, uma para cada registo.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1571
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e7036-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e3475-1-1

Seccdo 1 AlteragGes num registo

54 Processo novo, publicacao

Artigo 111.°, n.° 3, do RMUE

O registo divisionario requer a criagdo de um novo processo, O processo deve conter
todos os documentos que constavam do processo de registo original, toda a
correspondéncia relacionada com a declaracdo de divisao e ainda toda a
correspondéncia relacionada com o novo registo.

A divisao sera publicada no Boletim de Marcas da Unido Europeia.

6 Reivindicagao de antiguidade apés registo

Artigo 40.° do RMUE

Decisdo n.° EX-17-3 do Diretor Executivo do Instituto, de 18 de setembro de 2017

6.1 Principios gerais

O titular de uma marca anterior registada num Estado-Membro, incluindo uma marca
registada ao abrigo de acordos internacionais com efeitos num Estado-Membro, que
seja igualmente titular de uma MUE idéntica para produtos ou servicos que sejam
idénticos aqueles para os quais' a marca anterior tenha sido registada ou neles
estejam contidos, pode reivindicar para a MUE a antiguidade da marca anterior no que
diz respeito ao Estado-Membro no qual ou para o qual ela foi registada.

A antiguidade pode ser reivindicada a qualquer momento apds o registo da MUE.

6.2 Efeitos juridicos

No que respeita aos efeitos juridicos de uma reivindicagdo de antiguidade, ver Linhas
de orientacao, Parte B, Exame, Seccdo 2, Exame de formalidades, ponto 13, que se
aplica por analogia com as reivindicagbes de antiguidade apés o registo.
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6.3 Requisitos formais

6.3.1 Forma e lingua

Artigo 40.° e artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

A reivindicagédo de antiguidade deve ser declarada ao Instituto por escrito e deve ser
apresentada numa das cinco linguas do Instituto, isto é, alemao, espanhol, francés,
inglés ou italiano.

No entanto, se a reivindicagdo de antiguidade for apresentada no formulario
disponibilizado pelo Instituto nos termos do artigo 65.° do RDMUE, o formulario pode
ser usado em qualquer das linguas oficiais da Unidao Europeia, desde que seja
preenchido numa das linguas do Instituto no que se refere aos elementos textuais.

6.3.2 Taxas

Os pedidos de reivindicagado de antiguidade nao estao sujeitos a taxas.

6.3.3 Indicagdes obrigatorias

Artigo 40.° do RMUE

Decisdo n.° EX-17-3 do Diretor Executivo do Instituto, de 18 de setembro de 2017

Para ser valida, a reivindicagéo de antiguidade deve conter as indicagcdes enumeradas
no ponto 13.2 das Linhas de orientacdo, Parte B, Exame, Secgcéo 2, Exame de
formalidades, que se aplica igualmente as reivindicagbes de antiguidade apds o
registo.

6.4 Exame

A antiguidade sé pode ser reivindicada com base num registo anterior, ndo num
pedido anterior. A data da marca anterior deve ser anterior as respetivas datas da
MUE (a data do depdsito ou, caso exista, a data de prioridade).

Para informag¢des pormenorizadas sobre o exame de reivindica¢des de antiguidade, os
requisitos de tripla identidade e exemplos de reivindicagdes de antiguidade aceitaveis
e inaceitaveis, ver Linhas de orientacdo, Parte B, Exame, Seccdo 2, Exame de
formalidades, pontos 13.2, 13.3, 134 e 13.6, que se aplicam igualmente as
reivindica¢des de antiguidade apds o registo.

Se a reivindicagao de antiguidade nao satisfizer os requisitos formais ou se as marcas
nao forem idénticas, o Instituto notificara o titular e conceder-lhe-a 2 meses para sanar
a irregularidade ou apresentar observagoes.
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Se a irregularidade nao for corrigida, o Instituto informara o titular de que o direito a
reivindicar a antiguidade foi rejeitado.

6.5 Registo e publicagao

Artigos 39.°, n.° 5, € 40.°, n.° 4, e artigo 111.°, n.° 3, alinea f), do RMUE

Se a reivindicacdo de antiguidade for aceitavel, o Instituto regista-la-a e informara o(s)
instituto(s) central(ais) da propriedade industrial do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa.

A reivindicagdo de antiguidade sera publicada no Boletim de Marcas da Uniao
Europeia.

6.6 Anulacao de reivindicacoes de antiguidade

O titular da MUE pode, a qualquer momento, solicitar a anulagao da reivindicagao de
antiguidade no Registo de Marcas da UE.

As reivindicacbes de antiguidade podem igualmente ser anuladas por decisdo de um
tribunal nacional (ver artigo 6.° da Diretiva (UE) 2015/2436).

A anulagao da reivindicagdo de antiguidade sera publicada no Boletim de Marcas da
UE. O artigo 111.°, n.° 3, alinea f), do RMUE estabelece que a anulagdo da
antiguidade sera registada.

7 Substituicao de um registo de MUE por um registo
internacional (RI)

Artigo 111.°, n.° 3, alinea t), e artigo 197.° do RMUE

Artigo 4.°-bis do Acordo de Madrid e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid

Regra 21 do Regulamento comum nos termos do Acordo de Madrid e do Protocolo
referente ao Acordo de Madrid

Nos termos do artigo 4.°-bis do Acordo de Madrid e do Protocolo a ele referente, o
titular de um registo internacional (RI) que designe a Unido Europeia pode requerer ao
Instituto que inscreva no seu Registo que um registo de MUE foi substituido por um RI
correspondente. Considera-se que os direitos do titular na Unido Europeia tém inicio
na data do registo da MUE anterior. Assim, o Instituto inscrevera no Registo que a
MUE foi substituida por uma designagcdo da UE através de um RI, e essa inscrigdo
sera publicada no Boletim de Marcas da UE.

Para mais informacgdes sobre substituicdes, ver Linhas de orientacdo, Parte M, Marcas
internacionais.
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1 Introducao

A transformacéao («conversion») € o processo que consiste em converter um pedido ou
registo de uma marca da Unido Europeia (MUE) em um ou varios pedidos nacionais.
As suas principais caracteristicas encontram-se estabelecidas nos artigos 139.° a
141.° do RMUE e nos artigos 22.° e 23.° do RERMUE. Uma MUE que deixe de existir
pode, consoante a razao especifica para tal, ser transformada em marcas validas em
alguns Estados-Membros. A transformagao («conversion») é particularmente Gtil para
superar eventuais problemas decorrentes do carater unitario da MUE. Por exemplo, se
a MUE enfrenta um problema de viabilidade de registo num ou em varios paises por
motivos absolutos ou devido a uma oposicdo baseada num direito anterior valido num
ou em varios paises, o requerente da MUE pode solicitar a transformagao do pedido
de MUE em pedidos individuais de marcas nacionais nos paises nao afetados por
esses motivos.

O sistema de MUE baseia-se no principio de que os sistemas de MUE e nacionais sao
complementares. Nomeadamente, estes sistemas estdo ligados entre si pelos
processos de antiguidade e de transformacdo («conversion»). O sistema esta
organizado de forma a que a data de depédsito mais antiga de um direito registado
prevaleca sempre no territério em que este é valido, independentemente do facto de a
marca registada ser resultado de um registo nacional, de uma designagao
internacional ou de um pedido de MUE (acérdaos «de 15 de julho de 2008,
R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); e de 22 de setembro de 2008,
R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, n.° 34).

A transformacao («conversion») € um sistema em duas etapas, que compreende, em
primeiro lugar, o pagamento da taxa de transformagéo e a apreciagdo do pedido de
transformacao pelo Instituto e, em segundo lugar, o processo de transformacao
propriamente dito junto dos institutos nacionais. Consoante a legislagdo nacional, a
marca transformada é registada imediatamente ou é submetida ao processo nacional
de apreciagao, registo e oposigdo, como se se tratasse de um pedido de marca
nacional normal.

No caso de a Unido Europeia ser designada num registo internacional e de essa
designacao ter sido retirada, recusada ou ter deixado de produzir efeitos, pode ser
apresentado um pedido de transformacao («conversion») em pedidos de marcas
nacionais em um, varios, ou todos os Estados-Membros ou através de uma
designacéo posterior dos Estados-Membros ao abrigo do sistema de Madrid.

Importa nao confundir a transformagao («conversion») de registos internacionais que
designam a Unido com a «transformacdo» («transformation»), que ¢é uma
particularidade juridica introduzida pelo Protocolo de Madrid para atenuar as
consequéncias do periodo de dependéncia de cinco anos e do ataque central
(cessacao de efeitos da marca de base) existente nos termos do Acordo de Madrid
(ver artigo 6.°, n.° 3, do Protocolo de Madrid). A transformagéo («transformationy»)
permite que uma marca internacional atacada centralmente seja diretamente
transformada num pedido de MUE, mas ndo permite a transformacéo («conversion»)
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de uma designagao da Unidao em pedidos nacionais. Para mais informagdes sobre a
transformacéo, ver Linhas de orientacéo, Parte M, Marcas internacionais.

2 Transformacao («conversion») de MUE e registos
internacionais que designam a Uniao
21 Transformacgao («conversion») de MUE

Artigos 139.°, n.° 1, e 140.°, n.° 1, e artigo 159.° do RMUE

Artigo 22.°, alineas e), f), e artigo 35.°, n.° 1, do RERMUE

O requerente de uma MUE ou o titular de uma MUE registada pode solicitar a
transformacéao («conversion») do seu pedido de MUE ou da sua MUE registada. Pode
ser apresentado um pedido de transformacgéo («conversion») em pedidos de marcas
nacionais em um, varios, ou todos os Estados-Membros. No que respeita a Bélgica, ao
Luxemburgo e aos Paises Baixos, o termo «pedidos de marcas nacionais» inclui os
pedidos de marcas no Benelux, e o termo «instituto nacional», o Instituto da
Propriedade Intelectual do Benelux (BOIP).

A transformacao («conversion») é possivel nas seguintes circunstancias («motivos
para transformacgao («conversion»)»):

no caso de um pedido de MUE ter sido definitivamente recusado pelo Instituto

(artigo 139.°, n.° 1, alinea a), do RMUE), numa decisdo com base em motivos

absolutos ou relativos de recusa, durante o processo de exame ou num processo

de oposicao;

no caso de um pedido de MUE ter sido retirado pelo requerente (artigo 49.°,

artigo 139.°, n.° 1, alinea a), do RMUE);

no caso de um pedido de MUE ser considerado retirado, nomeadamente devido ao

facto de as taxas de classificacdo nao terem sido pagas dentro do prazo fixado a

contar do depésito do pedido (artigo 41.°, n.° 5, artigo 139.°, n.° 1, alinea a), do

RMUE);

no caso de um registo de MUE deixar de produzir efeitos (artigo 139.°, n.° 1,

alinea b), do RMUE), o que acontece nas seguintes circunstancias:

o se um registo de MUE tiver sido objeto de uma renuncia valida (artigo 57.° do
RMUE);

o se um registo de MUE nao tiver sido renovado (artigo 53.° do RMUE);

o se um registo de MUE tiver sido declarado nulo pelo Instituto ou por um tribunal
de marcas da Unido Europeia (artigos 62.° e 128.° do RMUE);

o se os direitos do titular de um registo de MUE tiverem sido extintos pelo Instituto
ou por um tribunal de marcas da UE (artigo 62.° do RMUE), exceto no caso de
extingcdo por falta de uso da marca, salvo se a marca tiver um uso de carater
comprovado nos termos da legislagdo do Estado-Membro no qual foi pedida a
transformacao (artigo 139.°, n.° 2, do RMUE) (ver ponto 4.1 infra).
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2.2 Transformacgao («conversiony) de registos internacionais

que designam a Uniao

O titular de um registo internacional que designa a Unidao pode requerer a
transformacéao («conversion») da designagao da Uniao:

num pedido de marca nacional em um, varios ou todos os Estados-Membros;

em designagbes posteriores de um ou varios Estados-Membros ao abrigo do
Acordo ou do Protocolo de Madrid («retorno a situagdo anterior»), desde que o
Estado-Membro em causa fosse parte no acordo e no protocolo ndao s6 a data do
pedido de transformacdo («conversion»), mas também a data da designacao da
Uniao;

em pedidos de marcas nacionais em alguns Estados-Membros e designagdes
posteriores de outros Estados-Membros. O mesmo Estado-Membro sé pode ser
designado uma vez.

A transformagdo («conversion») de registos internacionais é possivel nas seguintes
condigdes [motivos para transformacgao («conversion»)] no caso de a designagao da
Unido num registo internacional deixar de produzir efeitos:

se um registo internacional que designa a Uniao tiver sido declarado nulo pelo
Instituto ou por um ftribunal de MUE (artigo 198.° do RMUE e artigo 34.° do
RERMUE);

se a limitacdo da lista de produtos e servigos para a UE tiver sido registada no
Registo Internacional (regra 25, n.° 1, alinea a), subalinea ii), e regra 27, n.° 1, do
Regulamento no ambito do Protocolo) (ver ponto 6.2.7 infra e Linhas de orientagéo,
Parte M, Marcas internacionais, Secgao 3, O EUIPO enquanto instituto designado,
ponto 3.8, Limitagdes da lista de produtos e servigos);("8)

se uma renuncia a designacdo da Unido tiver sido inscrita no Registo Internacional
(regra 25,n.° 1, alinea a), subalinea iii), e regra 27, n.° 1, do Regulamento no
ambito do Protocolo);

se o Instituto for informado pela OMPI de que o registo internacional néo foi
renovado para a Unido, desde que o periodo de caréncia para a renovacgao tenha
terminado (regra 31, n.° 4, alinea b), do Regulamento no ambito do Protocolo);

se um registo internacional que designa a Unido tiver sido definitivamente recusado
pelo Instituto (artigo 78.°, n.° 5, alineas b) e c), e artigo 33.%, n.° 2, alineas b) e ¢),
do RERMUE);

se a anulagao total ou parcial do registo internacional tiver sido inscrita no Registo
Internacional (regra 25, n.° 1, alinea a), subalinea v), e regra 27, n.° 1, do
Regulamento no ambito do Protocolo);

A transformacao («conversion») pode ser requerida em relagdo a totalidade ou parte
dos produtos ou servigos a que o ato ou decisdo supramencionado diz respeito.

78 Regulamento do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas (com a

redacao que lIhe foi dada em 1 de fevereiro de 2020)
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No caso de o ato ou decisdao supramencionado dizer respeito a apenas alguns dos
produtos e servicos para os quais o pedido foi depositado ou registado, a
transformacao («conversion») pode ser requerida unicamente para esses produtos ou
servigos especificos, ou para parte desses produtos ou servicos.

Nao é possivel requerer o retorno a situagao anterior («opting back»).

® se a anulagdo do registo internacional tiver sido inscrita no Registo Internacional,
total ou parcialmente (regra 25, n.° 1, alinea a), subalinea v), e regra 27 do
Regulamento no &mbito do Protocolo); nesse caso, apenas esta disponivel a
transformacao («conversion») nacional para os produtos e servicos afetados pela
anulacéo;

® se o registo internacional nao tiver sido renovado para todas as partes contratantes
designadas e o periodo de caréncia para a renovagao tiver terminado (regra 31,
n.° 4, alinea a), do Regulamento no ambito do Protocolo);

® se 0 registo internacional tiver sido cancelado porque o pedido de base,
consequente registo ou o registo de base tiver deixado de produzir efeitos (regra 22
do Regulamento no ambito do Protocolo); em tais casos, apenas esta disponivel a
transformagao para produtos e servigos afetados pela anulagao (artigo 9.°quinquies
do PM).

3 Pedido de MUE valido como condig¢ao para
transformacao («conversiony»)

Artigo 139.°, n.° 1, do RMUE

No caso de ser requerida com base num pedido de MUE, a transformacéao
(«conversion») s6 é possivel se existir um pedido de MUE valido (ver Linhas de
orientacdo, Parte B, Exame, Seccao 2, Exame de formalidades).

4 Motivos que inviabilizam a transformacao
(«conversiony)

Artigo 93.°, artigos 139.°, n.° 2, 140.°, n.° 1,3 e 4, e 202.°, n.°6, 7 e 9 do RMUE

Nao havera lugar a transformagao («conversion») nas seguintes circunstancias:

® em principio, se a MUE registada ou o registo nacional que designa a Unido tiver
sido extinto por motivo de desuso (ver ponto 4.1 infra); ou

® se 0 motivo especifico pelo qual o pedido de MUE, a MUE registada ou o registo
internacional que designa a Unido deixou de produzir efeitos inviabilizar o registo da
mesma marca no Estado-Membro em causa (ver ponto 4.2 infra). Em
consequéncia, um pedido de transformagéo («conversion») de uma MUE recusada
ndo sera admissivel para um Estado-Membro relativamente ao qual sejam
aplicaveis os motivos de recusa, nulidade ou extingédo; ou
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® sem prejuizo do disposto no artigo 139.°, n.° 2, do RMUE, se a transformacgéao
(«conversion») se referir a um pedido de marca de certificacdo da UE ou a uma
marca de certificacdo da UE registada, e a legislacdo nacional do Estado-Membro
em causa nao previr o registo de marcas de garantia ou de certificacdo nos termos
do artigo 28.° da Diretiva (UE) 2015/2436 que aproxima as legislagdes dos Estados-
Membros em matéria de marcas.

Mesmo que o motivo da transformagao («conversion») seja a retirada de um pedido,
se o pedido tiver sido retirado durante o prazo de recurso depois de ter sido tomada
uma decisdo de recusa do registo da marca por um motivo que impecga o registo no
Estado-Membro em causa, e se nao tiver sido interposto recurso, o pedido de
transformacgéao sera rejeitado.

Mesmo que o motivo da transformagao («conversion») seja a renuncia ao registo, se
essa renuncia tiver lugar durante o prazo de recurso depois de ter sido tomada uma
deciséo de extingdo da MUE ou do registo internacional por desuso, ou de recusa de
registo da marca por um motivo que impeca o registo no Estado-Membro em causa, e
se nao tiver sido interposto recurso, o pedido de transformagao («conversion») sera
rejeitado (ver ponto 4.3 infra).

4.1 Perda de direitos por desuso

Artigo 139.°, n.° 2, alinea a), do RMUE

O primeiro motivo que impede a transformagao («conversion») é a perda de direitos do
titular da MUE ou do registo internacional por desuso.

A transformagao («conversion») nao ocorrera quando o titular da MUE ou do registo
internacional tenha perdido os seus direitos por falta de uso, a ndo ser que a MUE ou
o registo internacional tenha sido usado em condicbes que constituam uso
comprovado nos termos da legislagado do Estado-Membro para o qual a transformacgao
€ solicitada.

Naéo serdo permitidas novas alegagbes do requerente da transformagao
(«conversiony) sobre questdes de fundo. Por exemplo, se o titular da MUE perdeu os
seus direitos por falta de uso da marca, o requerente da transformacao («conversion»)
nao pode alegar perante o Instituto que esta em condigdes de provar o uso da marca
num dado Estado-Membro.

Tal ocorre porque o Instituto ndo tem condig¢des para avaliar o uso de uma MUE com
base na legislacdo de cada Estado-Membro da UE.

Contudo, o artigo 139.°, n.° 2, alinea a), do RMUE pode ser aplicado se o titular da
MUE revogada apresentar, juntamente com o pedido de transformagao
(«conversion»), elementos de prova de uma fonte oficial, tal como uma decisao
nacional, que estabelegcam o uso comprovado da marca nos termos da legislacdo do
Estado-Membro para o qual a transformagao («conversion») foi pedida. No entanto, a
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transformagao («conversion») apenas é permitida se forem cumpridos os seguintes
requisitos:

e A representacao da marca nos elementos de prova (por exemplo, decisdo nacional)
e no registo da MUE deve ser idéntica;

® (s produtos e servigos para os quais foi provado o uso a nivel nacional devem ser
abrangidos pela MUE revogada (ver também ponto 6.2.7 infra);

e O periodo de utilizagao pertinente indicado nos processos de revogagao perante o
Instituto e o periodo para o qual o uso foi estabelecido nos elementos de prova (por
exemplo, decisdo nacional) devem coincidir ou, pelo menos, sobrepor-se em certa
medida.

4.2 Motivo de recusa limitado a um Estado-Membro ou
extensivo a toda a Uniao

Artigo 139.°, n.° 2, alinea b), e artigo 140.°, n.° 4, do RMUE

O segundo motivo que impede a transformacao («conversiony) esta relacionado com
motivos de recusa, de extingdo (para além do desuso) ou de declaragdo de nulidade.
E aplicavel quando a decisdo do Instituto ou de um tribunal de marcas da Unido
Europeia afirma expressamente que o motivo de recusa, de extingdo ou de nulidade é
aplicavel num determinado Estado-Membro, excluindo a transformacao («conversion»)
para esse Estado-Membro (acérddo de 5 de margo de 2009, R 1619/2008-2, ORANGE
(col.), n.° 23-24).

Exemplos:

® Se existir um motivo absoluto de recusa unicamente em relagdo a uma lingua, a
transformacéao («conversion») é excluida para todos os Estados-Membros em que
essa lingua seja uma lingua oficial. Por exemplo, se fosse invocado um motivo
absoluto de recusa em relacdo a populacdo anglofona, a transformacdo
(conversion) nao seria possivel para a Irlanda e Malta (ver artigo 140.°, n.° 4, do
RMUE).

e Se existir um motivo absoluto de recusa relativamente a apenas um Estado-
Membro, o que pode acontecer se a marca for descritiva ou induzir em erro apenas
num Estado-Membro e ndo nos restantes (ver Linhas de orientagdo, Parte B,
Exame, Seccao 4, Motivos absolutos de recusa), a transformagao («conversion»)
nao ocorrera em relagao a esse Estado-Membro, embora possa ser requerida para
todos os Estados-Membros em que se tenha constatado ndo existir o motivo
absoluto de recusa.

® Se um pedido de MUE ou um registo internacional que designa a Uni&o tiver sido
recusado num processo de oposicdo com base numa marca nacional anterior
registada num determinado Estado-Membro, a transformacao («conversion») nao
ocorrera relativamente a esse Estado-Membro. Se a oposi¢cdo se basear em
diversos direitos anteriores validos em diferentes Estados-Membros, mas a decisao
final rejeitar o pedido de MUE ou o registo internacional que designa a Unido
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unicamente com base num desses direitos anteriores, a transformacao
(«conversion») pode ser requerida para os restantes Estados-Membros. Por
exemplo, se uma oposi¢cao baseada em direitos nacionais franceses, italianos e
irlandeses for considerada pertinente relativamente ao direito nacional irlandés e os
restantes direitos anteriores n&o forem analisados, a transformacéo («conversion»)
nao ocorrera em relacéo a Irlanda, mas pode ocorrer em relacéo a Italia e a Franga
(bem como aos restantes Estados-Membros) (acérdaos de 16 de setembro de
2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; e de 11 de maio de
2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

® Nos termos do artigo 140.°, n.° 4, do RMUE, aplicavel por analogia a registos
internacionais que designam a Unidao em conformidade com o artigo 202.°, n.° 8, do
mesmo regulamento, se um pedido de MUE for recusado ou um registo de MUE for
declarado nulo por motivos relativos baseados numa MUE anterior ou noutro direito
de propriedade industrial da Unidao Europeia, a transformacio («conversion») é
excluida para toda a Unido Europeia, mesmo que o risco de confusdo exista
apenas em alguns dos seus Estados-Membros.

Se uma MUE ou um registo internacional que designe a Uniao tiver sido declarado
nulo num processo de declaracdo de nulidade com fundamento no artigo 59.°, n.° 1,
alinea b), do RMUE («ma-fé»), a transformacéo («conversion») € excluida para toda a
Unido Europeia.

4.3 Retirada/renuncia na decorréncia de uma decisao

Se o requerente retirar o pedido de marca MUE ou o titular renunciar a MUE ou a
designacéo da Unido antes de a decisdo se tornar definitiva (ou seja, durante o prazo
para interpor recurso) e, a seguir, requerer a transformacgao («conversion») da marca
em marcas nacionais em alguns ou em todos os Estados-Membros relativamente aos
quais existem motivos para recusa, extincio ou nulidade, tal pedido de transformacao
(«conversion») sera rejeitado no que respeita a esses Estados-Membros.

Se o_requerente ou o titular interpuser recurso e posteriormente retirar ou limitar o
pedido recusado ou renunciar, parcial ou totalmente, a MUE ou a designacao extinta
ou declarada nula e, a seguir, requerer uma transformagao («conversiony), a retirada,
limitacdo ou renuncia sera transmitida a Camara de Recurso competente, podendo
ficar pendente até a concluséo do processo de recurso (acérdaos de 24 de margo de
2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, n.° 43; de 22 de outubro de
2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), n.° 25-27; e de 7 de agosto de 2013,
R 2264/2012-2, SHAKEY’S). SO depois de a retirada, limitagdo ou renuncia ter sido
tratada é que a transformacado («conversion») sera transmitida, como admissivel, a
todos os Estados-Membros em relagdo aos quais a transformagao («conversiony) é
requerida, ou recusada, consoante o desfecho do processo (ver Linhas de orientacao,
Parte D, Anulacéo, Seccéao 1, Processos de anulacéo e Parte E, Operacgdes de registo,
Seccéo 1, Alteragdes num registo).
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Para informacdes sobre a suspensao do registo de denuncias durante processos de
anulacdo, ver Linhas de orientacdo, Parte D, Anulacdo, Secg¢do 1, Processos de
anulacao, ponto 4.3.

4.4 Competéncia para decidir dos motivos que inviabilizam a
transformacéao («conversion»)

Artigo 140.°, n.°s 1 e 3, do RMUE

O Instituto decide se o pedido de transformagao («conversion») preenche as
condigdes previstas nos regulamentos, bem como nas decisdes finais (dispositivo e
fundamentagao) que motivaram a transformagao («conversion»).

Se se verificar um dos motivos que impedem a transformacido («conversion»), o
Instituto n&o transmitira o pedido de transformagao («conversion») ao instituto nacional
pertinente (ou, em caso de retorno a situagcado anterior, ndo transmitira o pedido de
transformacao («conversion») a OMPI para designacéo posterior dos Estados-
Membros relativamente aos quais a transformacéo («conversion») nao € possivel).
Esta decisdo é passivel de recurso.

5 Requisitos formais aplicaveis aos pedidos de
transformacao («conversiony»)

5.1 Prazo

E aplicavel um prazo geral de 3 meses para requerer a transformacgao («conversion»).
A data em que o prazo comega a contar depende do motivo da transformagéao
(«conversiony).

O prazo nao pode ser prorrogado.

Além disso, para este prazo ndo pode ser requerida a continuagdo do processo
(artigo 105.°, n.° 2, do RMUE). Todavia, € em principio possivel a restitutio in integrum.

5.1.1 Inicio do prazo quando o Instituto emite uma notificagao

Artigo 139.°, n.° 4, do RMUE

Quando um pedido de MUE é considerado retirado, pode ser apresentado um pedido
de transformacao («conversion») dentro do prazo de trés meses a contar da data da
correspondente notificagdo do Instituto.

A notificacdo constara da comunicagao relativa a perda de direitos.
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5.1.2 Inicio do prazo nos outros casos

Artigo 139.°. n.°s 5 e 6, do RMUE

Em todos os outros casos, o prazo de trés meses para requerer a transformacéao
(«conversion») comega a contar automaticamente:

® em caso de retirada do pedido de MUE, na data da rececdo da retirada pelo
Instituto;

® em caso de renuncia a MUE, na data em que a rendncia é inscrita no Registo de
MUE, ou seja, na data em que produz efeitos, em conformidade com o artigo 57.°,
n.° 2, do RMUE;

® em caso de limitagao da protecdo do registo internacional ou de renuncia a essa
protecdo com efeitos na Unido, na data em que a limitagdo ou renuncia € registada
pela OMPI em conformidade com a regra 27, n.° 1, alinea b), do Regulamento
Comum;

® em caso de ndo renovagao do registo da MUE, no dia seguinte ao ultimo dia do
prazo para apresentacdo do pedido de renovagdo em conformidade com o
artigo 53.°, n.° 3, do RMUE, ou seja, seis meses apos o termo de validade do
registo;

® em caso de ndo renovagado do registo internacional com efeitos na Unido, no dia
seguinte ao ultimo dia em que era ainda possivel requerer a renovacao junto da
OMPI, nos termos do artigo 7.°, n.° 4, do Protocolo de Madrid;

® em caso de recusa do pedido de MUE ou do registo internacional que designa a
Unido, na data em que a decisao de recusa se torna definitiva;

® em caso de declaragdo de nulidade ou de extingdo da MUE ou do registo
internacional que designa a Unido, na data em que a decisdo do Instituto se torna
definitiva ou 0 acérdao do tribunal de MUE transita em julgado.

Uma decisao do Instituto torna-se definitiva:

® quando, no final do prazo.de dois meses estabelecido para recurso nos termos do
artigo 68.° do RMUE, nao tiver sido interposto qualquer recurso;

® no seguimento de uma decisdo das Camaras de Recurso no final do prazo para
recurso para o Tribunal Geral ou, se for caso disso, com a decisao final do Tribunal
de Justica.

Um acordao de um tribunal de MUE transita em julgado:

® quando, no final do prazo para recurso estabelecido na legislagdo nacional, n&o
tiver sido interposto qualquer recurso;

®* em todos os outros casos, com o acérdao proferido pela ultima insténcia (segunda
ou terceira) do tribunal de MUE.

Por exemplo, se um pedido de MUE for rejeitado por uma decisdo do Instituto com
base em motivos absolutos de recusa que seja notificada em 11/11/2011, a decisao
torna-se definitiva a 11/01/2012. O prazo de trés meses para requerer a transformacao
(«conversion») termina a 11/04/2012.
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5.2 Pedido de transformagao («conversiony)

Artigo 140.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 65.°, n.° 2, alineas a) e b), do RDMUE

O pedido de transformagdo («conversion») deve ser apresentado no Instituto. O
formulario em linha esta disponivel no sitio Web do Instituto em: https:/
euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings

O formulario do "Pedido de transformacao ("conversion") de um registo internacional
que designa a Unido" encontra-se igualmente disponivel no sitio Web do Instituto em:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-application-forms. Este formulario
também pode ser usado para retorno a situagao anterior. O Instituto transmitira os
dados respeitantes a transformacao («conversion») a OMPI em formato eletrénico.

O uso dos formularios disponibilizados pelo Instituto permite-lhe extrair as informacoes
importantes sobre a MUE a transformar e os dados relativos ao requerente e ao seu
representante da sua base de dados e transmiti-los, juntamente com o formulario do
pedido de transformacgao («conversion»), aos institutos designados.

Artigo 140.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 22.° do RERMUE

Os requerentes ou os seus representantes devem fornecer as informagdes
seguidamente indicadas (artigo 22.° do RERMUE).

® O nome e o enderego do requerente da transformagdo («conversion»), ou seja, 0
requerente ou titular do pedido ou registo de MUE ou o titular do registo
internacional.

® O numero de depdsito do pedido de MUE ou o numero de registo da MUE ou do
registo internacional;

e Aindicagao dos motivos para o pedido de transformacgao («conversion»):

o se a transformacgéao («conversion») for requerida apos a retirada do pedido, deve
ser indicada a data da retirada do pedido;

o se a transformacdo («conversion») for requerida na decorréncia da nao
renovagao do registo, deve ser indicada a data em que cessou a protecao;

o se a transformacao («conversion») for requerida na decorréncia da renuncia a
uma MUE, deve ser indicada a data em que a renuncia foi inscrita no Registo;

o se a transformacgao («conversion») for requerida na decorréncia de uma rendncia
parcial, devem ser indicados os produtos ou servicos que deixaram de estar
protegidos pela MUE e a data em que a renuncia parcial foi inscrita no Registo;

o se a ftransformagdo («conversion») for requerida na decorréncia de uma
limitagdo, devem ser indicados os produtos ou servicos que deixaram de estar
abrangidos pelo pedido de MUE e a data da limitacao;
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o se a transformacdo («conversion») for requerida devido ao facto de a marca
deixar de produzir efeitos na decorréncia de um acdérdao de um tribunal de
marcas da Unido Europeia, deve ser indicada a data em que o acérdao transitou
em julgado e fornecida uma copia desse acérdao, eventualmente na lingua em
que foi proferido;

o se a transformagéo («conversiony) for requerida devido ao facto de um registo
internacional que designa a Unido ter sido definitivamente recusado pelo
Instituto, deve ser indicada a data da decisao;

o se a transformacao («conversion») for requerida devido ao facto de os efeitos de
um registo internacional que designa a Unido terem sido declarados nulos pelo
Instituto ou por um tribunal de marcas da UE, deve ser indicada a data da
decisao do Instituto ou a data em que o acoérdao do tribunal de marcas da UE
transitou em julgado e fornecida uma cépia desse acordao;

o se a transformagao («conversion») for requerida devido ao facto de a designagéao
da Unido ter sido objeto de renudncia ou anulagédo junto da OMPI, deve ser
indicada a data do registo da renuncia ou anulagao pela OMPI;

o se a transformacdo («conversion») for requerida devido ao facto de um registo
internacional que designa a Uniao nao ter sido renovado, e se ja tiver terminado
o prazo complementar concedido para o efeito, deve ser indicada a data de
cessacao da protecao.

® Aindicagado do Estado-Membro ou dos Estados-Membros para os quais é requerida
a transformacdo («conversion»). No caso de um registo internacional, deve ser
igualmente indicado se é pedida a transformagdo («conversion») num pedido
nacional para esse Estado-Membro ou numa designagao do Estado-Membro ao
abrigo do Acordo ou do Protocolo de Madrid. No que respeita a Bélgica, aos Paises
Baixos e ao Luxemburgo, sé é possivel requerer a transformacao («conversion»)
para os trés paises em conjunto, ndo separadamente. O formulario do pedido de
transformagéo («conversion») disponibilizado pelo Instituto apenas permite que a
Bélgica, os Paises Baixos e o Luxemburgo sejam designados em conjunto. Se o
requerente indicar apenas um destes trés paises, o Instituto considerara que se
trata de um pedido de transformacgio («conversion») para a Bélgica, os Paises
Baixos e o Luxemburgo e reencaminhara o pedido para o Instituto da Propriedade
Intelectual do Benelux (BOIP).

® Se o pedido nao se referir a todos os produtos ou servigos para os quais o pedido
foi depositado ou para os quais a MUE foi registada, a indicagdo de que se refere
apenas a uma parte desses produtos ou servigos, juntamente com a indicacéo dos
produtos e servigos para os quais € requerida a transformacéao («conversion»).

® A indicagdo de que a transformacao («conversion») € requerida para diferentes
produtos e servigcos em diferentes Estados-Membros, juntamente com a indicagao
dos respetivos produtos e servigos para cada Estado-Membro.

O pedido de transformacao («conversion») pode ainda incluir a designagdo de um
representante junto do instituto nacional designado, se forem assinaladas as caixas
pertinentes do anexo do formulario do pedido de transformagao. Esta indicacdo é
voluntaria e ndo é relevante para o processo de transformagao («conversion») perante
o Instituto. Porém, sera util para os institutos nacionais quando estes receberem o
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pedido de transformagéao («conversion»), uma vez que poderdao comunicar de imediato
com um representante que esta autorizado a exercer junto do instituto nacional em
causa (ver ponto 6 infra).

5.3 Lingua

Artigo 146.°, n.° 6, e artigo 206.° do RMUE

Se o pedido de transformacao («conversion») disser respeito a um pedido de MUE,
deve ser apresentado na lingua em que esse pedido foi apresentado ou na segunda
lingua nele indicada.

Se o pedido de transformagdo («conversiony») disser respeito a um registo
internacional que designe a Unido e preceder a emissao da declaragao de concessao
de protecdo em conformidade com o artigo 79.° do RDMUE, deve ser apresentado na
lingua em que o pedido internacional foi apresentado a OMPI ou na segunda lingua
nele indicada.

Artigo 146.°, n.° 6, e artigo 206.° do RMUE

Se o pedido disser respeito ao registo de uma MUE, pode ser apresentado em
qualquer uma das cinco linguas do Instituto.

Se o0 pedido de transformagdo («conversiony) disser respeito a um registo
internacional que designe a Unido e for posterior a emissdo da declaragcao de
concessao de protegdo, pode ser apresentado em qualquer uma das cinco linguas do
Instituto, salvo se a transformacao («conversion») visar o retorno a situacao anterior,
caso em que o referido pedido devera ser apresentado em inglés, francés ou
espanhol.

No entanto, se o pedido de transformagdo («conversion») for apresentado no
formulario- disponibilizado pelo Instituto nos termos do artigo 65.° do RDMUE, o
formulario pode ser usado em qualquer uma das linguas oficiais da Unido, desde que
os 'elementos textuais sejam preenchidos numa das linguas do Instituto. Estes
elementos referem-se, em particular, a lista de produtos e servicos num pedido de
transformacéao («conversion») parcial. Em caso de uma transformacao («conversion»)
de retorno a situacao anterior («opting back»), a lista de produtos e servigcos deve ser
apresentada em inglés, francés ou espanhol.

5.4 Taxas

Artigos 140.°, n.° 1 e 3, 180.°, n.° 3, e anexo |, sec¢céo A, ponto 23, do RMUE

O pedido de transformagao («conversion»), incluindo a transformagao («conversion»)
de um registo internacional que designa a Unido, esta sujeito ao pagamento de uma
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taxa de 200 EUR. O pedido s6 sera considerado apresentado apés o pagamento da
taxa de transformacgéo. Tal significa que esta taxa tem de ser paga dentro do prazo de
trés meses supramencionado. Um pagamento realizado apds o termo desse prazo
sera considerado como tendo sido realizado tempestivamente se o interessado fizer
prova de que o pagamento foi realizado junto de um banco ou foi dada uma ordem de
transferéncia, num Estado-Membro e dentro do prazo de trés meses e se, por ocasido
do pagamento, tiver sido paga uma sobretaxa correspondente a 10% do montante
total devido (ver Linhas de orientacdo, Parte A, Disposi¢cdes gerais, Seccdo 3,
Pagamento de taxas, custas e encargos).

6 Exame pelo Instituto

6.1 Etapas do processo, competéncia

Artigo 140.° do RMUE

Artigo 23.° do RERMUE

O Instituto trata os pedidos de transformagao («conversion») do seguinte modo:

® examina-os,
® publica-os, e
® transmite-os aos institutos designados.

6.2 Exame

No seu exame dos pedidos, o Instituto concentra-se nos seguintes aspetos:

taxas

prazo

lingua

formalidades

motivos

representagao

transformagéao («conversion») parcial.

6.2.1 Taxas

Artigos 140.°, n.° 3, e 202.°, n.° 6, do RMUE

O Instituto verifica se a taxa de transformacao («conversion») foi paga dentro do prazo
aplicavel.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1590
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e7505-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=PT#d1e2239-37-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e7505-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e10971-1-1

Seccdo 2 Transformacao

Se a taxa de transformagéo («conversion») ndo tiver sido paga dentro do prazo
aplicavel, o Instituto informara o requerente de que o pedido de transformacéao
(«conversion») & considerado como nao tendo sido apresentado. Todas as taxas
pagas fora de prazo serao restituidas.

6.2.2 Prazo

Artigos 140.°, n.° 3, e 202.°, n.° 6, do RMUE

Se o pedido de transformacao for considerado como tendo sido apresentado por a
taxa de transformagdo («conversion») ter sido paga dentro do prazo aplicavel (ver
ponto 6.2.1 supra), o Instituto verificara se o pedido foi apresentado dentro do prazo de
trés meses.

Se o pedido de transformagao («conversion») nao tiver sido apresentado dentro do
prazo estabelecido, mas o pagamento tiver sido recebido atempadamente, o Instituto
rejeitara o pedido por inadmissibilidade. As taxas pagas nao serao restituidas.

6.2.3 Lingua

Artigo 146.°, n.° 6, e artigo 206.° do RMUE

O Instituto verificara se o pedido foi apresentado na lingua correta.

Se o pedido tiver sido apresentado numa lingua diferente das linguas admissiveis para
o processo de transformagéo («conversion») (ver ponto 5.3 supra), o Instituto enviara
ao requerente uma notificacdo. de irregularidades, estabelecendo um prazo para este
alterar o seu pedido de transformagao («conversion»). Se o requerente nao responder
a notificagdo, ndo sera dado seguimento ao pedido, que sera considerado como se
nao tivesse sido apresentado. As taxas pagas nao serao restituidas.

6.2.4 Formalidades

Artigo 22.°, alineas b), d) e €), do RERMUE

O Instituto verificara se o pedido cumpre os requisitos formais dos regulamentos
relativos as MUE (ver ponto 5 supra).

Se o requerente da transformacdo («conversion») nao tiver usado o formulario do
pedido de transformacao («conversion») disponibilizado pelo Instituto e a
irregularidade consistir na auséncia de indicacdo dos elementos referidos no
artigo 22.°, alineas b), d) ou e), do RERMUE, o requerente sera convidado a fornecer
as informacgdes em falta ou, no caso de essas informagdes poderem ser facilmente
obtidas a partir dos dados de que o Instituto dispde, considerar-se-a que o requerente
autorizou o Instituto a disponibilizar os extratos pertinentes da sua base de dados aos
institutos designados.
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6.2.5 Motivos

Artigos 139.°, n.° 2, e 202.°, n.° 8, do RMUE

O Instituto verificara:

® se existe um dos motivos para transformagéo («conversion») enumerados no
ponto 2 supra;

® se existe um dos motivos que inviabilizam a transformacdo («conversiony)
enumerados no ponto 4 supra;

® no caso de uma transformacao («conversion») de retorno a situagdo anterior, se
teria sido possivel, na data do registo internacional, designar o Estado-Membro em
causa num registo internacional;

® no caso de transformacdo («conversion») parcial, se os produtos e servicos a
transformar faziam efetivamente parte — e ndo excedem — os produtos e servigos
abrangidos pela MUE ou registo internacional que designa a Unido no momento em
que essa marca caducou ou deixou de produzir efeitos (ver ponto 6.3 infra);

® no caso de transformagéo («conversion») parcial no sentido em que parte da MUE
ou registo internacional que designa a Unido permanece valida, se os produtos e
servicos a transformar se sobrepdem aos produtos e servigos para os quais a
marca permanece valida (ver ponto 6.3 infra).

Estas duas ultimas etapas do exame visam evitar que a transformacgao («conversiony)
abranja produtos e servigos mais numerosos ou mais abrangentes do que aqueles que
foram recusados ou anulados.

Se o pedido de transformagdo («conversion») nao respeitar nenhum dos demais
elementos e indicagdes obrigatorios referidos nos pontos 4 e 5.2 supra, o Instituto
endereca ao requerente uma notificacdo de irregularidades, estabelecendo um prazo
para este alterar o seu pedido de transformacao («conversion»). Se o requerente nao
responder a notificagao, nao sera dado seguimento ao pedido, que sera considerado
como se nao tivesse sido apresentado. As taxas pagas nao serao restituidas.

6.2.6 Representagao

Artigos 119.°, n.° 3, € 120.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 74.°, n.%°s 1 a 3, do RDMUE

Sao0 aplicaveis as regras gerais em matéria de representagdo (ver Linhas de
orientacdo, Parte A, Disposicoes gerais, Seccdo 5, Representacao profissional). O
requerente da transformagao («conversion») pode designar um novo representante ou
um representante adicional (advogado ou mandatario junto do Instituto) para o
processo de transformagéao («conversiony).

Qualquer autorizagcao para atuar em nome do requerente ou titular apenas é valida
para atos perante o Instituto. Se um representante designado para processos perante
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o Instituto pode ou nao atuar perante o instituto nacional no contexto do pedido
nacional resultante e, na afirmativa, se precisa ou ndo de apresentar uma autorizagao
adicional, é determinado pela legislagdo nacional em causa.

6.2.7 Transformacao («conversion») parcial

Artigo 139.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 22.°, alinea e), do RERMUE

Se a transformacao («conversion») for pedida apenas para alguns dos produtos e
servicos ou para diferentes produtos e servigos para diferentes Estados-Membros
[transformacao («conversion») parcial], o Instituto verificara se os produtos e servigos
para os quais a transformagao («conversion») € pedida estéo incluidos nos produtos e
servigos a que se aplica o motivo para transformacao («conversion»). A esta avaliagéo
aplicam-se os mesmos critérios que em situacdes processuais semelhantes, como a
limitacdo de um pedido ou a recusa parcial num processo de oposicao.

Se um pedido for parcialmente recusado ou um registo for parcialmente declarado
nulo/extinto, a transformagéo («conversion») apenas pode ser pedida relativamente
aos produtos ou servicos para os quais o pedido foi recusado ou o registo foi
declarado nulo ou extinto, e ndo para os produtos ou servigos para os quais o pedido
ou o registo permanece valido.

Se um pedido for limitado ou um registo for objeto de uma rendncia parcial, a
transformacao («conversion») apenas pode ser pedida relativamente aos produtos ou
servigos objeto da limitagdo ou renuncia parcial, € ndo para os produtos ou servigos
para os quais o pedido ou o registo permanece valido. Porém, no caso de a limitagao
ou renuncia parcial ter lugar na decorréncia de uma decisdo, € aplicavel o disposto no

ponto 4.3 supra.

Nos casos acima referidos, o requerente deve indicar para que produtos e servicos é
pedida a transformacao («conversion»). A indicagdo da limitagdo por exclusdo, com
recurso a expressoes como «bebidas, com excec¢ao de...», € admissivel do mesmo
modo que é admissivel aquando da apresentagao ou limitacdo de um pedido de MUE
ou da renuncia parcial a um registo de MUE (ver Linhas de orientacéo, Parte B,
Exame, Seccdo 3, Classificacdo).

6.3 Publicacao do pedido e inscricao no Registo

Artigo 111.°, n.° 3, alinea p), e artigo 140.°, n.° 2, do RMUE

Apoés a aceitagao de um pedido de transformacao que seja considerado apresentado
em virtude da taxa aplicavel ter sido paga, e desde que esse pedido tenha por objeto
um pedido de MUE publicado ou uma MUE registada, o Instituto inscrevera no Registo
de Marcas da Uniao Europeia a rececao do pedido de transformacéo.
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Artigo 140.°, n.° 2, do RMUE

Depois de examinar o pedido de transformacgao («conversion») e de constatar que o
mesmo nao apresenta problemas, o Instituto procedera ao seu registo e a sua
publicacdo no Boletim de MUE. Porém, o pedido de transformagao («conversion») ndo
sera publicado se for apresentado antes de o pedido de MUE ter sido publicado em
conformidade com o artigo 44.° do RMUE.

Artigo 140.°, n.°s 1 e 2, do RMUE

Artigo 23.° do RERMUE

O pedido de transformagdo («conversion») s6é & publicado depois de o Instituto ter
terminado o seu exame e concluido que o pedido estd em ordem e que a taxa
aplicavel foi paga.

Artigo 23.° do RERMUE

A publicagdo do pedido de transformagéo («conversion») deve conter as indicagdes
referidas no artigo 23.° do RERMUE e, salvo se disser respeito a um registo
internacional que designe a Unido, deve incluir uma referéncia a anterior publicagdo no
Boletim de MUE e a data do pedido de transformagao («conversion»).

Artigos 40.°, n.° 1, e 202, n.°5, 6, 7 e 8, do RMUE

Artigo 23.° do RERMUE

As listas dos produtos e servicos para os quais a transformagéo («conversiony) é
pedida nao sao publicadas se a transformacao («conversion») disser respeito a um
registo internacional que designa a Uniéo.

6.4 Transmissao aos institutos designados

Artigos 140.°. n.°3 e 5,e 141.°, n.° 1, do RMUE

Depois de ter terminado o seu exame do pedido de transformagéo («conversion») e
concluido que o mesmo esta em ordem, o Instituto transmite de imediato o pedido aos
institutos designados. Essa transmissao ¢é feita independentemente do facto de ja ter
sido efetuada alguma publicagdo necessaria.

O Instituto enviara uma copia do pedido de transformagédo («conversion») aos
institutos designados e disponibilizar-lhes-a um extrato da sua base de dados que
contenha os dados referidos no artigo 111.°, n.° 2, do RMUE relativos a MUE ou ao
registo internacional objeto de transformacao. Qualquer servigo central da propriedade
industrial a que o pedido de transformagao («conversion») seja transmitido pode obter
junto do Instituto todas as informagdes adicionais relativas ao pedido que lhe
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permitirdo tomar uma decisdo quanto a marca nacional resultante da transformacgao
(«conversion»).

Artigo 140.°, n.° 5, do RMUE

Simultaneamente, o Instituto informarda o requerente da transformacdo da data de
transmiss&o aos institutos nacionais.

No caso de uma transformacdo («conversion») de retorno a situagéo anterior, a OMPI
tratara o pedido como se se tratasse de uma designagao posterior, em conformidade
com aregra 24, n.°s 6 e 7, do Regulamento Comum.

Se o instituto designado for um instituto nacional, a transformagéo dara origem a um
pedido ou registo nacional.

Artigo 141.°, n.° 3, do RMUE

A legislacdo nacional em vigor nos Estados-Membros em causa pode exigir que o
pedido de transformagéo («conversion») satisfaga um ou a totalidade dos seguintes
requisitos.

® Pagamento de uma taxa nacional de depdsito.

® Apresentacdo de uma traducdo do pedido e documentos anexos para uma das
linguas oficiais do Estado-Membro em questdo. Em particular, no caso de pedidos
de transformagao («conversion») apresentados antes da publicacdo da MUE, o
instituto nacional exige normalmente uma tradug¢ao da lista de produtos e servicos.

® |ndicagao de um endereco profissional no Estado-Membro em causa.

® Apresentacdo de uma representagcdo da marca no numero de exemplares
especificado pelo Estado-Membro em causa.

Sao aplicaveis as regras nacionais em matéria de designagdo de um mandatario
nacional. Quando ¢é indicado, no formulario de pedido de transformacao
(«conversion»), um mandatario para o processo perante um dado instituto nacional,
esse instituto nacional pode -comunicar diretamente com esse mandatario, pelo que
nao € necessaria uma comunicagao separada para designar um mandatario nacional.

Artigo 141.°, n.° 2, do RMUE

A legislacao nacional pode ndo sujeitar o pedido de transformacao («conversion») a
quaisquer requisitos formais diferentes dos previstos nos regulamentos relativos a
MUE.

7 Efeitos da transformagao («conversiony»)

Artigo 139.°, n.° 3, do RMUE

Em cada Estado-Membro em causa, o pedido de marca nacional resultante da
transformacéao («conversion») beneficia da data de apresentacao ou, se existir, da data
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de prioridade do pedido de MUE, bem como da antiguidade de uma marca anterior
com efeito nesse Estado-Membro validamente reivindicada para o pedido ou registo
de MUE ao abrigo do artigo 39.° ou 40.° do RMUE. Para informagdes sobre a
transformacgao («conversion») de uma MUE em pedidos de marcas nacionais em
novos Estados-Membros, ver Linhas de orientacdo, Parte A, Disposicdes gerais,
Seccao 9, Alargamento.

Em caso de transformacao («conversion») de retorno a situagao anterior, o pedido
internacional resultante da designagédo posterior do Estado-Membro ao abrigo da
regra 24, n.° 6, alinea e), e n.° 7, do Regulamento Comum ostentara a data original do
registo internacional que designa a Unido, ou seja, a data efetiva do registo
internacional (incluindo, se for caso disso, a sua data de prioridade) ou a data da
designacéo posterior da Unido.

Nao existe, contudo, um procedimento harmonizado para o exame das MUE
transformadas pelos institutos nacionais. Conforme referido na introducéo, o processo
de transformagao («conversion») comporta duas etapas, sendo a segunda etapa — o
processo de transformacao («conversion») propriamente dito — da competéncia dos
institutos nacionais. Consoante a legislagdo nacional, @ marca transformada é
registada imediatamente ou é submetida ao processo de apreciacdo, registo e
oposi¢ao nacional, como se se tratasse de um pedido de marca nacional normal.

Os pedidos nacionais resultantes da transformacéo de uma MUE, ou pedido de MUE
anterior, sdo considerados existentes logo que seja apresentado um pedido de
transformacao («conversiony) valido. Em consequéncia, em processos de oposicao,
tais direitos sdo considerados devidamente identificados para efeitos de
admissibilidade ao abrigo do artigo 2.°, n.° 2, alinea b) i), do RDMUE, se o oponente
indicar o numero da MUE ou pedido de MUE em transformagao («conversion») e os
paises para os quais pediu a transformacao («conversiony).

Se, durante o processo de oposicao ou de declaragdo de nulidade com fundamento
em motivos absolutos, o pedido de MUE (ou a MUE) em que a oposigcao se baseia
deixar de existir ou a lista de produtos e servigos for limitada e, paralelamente, for
apresentado um pedido de transformagéao («conversion»), o processo de oposi¢cao ou
de declaragao de nulidade podera prosseguir. Tal deve-se ao facto de os registos de
marcas nacionais resultantes da transformacgao («conversion») de um pedido de
registo de MUE (ou de uma MUE) poderem constituir a base do processo de oposigao
ou de declaragao de nulidade originalmente instaurado com fundamento nesse pedido
ou registo de MUE (acérddo de 15 de julho de 2008, R 1313/2006-G, CARDIVA
(fig.) / CARDIMA (fig.)) (ver também Linhas de orientacdo, Parte C, Oposicao,
Seccao 1, Processo de oposigéo, ponto 4.2.2.2).
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1 Introducao

Artigo 1.°, n.° 2, artigos 19.2,20.° e 28.°, artigo 111.°, n.° 1 e artigo 111.°, n.° 3, alinea @),
do RMUE

Artigos 27.°, 28.° e 34.° do RDMC

Artigo 23.°, artigo 69.°, n.° 1, e artigo 69.°, n.° 3, alinea i), do REDMC

Entende-se por transmissdo a mudanga de propriedade, de uma entidade para outra,
dos direitos de titularidade de uma marca da Unido Europeia (MUE) ou de um pedido
de MUE. As MUE e os pedidos de MUE podem ser transmitidos do atual titular para
um novo titular, principalmente a titulo de cessdo ou de sucessdo legal. Salvo
disposicao em contrario, a pratica aplicavel as MUE é igualmente aplicavel a pedidos
de MUE.

A transmissdo pode limitar-se a alguns dos produtos ou servicos para 0s quais a
marca foi registada ou solicitada (transmissao parcial). Contrariamente a uma licenga
ou transformacao («conversion»), a transmissdo de uma MUE ndo pode afetar o
carater unitario da mesma. Consequentemente, nao ¢é possivel transmitir
«parcialmente» uma MUE para alguns territérios ou Estados-Membros.

Os modelos ou desenhos comunitarios registados (DMCR) e os pedidos de DMCR
também podem ser objeto de transmissao.

As disposicoes do RDMC e do REDMC relativas a transmissao de desenhos ou
modelos comunitarios registados sao praticamente idénticas as disposicboes
equivalentes do RMUE, do RDMUE e do RERMUE. Consequentemente, as
disposicoes que se seguem aplicam-se, mutatis mutandis, aos DMCR. As
excegoes e particularidades relativas aos DMCR sao descritas em pormenor nos
pontos 3 e 7 infra.

A pedido de uma das partes, as transmissdes de MUE sao inscritas no Registo de
MUE.

De acordo com o artigo 20.° do RMUE, o registo de uma transmissao nao constitui
condicdo para a validade da mesma. No entanto, se a transmissao nao for registada
pelo Instituto, o sucessor ndo podera invocar os direitos emergentes da MUE. Além
disso, o novo titular ndo recebera comunicagdes do Instituto, especialmente no
decurso de processos inter partes, nem sera notificado do prazo de renovagao da
marca. Além disso, de acordo com o artigo 19.° do RMUE, em todos os aspetos da
MUE enquanto objeto de propriedade que nao sejam complementarmente definidos
por disposicdes do RMUE, o endereco do titular determina a legislagdo nacional
subsidiaria aplicavel. Consequentemente, é importante registar uma transmissdo no
Instituto a fim de garantir clareza quanto ao direito a MUE e a pedidos de MUE.
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1.1 Transmissoes

Artigo 20.°, n.°s 1 e 2, do RMUE

Artigo 28.° do RDMC

A transmissdo de uma MUE envolve dois aspetos, a saber, a validade da transmissao
entre as partes e o impacto dessa transmissao nos processos perante o Instituto,
sendo que esse impacto ocorre apenas apos a inscrigao da transmissao no Registo de
MUE (ver ponto 1.2 infra).

No que diz respeito a validade da transmissao entre as partes, o RMUE permite que
uma MUE seja transmitida independentemente de qualquer transmissao da empresa a
que a mesma pertence (acérddao de 30 de margo de 2006,C-259/04, Elizabeth
Emanuel, EU:C:2006:215, n.° 45 e 48).

1.1.1 Cessao

Artigo 20.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 28.° do RDMC

Quando a transmissao tiver lugar mediante cessao, s6 é valida se for efetuada por
escrito e assinada por ambas as partes, salvo se resultar de uma decisdo judicial ou
de uma decisao tomada pelo Instituto nos termos do artigo 21.° do RMUE. Este
requisito formal relativo a validade da transmissdo de uma MUE é aplicavel
independentemente do facto de, nos termos da legislagédo nacional em matéria de
transmissdo de marcas (nacionais), uma cessao ser valida mesmo que nao cumpra
uma determinada formalidade, como a necessidade de a transmissao ser feita por
escrito e incluir a assinatura de ambas as partes.

No entanto, a mudanga de titularidade de DMCR devido a um processo de
reivindicacdo perante uma autoridade nacional ndo €& processada através uma
transmissdo, mas sim através de uma alteragao da titularidade resultante da deciséo
final nos termos do artigo 15.° do RDMC.

1.1.2 Sucessao

Por morte do titular de uma MUE, os herdeiros tornam-se titulares dessa marca a titulo
de sucessao individual ou universal. Esta questdo é também contemplada pelas regras
aplicaveis as transmissoes.
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1.1.3 Fusao

Existe igualmente sucessao universal quando ocorre uma fusdo de duas empresas
que conduz a criacdo de uma nova empresa Ou a uma aquisicdo em que uma
empresa assume o controlo de outra. Em caso de transmissdo da totalidade da
empresa que ¢é titular da marca, presume-se que a transmissao inclui a MUE, a menos
que, nos termos da legislacao aplicavel a transmissao, tenha sido estabelecido um
acordo em sentido contrario ou as circunstadncias imponham manifestamente o
contrario.

1.1.4 Legislagao aplicavel

Artigo 19.° do RMUE

Artigo 27.° do RDMC

Salvo disposicao em contrario prevista no RMUE, as transmissdes estdo sujeitas a
legislacao nacional de um Estado-Membro, determinada pelo artigo 19.° do RMUE. A
legislacdo nacional aplicavel nos termos dessa disposi¢ao é a legislagdo nacional em
geral e, consequentemente, inclui também o direito internacional privado, o qual pode,
por sua vez, remeter para a legislagcao de outro Estado.

1.2 Efeitos juridicos da transmissao

Artigo 20.°, n.° 11, do RMUE

Artigo 13.° do RERMUE

Artigo 28.° do RDMC

Artigo 23.° do REDMC

Enquanto a transmissdo nao tiver sido inscrita no Registo de MUE ou de DMCR, o
sucessor nao podera invocar os direitos decorrentes do registo da MUE ou do DMCR
(ver, mutatis mutandis, acordao do Tribunal de Justica de 16 de janeiro de 2020,
T-128/19, Sativa, EU:T:2020:3, n.° 22, 25-26).

O mesmo se aplica a uma transmisséo baseada na execucido de uma decisdo, mesmo
que a decisao tenha estabelecido a titularidade com efeitos anteriores ou ex tunc (ver

ponto 7).

No entanto, no periodo que medeia entre a data em que o Instituto recebe o pedido de
registo de uma transmissdo e a data de registo da mesma, o novo titular tem ja a
possibilidade de fazer comunicagdes ao Instituto tendo em vista a observancia de
prazos. Se, por exemplo, uma parte tiver requerido o registo da transmissdo de um
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pedido de MUE relativamente ao qual o Instituto levantou obje¢cbes com base em
motivos absolutos, o novo titular podera responder as objec¢des (ver ponto Ginfra).

No contexto de um pedido de registo de uma transmissao, o Instituto verificara apenas
se foram apresentadas provas suficientes da transmissao em causa.

Relativamente as alteracdes de titularidade na sequéncia de processos nacionais de
reivindicagcdo de DMCR, ver ponto 3.

2 Transmissoées vs. modificagées do nome

Artigo 55.° do RMUE

Artigo 19.° do REDMC

Ha que fazer a distingdo entre uma transmisséo e uma modificagdo do nome do titular.

A alteracao do nome do titular € uma alteragdo que nao afeta a identidade deste,
enquanto uma transmissao € uma alteragéo da identidade do titular.

Mais especificamente, a mudanca de nome de uma pessoa singular por motivo de
casamento ou na decorréncia de um processo oficial relacionado com a mudanga de
nome ou quando & usado um pseudénimo em vez do nome civil, etc., ndo implica uma
transmissdo. Em todos esses casos, a identidade do titular ndao é afetada.

Se 0 nome ou o estatuto empresarial de uma pessoa coletiva for modificado, o critério
para distinguir uma transmissdo de uma simples modificacdo de nome consiste em
saber se a identidade da pessoa coletiva se mantém ou ndo. Se a identidade se
mantiver, a modificagao sera registada como uma modificagdo de nome (acérdao de 6
de setembro de 2010, R 1232/2010-4, Cartier, n.° 12-14). Por outras palavras, quando
nao ha lugar a cessacao da entidade juridica (como aconteceria no caso de uma fuséo
mediante incorporacdo, em que uma empresa € integralmente absorvida por outra e
deixa de existir) e quando nao é criada uma nova entidade juridica (por exemplo, na
decorréncia da fusdo de duas empresas conducente a criagdo de uma nova entidade
juridica), ha apenas uma mudanca da organizacdo empresarial formal que ja existia e
nao da identidade propriamente dita. Consequentemente, a modificacao sera registada
como uma modificagao do nome, se for caso disso.

Por exemplo, se uma MUE estiver registada em nome da Empresa A e, em resultado
de uma fusdo, essa empresa for absorvida pela Empresa B, ha lugar a uma
transferéncia de ativos da Empresa A para a Empresa B.

Do mesmo modo, aquando de uma divisao da Empresa A em duas entidades
separadas, sendo uma a Empresa A original e a outra a nova Empresa B, se a MUE
em nome da Empresa A passar a ser propriedade da Empresa B, havera lugar a uma
transmissao de ativos.

Normalmente, ndo ha lugar a uma transmissao se o numero de registo da empresa no
registo nacional das sociedades néo for alterado.
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No entanto, existe, em principio, a presuncado prima facie de uma transmissao de
ativos se houver mudanga de pais (ver, porém, acorddao de 24 de outubro de 2013,
R 546/2012-1, PARFUMS LOVE / LOVE et al.).

Em caso de duvida quanto a legislagdo nacional aplicavel a pessoa coletiva em
questao, o Instituto pode solicitar as informacdes pertinentes ao autor do pedido de
registo de modificagdo do nome.

Assim, salvo disposicao em contrario na legislagdo nacional aplicavel, uma alteragao
do tipo de empresa sera tratada como uma modificagdo do nome e ndo como uma
transmissdo, desde que nao seja acompanhada de uma transmissdo de ativos
efetuada por meio de uma fusédo ou de uma aquisicao.

Porém, uma mudanca de tipo de empresa que resulte de uma fuséo, de uma divisédo
ou de uma transmissao de ativos pode configurar um caso de transmissao,
dependendo de qual das empresas absorve ou é separada da outra, ou qual das
empresas transmite que ativos para a outra.

21 Pedido erréneo de registo de uma modificagdao de nome

Artigo 55.°, n.°1, 3 e 5, e artigo 162.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 71.° do RDMC

Artigo 19.°, n.°s 1, 5e 7, do REDMC

Quando é apresentado um pedido para registar uma modificagdo do nome, mas as
provas revelam que o que esta efetivamente em causa € a transmissdo de uma MUE,
o Instituto informa o requerente desse facto e convida-o a apresentar um pedido de
registo de uma transmissao dentro de um prazo especifico. Se o requerente concordar
ou nao apresentar prova em contrario e depositar o respetivo pedido de registo de
uma transmissao, a transmissado sera registada. Se o requerente ndo modificar o
pedido e insistir em registar a modificagdo como uma modificacdo de nhome, ou se nao
responder, o pedido de registo de uma modificagdo de nome sera indeferido. A parte
em questdo pode interpor recurso dessa deciséo.

Podera ser apresentado em qualquer momento um novo pedido de registo da
transmisséao.

2.2 Pedido erréneo de registo de uma transmissao

Artigo 20.°, n.°s 5 e 7, do RMUE

Artigo 23.°, n.s 1 e 5, do REDMC

Quando é apresentado um pedido de registo de uma transmissdo, mas o que esta
efetivamente em causa é uma modificagdo do nome de uma MUE, o Instituto informa
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desse facto o requerente e convida-o a dar o seu consentimento, dentro de um prazo
especificado, para inscrever as indicagdes relativas ao titular no Registo de MUE. Se o
requerente concordar, a modificagdo de nome sera registada. Se o requerente nao
concordar e insistir em registar a modificagao como transmissao, ou se nao responder,
o pedido de registo de uma transmissao sera indeferido.

3 Transmissoes / Mudancas de titularidade devidas a
processos de reivindicagao de DMCR

Artigos 15.° e 16.° do RDMC

Deve distinguir-se a transmissao de uma mudanca de titularidade na sequéncia de um
processo de reivindicagao relacionado com um DMCR.

Nos termos do artigo 15.° do RDMC, os DMCR podem ser objeto de um processo de
reivindicacdo e de alteragdes subsequentes de titularidade. Tais alteragbes de
titularidade estdo sujeitas a uma decisdo final da autoridade competente e sao
inscritas no Registo de DMCR a titulo gratuito. Para mais informagdes, ver Parte E
Operacbes de registo, Seccdo 3, Capitulo 2, Licencgas, direitos reais, execucao
forcada, processos de insolvéncia, processos -de reivindicacdo ou processos
semelhantes, ponto 8.2.

A principal diferenca entre a mudanca de titularidade e a transmissdao de um DMCR é
que a mudancga de titularidade é gratuita, enquanto uma transmissao esta sujeita a
taxa. Além disso, os efeitos que uma mudanga de titularidade pode ter nas licengas ja
existentes e noutros direitos sao diferentes dos efeitos das transmissdes. As licencas e
outros direitos caducam quando o titular for inscrito no Registo (artigo 16.°, n.° 1, do
RDMC).

A opcao de reivindicagao do direito a um DMCR n&o existe para as MUE. As decisdes
relativas a titularidade de uma MUE devem ser aplicadas através de uma transmissao,
conforme referido no ponto 1.2.

4 Requisitos formais e materiais relativos a um pedido
de registo de uma transmissao

Recomenda-se vivamente que o pedido de registo de uma transmisséao relativa a uma
MUE seja apresentado por via eletronica através do sitio Web do Instituto (registos
eletronicos). O uso dos registos eletronicos apresenta vantagens, nomeadamente a
rececao automatica da confirmagao eletrénica do pedido, bem como a possibilidade de
usar a funcdo de gestdo com vista a um preenchimento rapido do formulario para
todas as MUE que forem necessarias.
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4.1 Linguas

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

Artigo 80.°, alinea a), do REDMC

O pedido de registo de uma transmissao relativa a um pedido de MUE deve ser
apresentado na primeira ou na segunda lingua indicadas nesse pedido.

Artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 80.°, alinea c), do REDMC

O pedido de registo de uma transmissao relativa a uma MUE deve ser apresentado
numa das cinco linguas do Instituto, isto é, alemao, espanhol, francés, inglés ou
italiano.

No entanto, se o pedido de registo de uma transmissao for apresentado no formulario
disponibilizado pelo Instituto nos termos do artigo 65.°, n.° 1, alinea e) do RDMUE ou
do artigo 68.° do REDMC, o formulario pode, de acordo com o artigo 146.°, n.° 6, do
RMUE e com o artigo 80.°, alinea ¢) do REDMC, ser usado em qualquer uma das
linguas oficiais da Unido Europeia, desde que seja preenchido numa das linguas do
Instituto no que se refere aos elementos textuais.

Quando o pedido de registo da transmissao diz respeito a mais do que um pedido de
MUE, o requerente deve selecionar uma lingua para o pedido que seja comum a todas
as MUE em questao. Caso nao exista uma lingua comum, devem ser apresentados
pedidos de registo da transmisséo separados.

Quando o pedido de registo da transmissao diz respeito a mais do que um registo de
MUE, o requerente deve selecionar, como lingua comum, uma das cinco linguas do
Instituto.

Artigo 24.° do RERMUE

Artigo 81.°, n.° 2, do REDMC

Os documentos comprovativos podem ser apresentados em qualquer uma das linguas
oficiais da Uniao Europeia. Esta regra é aplicavel a qualquer documento apresentado
como prova da transmissdo, nomeadamente um documento de transmissao
autenticado ou um certificado de transmissdo, uma escritura de cessao, um extrato de
um registo comercial ou uma declaragado de aceitacao do registo do sucessor legitimo
como o novo titular.

Quando os documentos de apoio sdo apresentados numa lingua oficial da Uniao
Europeia que nado é a lingua do processo, o Instituto podera exigir uma tradugéo para
essa lingua. O Instituto fixara um prazo para a apresentagdo da tradugdo. Se a
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tradugado nao for apresentada dentro do prazo estabelecido, o documento ndo sera
levado em conta e sera considerado como nao tendo sido apresentado.

4.2 Pedido de registo de uma transmissao apresentado para
mais do que uma marca

Artigo 20.°, n.° 8, do RMUE

Artigo 23.°, n.° 6, do REDMC

Apenas pode ser apresentado um pedido Unico de registo de uma transmissao relativa
a duas ou mais MUE se, em cada um dos casos, o titular registado e o beneficiario ou
cessionario forem os mesmos.

E necessario apresentar pedidos em separado quando o titular original e o novo titular
ndo sdo exatamente os mesmos para cada marca. E esse o0 caso, por exemplo,
quando existe um sucessor legitimo para a primeira marca e varios sucessores
legitimos para outra marca, mesmo que 0 sucessor legitimo para a primeira marca
seja um dos sucessores legitimos para a outra marca. O facto de o representante ser
0 mesmo em todos os casos é irrelevante.

Se, em tais casos, for apresentado um unico pedido, o Instituto enviara uma carta
solicitando esclarecimentos. O requerente pode superar:a objegdo, quer limitando o
pedido de registo da transmissdo as MUE ou aos pedidos de MUE relativamente aos
quais sO existe um unico e mesmo titular original e um Unico e mesmo novo titular,
quer declarando o seu consentimento para que o seu pedido seja objeto de dois ou
mais procedimentos distintos. Caso contrario, o pedido de registo de uma transmissao
sera indeferido na sua totalidade. A parte em questdo pode interpor recurso dessa
decisao.

4.3 Partes no processo

Artigo 20.°, n.° 4, e artigo 20.°, n.° 6, alinea b), do RMUE

Artigo 13.°, n.° 3, do RERMUE

Artigo 28.°, alinea a), do RDMC

Artigo 23.°, n.° 4, do REDMC

Estdo autorizados a requerer o registo de uma transmissao perante o Instituto:

o(s) titular(es) de MUE, ou

o(s) titular(es) de MUE em conjunto com o(s) cessionario(s), ou
o(s) cessionario(s), ou

um tribunal ou uma autoridade.

N
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As condig¢des formais que o pedido deve observar dependem de quem apresenta o
pedido.

4.4 Requisitos formais

4.4.1 Indicagdes relativas a MUE e ao novo titular

Artigo 20.°, n.° 5, do RMUE

Artigo 2.°, n.° 1, alineas b) e e), e artigo 13.°, n.° 1, do RERMUE

Artigo 1.°, n.° 1, alineas b) e e), e artigo 23.°, n.°s 1 e 2, do REDMC

O pedido de registo de uma transmissao deve conter as seguintes informacoes.

1. O numero de registo da MUE em questdo. Se o pedido se referir a varias MUE,
deve ser indicado o numero de registo de cada uma delas.

2. Os dados do novo titular. Caso se trate de uma pessoa singular, deve indicar-se o
nome, o endere¢o e a nacionalidade. Caso se trate de uma pessoa coletiva, o
pedido deve indicar a designacgéao oficial e a forma juridica da pessoa coletiva, que
pode ser abreviada da forma habitual (por exemplo, S.L., S.A, Ltd., PLC, etc.). O
numero de identificacao nacional da empresa também pode ser especificado, se
estiver disponivel. Tanto as pessoas singulares como as pessoas coletivas devem
indicar o Estado em que estdo domiciliadas ou em que tém a sua sede ou um
estabelecimento. O Instituto recomenda vivamente que se indique o Estado de
constituicdo no caso das empresas americanas, se aplicavel, para que se
possa fazer uma distingao clara entre os diferentes titulares na sua base de
dados. Estes dados correspondem as indicagdes exigidas a um requerente que
apresenta um novo pedido de MUE. No entanto, se o Instituto ja tiver atribuido um
numero de ID ao novo titular, bastara indicar esse niumero juntamente com o0 nome
do novo titular.

O formulario disponibilizado pelo Instituto requer igualmente a indicagcdo do nome
do titular original. Esta indicagao facilitara o tratamento do processo por parte do
Instituto e das partes.

3. Se o novo titular designar um representante, o nome do representante e o nimero
de ID que Ihe foi atribuido pelo Instituto. Se nao tiver sido atribuido qualquer
numero de ID ao representante, deve ser indicado o seu enderego profissional.

Para os requisitos adicionais aplicaveis em caso de transmissao parcial, ver ponto 5
infra.

4.4.2 Representagcao
Sao aplicaveis as regras gerais em matéria de representacdo (ver Linhas de

orientacdo, Parte A, Disposicoes gerais, Seccdo 5, Partes no Processo e
Representagéo profissional).
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443 Assinaturas

Artigo 20.°, n.° 5, artigo 20.°, n.° 6, alinea b), e artigo 119.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 13.°, n.° 2, do RERMUE

Artigo 23.°, n.°s 1 e 4, do REDMC

Os requisitos relativos a pessoa habilitada a apresentar e assinar o pedido de registo
da transmissao devem ser considerados em conjunto com o requisito relativo a
apresentacao da prova da transmissao. O principio € o de que as assinaturas do titular
original e do novo titular devem figurar, juntas ou em separado, no pedido de registo
da transmissdo ou num documento que o acompanhe. No caso de cotitularidade, e
sempre que a transmissdo respeitar a titularidade na globalidade, todos os cotitulares
devem assinar ou homear um representante comum.

Se o titular original e o novo titular assinarem ambos o pedido de registo da
transmissido, isso € suficiente e ndo sao necessarias provas adicionais da
transmissao.

Se o titular original for o requerente do registo da transmissao e se o pedido for
acompanhado de uma declaragdo assinada pelo sucessor legitimo atestando que
concorda com o registo da transmissao, isso € suficiente e ndo sdo necessarias
quaisquer provas adicionais.

Se o novo titular for o requerente do registo da transmissdo e se o pedido for
acompanhado de uma declaragido, assinada pelo titular original, atestando que

concorda com o registo do sucessor legitimo como novo titular, isso é igualmente
suficiente e ndo sdo necessarias quaisquer provas adicionais.

Se o titular original e o novo titular designarem o mesmo representante, este podera
assinar o pedido de registo da transmissdao em nome de ambos e ndo s&o necessarias
quaisquer provas adicionais. No entanto, se o representante que assina tanto em
nome do titular original como do novo titular ndo for o representante registado no
processo (isto é, num pedido que designe simultaneamente o representante e
transmita a MUE), o Instituto contactara o requerente do registo da transmisséo para
Ihe solicitar provas da transmissdo (autorizacdo assinada pelo titular original,
comprovativo da transmissao, confirmagao da transmissao por parte do titular original
ou do respetivo representante registado no processo).
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4.5 Prova da transmissao

Artigo 20.°, n.°s 2 e 3, do RMUE

Artigo 65.°, n.° 1, alinea e), do RDMUE

Artigo 13.°, n.° 1, alinea d), e artigo 13.°, n.° 2, do RERMUE

Artigo 28.° do RDMC

Artigo 23.°, n.° 1, alinea d), e n.° 4, alineas a) a c), e artigo 68.°, n.° 1, alinea c), do
REDMC

Uma transmissdo s6 pode ser registada quando confirmada por documentos que
estabelecam devidamente a transmissdo, como uma cépia do ato de transmissdo. No
entanto, tal como acima salientado, ndo é necessario apresentar uma copia do ato de
transmisséo se:

® 0 novo titular ou o respetivo representante apresentar o pedido de registo da
transmissao sozinho, acompanhado de uma declaragcao escrita assinada pelo titular
original (ou pelo respetivo representante) atestando que este concorda com o
registo da transmiss&o para o sucessor legitimo; ou

e o titular original ou o respetivo representante apresentar o pedido de registo da
transmissao sozinho, acompanhado de uma declaragao escrita assinada pelo novo
titular (ou pelo respetivo representante) atestando que este concorda com o registo
da transmissao; ou

® o pedido de registo da transmissédo for assinado pelo titular original (ou pelo
respetivo representante) e pelo novo titular (ou pelo respetivo representante); ou

® 0 pedido de registo da transmissao for acompanhado de um formulario de
transmissao preenchido ou de um documento assinado pelo titular original (ou pelo
respetivo representante) e pelo novo titular (ou pelo respetivo representante).

Sempre que seja necessaria a prova da transmissao, as partes no processo podem
igualmente usar os formularios estabelecidos nos termos do Tratado sobre o Direito
das Marcas, disponiveis no sitio Web da OMPI (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/
textdetails/12680). Os formularios relevantes sdo o Documento de Transmissido —
documento concebido como constituindo a transmissao (cessao) propriamente dita — e
o Certificado’ de Transmissao — documento no qual as partes declaram que foi
efetuada uma transmissdo. Ambos os documentos, devidamente preenchidos,
constituem prova suficiente da transmissao.

No entanto, ndo se excluem outros meios de prova. Assim, é possivel apresentar o
préprio contrato (escritura) ou qualquer outro documento comprovativo da
transmisséo.

No que diz respeito a confidencialidade, a parte que apresenta a prova deve ter em
conta que o conteudo dos processos esta disponivel para inspecéo publica, o que é
particularmente relevante quando os contratos ou outros documentos sao
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apresentados como elementos de prova para uma transmissdo, uma vez que podem
conter dados sensiveis. Por conseguinte, determinadas informagdes podem ser
rasuradas antes de serem submetidas ao Instituto ou determinadas paginas podem
ser omitidas. Os elementos de prova exigidos para justificar uma transmissdo nao
tém de incluir elementos comercialmente sensiveis, como o preco pago pela MUE em
questao.

Embora seja preferivel omitir a informagéo sensivel, em alternativa, os regulamentos
prevem efetivamente que a confidencialidade seja invocada sempre que a parte em
causa manifeste um interesse especial em manter confidencial uma parte do processo.
Para mais informagbes sobre os requisitos formais para invocar a confidencialidade,
ver as Linhas de orientagdo, Parte E, Operacdes de registo, Seccdo 5, ponto 5.1.3
«Partes do processo em relacdo as quais a parte interessada tenha manifestado um
interesse especial em manter a confidencialidadey.

Se a marca tiver sido objeto de varias transmissdes e/ou modificagcbes do nome do
titular sucessivas que n&o tenham sido previamente inscritas no Registo, basta
apresentar elementos de prova da cadeia de factos que conduziu a relagcédo entre o
titular original e o novo titular, ndo sendo necessario apresentar pedidos individuais
separados para cada modificacao.

Se a transmissdo da marca for a consequéncia da transmissdo da totalidade da
empresa do titular original, deverdo ser apresentados documentos comprovativos da
transmissdo ou cessao da totalidade da empresa.

Se a transmissdo for consequéncia de uma fusdo ou de outra sucessao a titulo
universal, o titular original ndo estara disponivel para assinar o pedido de registo da
transmissdo. Nessas circunstancias, o pedido deve ser acompanhado de documentos
comprovativos da fusdo ou sucessao a titulo universal, tais como extratos do registo
comercial.

Se a transmiss@o da marca for consequéncia de um direito real (in rem), de execugéo
forcada ou de um processo de insolvéncia, o titular original ndo podera assinar o
pedido de registo da transmissao. Nesses casos, o pedido deve ser acompanhado de
uma decisao final, emitida por uma autoridade nacional competente, que transmita a
titularidade da marca para o beneficiario.

Os documentos comprovativos ndo necessitam de ser autenticados nem € necessario
apresentar os originais. Os documentos originais passam a fazer parte do processo,

pelo que ndo podem ser restituidos a pessoa que os apresentou. E suficiente a
entrega de fotocopias simples.

Se o Instituto tiver motivos para duvidar da exatiddo ou da veracidade de um
documento, podera solicitar provas adicionais.

O Instituto examinara os documentos apenas para apurar se 0s mesmos confirmam
efetivamente o que é indicado no pedido, nomeadamente a identidade das marcas em
questdo e a identidade das partes, e se existe uma transmissdo. O Instituto ndo se
pronuncia nem decide sobre questdes de natureza contratual ou juridica decorrentes
do direito nacional (acordao de 9 de setembro de 2011, T-83/09, Craic, EU:T:2011:450,
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n.° 27). Em caso de duvida, incumbe aos tribunais nacionais analisar a questdo da
legalidade da prépria transmissao.

4.51 Traducéo dos elementos de prova

Artigo 146.°,. n.° 1, do RMUE

Artigo 24.° do RERMUE

Artigo 80.°, alineas a) e c), e artigo 81.°, n.° 2, do REDMC

Os elementos de prova devem ser apresentados:

1. na lingua do Instituto adotada como lingua do processo para o registo da
transmissao; ou

2. em qualquer lingua oficial da Unido Europeia que nao seja a lingua do processo.
Neste caso, o Instituto pode exigir a apresentagao da tradu¢cado do documento para
uma lingua do Instituto dentro do prazo por ele especificado.

Se os documentos de apoio forem apresentados numa lingua oficial da Uniao
Europeia que ndo seja a lingua do processo, o Instituto podera exigir uma tradugéo
para essa lingua. O Instituto fixarda um prazo para a apresentacido da traducio. Se a
tradugcado nao for apresentada dentro do prazo estabelecido, 0 documento ndo sera
levado em conta e sera considerado como nao tendo sido. apresentado.

4.6 Procedimento para sanar irregularidades

Artigo 20.°, n.°s 7 e 12, do RMUE

Artigo 28.° do RDMC

Artigo 23.°, n.° 5, do REDMC

O Instituto informara por escrito o requerente do registo da transmissao de eventuais
irregularidades no pedido. Se as irregularidades nao forem sanadas dentro do prazo
estabelecido nessa comunicagdo, o Instituto rejeitara o pedido de registo da
transmissdo. A parte em questao pode interpor um recurso dessa decisao.

4.7 Marcas coletivas e de garantia

Artigo 20.°, n.°5 e 7, e artigos 75.2, 79.°, 83.°, 84.° ¢ 88.° do RMUE

A pratica do Instituto no tratamento de pedidos de transmissao de marcas coletivas da
UE e de marcas de garantia da UE segue o principio de que qualquer novo titular de
uma marca coletiva da UE ou de uma marca de garantia da UE deve cumprir os
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mesmos requisitos iniciais que o titular inicial era obrigado a cumprir no momento do
deposito da MUE.

Entende-se, por conseguinte, que, quando for apresentado um pedido de transmissao
em relagdo a uma marca coletiva da UE ou a uma marca de garantia da UE, além dos
requisitos e dos documentos que comprovam a transmissao (artigo 20.°, n.° 5, do
RMUE), o Instituto exigira que o cessionario apresente regulamentos de utilizacdo
alterados (artigos 75.°, 79.°, 84.° e 88.° do RMUE). Especificamente no que respeita as
marcas de garantia da UE, o requerente tem de incluir no regulamento de utilizagdo
uma declaracdo que especifique claramente que estdo preenchidas as condigcdes do
artigo 83.°, n.° 2, do RMUE.

Se estes documentos nao forem anexados ao pedido de registo da transmissao ou se
nao cumprirem os requisitos dos artigos 75.°, 79.°, 84.° e 88.° do RMUE, sera
suscitada uma irregularidade nos termos do artigo 20.°, n.° 7, do RMUE e, caso a
irregularidade nao seja corrigida, o pedido de registo da transmissao sera recusado.

Para mais informacgdes sobre os requisitos formais das marcas coletivas da UE e das
marcas de garantia da UE, bem como sobre o conteudo e os requisitos dos
regulamentos de utilizagdo, ver Orientacbes, Parte B, Exame, Seccdo 2,
Formalidades, pontos 8.2 e 8.3.

5 Transmissoes parciais

Artigo 20.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 14.° do RERMUE

Uma transferéncia parcial respeita apenas a alguns dos produtos e servigos
abrangidos pela MUE, e s¢ é aplicavel a MUE (ndo a DMCR).

Implica a distribuicdo da lista original de produtos ou servicos entre a MUE
remanescente e a nova marca. Quando se trata de transmissdes parciais, o Instituto
adota uma terminologia especifica para identificar as marcas. No inicio do processo,
existe a marca «original». Trata-se da marca que foi objeto do pedido de transmissao
parcial. Apos o registo da transmissao, passam a existir duas marcas: uma é a marca,
que agora abrange menos produtos ou servicos e €& denominada marca
«remanescente», e a outra é a marca «nova», que abrange alguns dos produtos ou
servicos da marca original. A marca «remanescente» conserva o numero de MUE da
marca «original», enquanto a marca «nova» sera atribuido um novo numero de MUE.

Uma transmissao nao pode afetar o carater unitario da MUE. Consequentemente, uma
MUE nao pode ser transmitida «parcialmente» para alguns territorios.

Se existirem duvidas quanto ao carater parcial, ou ndo, da transmissao, o Instituto
informara desse facto o requerente do registo de transmissao e convida-lo-a a prestar
0s necessarios esclarecimentos.
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As transmissbes parciais sao igualmente possiveis quando o pedido de registo da
transmissdo se refere a mais do que uma MUE. As regras a seguir indicadas aplicam-
se a cada MUE incluida no pedido.

5.1 Regras relativas a distribuicao das listas de produtos e
servigos

Artigos 33.° e 49.° do RMUE

Artigo 14.°, n.° 1, do RERMUE

Comunicacgao n.° 1/2016 do Presidente do Instituto, de 8 de fevereiro de 2016

O pedido de registo de uma transmissao parcial deve indicar os produtos e servigos a
que a transmissao se refere (a lista de produtos e servigos para 0 «novo» registo). Os
produtos e servicos devem ser repartidos entre a MUE original e a nova MUE, de
modo a evitar sobreposi¢cdes entre os produtos e servigos que se mantém no registo
original e os que sdo incluidos no novo registo. As duas especificagdes em conjunto
nao devem ser mais extensas do que a especificagédo original.

Consequentemente, as indicacbes devem ser claras, precisas e inequivocas. Por
exemplo, caso se trate de uma MUE relativa a produtos ou servigos de varias classes
e a «divisdo» entre o registo novo e o registo original seja efetuada para classes
completas, bastara indicar as classes correspondentes ao novo registo ou ao registo
remanescente.

Se o pedido de registo de uma transmissdo parcial indicar produtos ou servigos
explicitamente mencionados na lista original, o Instituto mantera automaticamente, na
MUE original, os produtos e servicos que nao sdo mencionados no pedido de registo
da transmissao parcial. Por exemplo, se a lista contiver os produtos A, Be C e o
pedido de transmissao se referir ao produto C, o Instituto mantera os produtos A e B
no registo original e criara um novo registo para o produto C.

Para mais informagdes sobre o ambito da lista de produtos e servigos e sobre a pratica
do Instituto relativamente a interpretacdo das indicagbes gerais dos titulos de classe
da Classificagao de Nice, ver Linhas de orientacdo, Parte B, Exame, Seccgédo 3,
Classificacdo, e Comunicacéo n.° 1/2016 do Presidente do Instituto, de 8 de fevereiro
de 2016, relativa a aplicagao do artigo 28.° do RMUE (atual artigo 33.° do RMUE), e
respetivo anexo.

Em todos os casos, recomenda-se vivamente a apresentacdo de uma lista clara e
precisa dos produtos e servigos a transmitir, bem como uma lista clara e precisa dos
produtos e servigcos a manter no registo original. Além disso, a lista original deve ser
clarificada. Por exemplo, se a lista original respeitar a bebidas alcodlicas e a
transmiss&o respeitar a whisky e gin, a lista original deve ser alterada, restringindo-a a
bebidas alcodlicas, exceto whisky e gin.
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5.2 Recusas

Artigo 20.°, n.° 7, do RMUE

Se o pedido de registo de uma transmissdo parcial ndo observar as regras
anteriormente explicadas, o Instituto convidara o requerente a sanar a irregularidade.
Se as irregularidades nao forem sanadas, o Instituto rejeitara o pedido. A parte em
questao pode interpor um recurso dessa deciséo.

5.3 Criagao de uma nova MUE

Artigo 20.°, n.° 6, alinea c), do RMUE

Artigo 14.°, n.° 2, do RERMUE

Uma transmisséao parcial conduz a criagdo de uma nova MUE. Para esta nova MUE, o
Instituto criard um processo separado, que consistira huma cépia integral do processo
digital da MUE original, no pedido de registo da transmissdo e em toda a
correspondéncia relacionada com o pedido de registo da transmissao parcial. O
Instituto atribuira um novo numero de processo a MUE, que tera a mesma data de
depdsito e, se for o caso, a mesma data de prioridade que a MUE original.

No que respeita a MUE original, o Instituto incluird nos seus processos uma coépia do
pedido de registo da transmissdo, mas normalmente ndo incluira cépias da posterior
correspondéncia relacionada com esse pedido.

6 Transmissao no decurso de outros processos e
questoes relativas as taxas

Artigo 20.°, n.°s 11 e 12, do RMUE

Artigo 28.°, alineas b) e c), do RDMC

Sem prejuizo do direito de agir a partir do momento em que o Instituto recebe o pedido
de registo de uma transmissdo que envolva prazos de apresentagdo, o novo titular
passara automaticamente a ser parte em qualquer processo que envolva a marca em
questao a partir do momento em que a transmissao é registada.

A apresentacdo de um pedido de registo de uma transmissado ndo afeta os prazos ja
em curso ou fixados pelo Instituto, incluindo os que se referem ao pagamento de
taxas. Nao serao fixados novos prazos de pagamento. A partir da data de registo da
transmissdo, o novo titular passa a ser responsavel pelo pagamento das taxas
devidas.
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Consequentemente, é importante que, durante o periodo que medeia entre o depdsito
do pedido de registo de uma transmissao e a confirmagéao, por parte do Instituto, da
respetiva inscricdo efetiva no Registo ou no processo, o titular original e o novo titular
colaborem de forma ativa na comunicagado dos prazos e da correspondéncia recebida
no decurso de processos inter partes.

6.1 Questodes especificas em matéria de transmissoées parciais

Artigo 20.°, n.° 10, do RMUE

No caso de transmissdes parciais, a nova MUE encontrar-se-a na mesma fase
processual que a MUE original (remanescente). Qualquer prazo pendente relativo a
MUE original sera considerado pendente tanto para a MUE original como para a nova
MUE. Apos o registo da transmisséo, o Instituto tratara individualmente cada MUE e
decidira separadamente sobre as mesmas.

Se uma MUE estiver sujeita ao pagamento de taxas e esse pagamento tiver sido
efetuado pelo titular original, o novo titular ndo sera obrigado a pagar quaisquer taxas
adicionais relativas a nova MUE. A data relevante € a data de inscrigdo da transmissao
no Registo de MUE. Assim, se o pagamento da taxa relativa a MUE original for
efetuado apds a apresentagdo do pedido de registo da transmissdo, mas antes do
registo propriamente dito, ndo serdo cobradas taxas adicionais.

Artigos 31.°, n.°2,e41.°, n.°5, do RMUE

Anexo |, seccdo A, pontos 3 e 4, anexo |, seccdo A, pontos 7 e 8, do RMUE

Se a transmissdo parcial envolver um pedido de MUE e o pagamento das taxas de
classe ainda nao tiver sido efetuado ou nao tiver sido efetuado na integra, o Instituto
procedera a inscricao da transmissao nos processos do pedido da MUE remanescente
e a criagao de um novo pedido de MUE, conforme anteriormente descrito.

Sempre que um pedido de MUE esteja sujeito ao pagamento de taxas de classe
adicionais, 0 examinador tratara desses casos depois de criar um novo pedido de
MUE, tal como descrito adiante.

Se tiverem sido pagas taxas de classe adicionais antes do registo da transmissao,
mas nao houver lugar ao pagamento de taxas adicionais em relagdo ao pedido de
MUE remanescente, ndo sera efetuado qualquer reembolso, dado que as taxas
cobradas estavam corretas a data do pagamento.

Em todos os outros casos, o examinador tratara o pedido de MUE remanescente e o
novo pedido separadamente, mas ndo exigird o pagamento de uma taxa de base
adicional para o novo pedido de MUE. As taxas de classe relativas ao pedido de MUE
remanescente e ao novo pedido serao determinadas em funcéo da situacao existente
apos o registo da transmissdo. Por exemplo, se o pedido de MUE original envolver
sete classes e, apos a transmissao, o pedido de MUE remanescente passar a envolver
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apenas uma classe, enquanto o novo pedido abrange seis, ndo havera lugar ao
pagamento de taxas de classe adicionais pelo pedido de MUE remanescente,
devendo, contudo, ser pagas as correspondentes taxas de classe adicionais pelo novo
pedido. Se alguns dos produtos ou servicos de uma determinada classe forem
transmitidos e outros ndo, essa classe estara sujeita ao pagamento de taxas, tanto
para o pedido de MUE remanescente como para o novo pedido. Se o prazo de
pagamento de taxas de classe adicionais ja tiver sido fixado mas ainda nao tiver
expirado, o Instituto suspendera esse prazo para que a determinagao possa ser feita
com base na situagao existente apds o registo da transmisséao.

Artigo 53.°. n.°s1,3a5e7 a8, do RMUE

Se o pedido de registo de uma transmissao parcial se referir a um registo de MUE que
deva ser renovado, ou seja, 6 meses antes do termo da validade do registo inicial e
até 6 meses apds o termo desse periodo, o Instituto procedera ao registo da
transmissé&o e tratara da renovacao e das respetivas taxas como a seguir se indica.

Se néo tiver sido apresentado um pedido de renovagdo e nao tiverem sido pagas
taxas antes do registo da transmissao, as disposi¢cdes gerais, incluindo as relativas ao
pagamento de taxas, sdo aplicaveis tanto ao registo da MUE remanescente como ao
novo registo (pedidos separados, pagamento de taxas em separado, conforme
necessario).

Um pedido de renovagao que tenha sido apresentado antes do registo da transmissao
também & valido para a nova MUE. No entanto, enquanto o titular original continua a
ser parte no processo de renovagcao da MUE remanescente, o novo titular passa
automaticamente a ser parte no processo de renovagao para o novo registo.

Se um pedido de renovacao tiver sido apresentado, mas o pagamento das respetivas
taxas néo tiver sido efetuado antes do registo da transmissao, as taxas a pagar serdo
determinadas em fung¢ao da situagao apos o referido registo. Isto significa que tanto o
titular da MUE remanescente como o titular da nova MUE devem pagar a taxa de
renovacao de base e todas as taxas de classe.

Se o pedido de renovacao tiver sido apresentado antes do registo da transmissao e
todas as taxas de renovagdo aplicaveis tiverem sido pagas antes desta data, nao
serao cobradas quaisquer taxas de renovacdo adicionais apds o registo da
transmisséo. Nao havera lugar ao reembolso das taxas de classe ja pagas.

6.2 Transmissao e processos inter partes

Se no decurso de processos inter partes for apresentado um pedido de registo de uma
transmissdo, podem surgir diversas situa¢des. No caso das MUE anteriores em que a
oposicao/anulagao se baseia, o novo titular s6 se podera tornar parte no processo (ou
apresentar observagdes) depois de o pedido de registo da transmissédo ter dado
entrada no Instituto. O principio basico € o de que o novo titular substitui o titular
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original no processo. A pratica adotada pelo Instituto relativamente as transmissdes
em oposicdes é descrita nas Orientacdes, Parte C, Oposigcéo, Seccdo 1, Processo de
oposicéo, ponto 7.5.

7 Inscricdo no Registo, notificagao e publicagcao

71 Publicacao e inscrigao no Registo

Artigo 20.°, n.° 4 e 9, artigo 44.° e artigo 111.°, n.° 3, alinea g), do RMUE

Artigo 28.°, alinea a), e artigo 49.° do RDMC

Artigo 23.°, n.° 7, e artigo 70.°, n.° 3, alinea i), do REDMC

O Instituto inscrevera a transmissao no Registo de MUE e publica-la-a no Boletim de
MUE. A inscri¢ao sera publicada logo que o pedido de MUE tenha sido publicado nos
termos do artigo 44.° do RMUE.

A inscricdo no Registo de MUE contera os seguintes dados:

® a data de registo da transmissao,
® 0 nome e o endereco do novo titular,
® 0 nome e o enderecgo do representante do novo titular, caso exista.

Para transmissdes parciais, a inscrigdo contera igualmente os seguintes dados:

® o numero do registo original € o niumero do novo registo,
® alista de produtos e servigos que permanecem no registo original, e
® alista de produtos e servigos do novo registo.

7.2 Notificacao

O Instituto notificara o requerente do registo da transmissao.

Nos casos em que o pedido de registo da transmisséo tenha sido apresentado pelo
cessionario, o Instituto informara igualmente o titular da MUE sobre o registo.
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8 Transmissoes de desenhos ou modelos comunitarios
registados

Artigo 1.°, n.° 3, artigos 27.°, 28.°, 33.°, 34.° e artigo 107.°, n.° 2, alinea f), do RDMC

Artigo 23.°, artigo 61.°, n.° 2, artigo 68, n.° 1, alinea c), e artigo 69.°, n.° 2, alinea i), do
REDMC

Anexos n.° 16 e n.° 17 do RTDMC

As disposigbes legais constantes do RDMC, do REDMC e do RTDMC relativas a
transmissbes correspondem as disposi¢cdes nessa matéria constantes do RMUE, do
RDMUE e do RERMUE.

Como tal, tanto os principios juridicos como os procedimentos relativos ao registo de
transmissbes de marcas sdo aplicaveis, mutatis mutandis, aos DMCR, exceto no que
se refere aos procedimentos especificos que se seguem.

8.1 Direitos baseados no uso anterior de um DMCR

Artigo 22.°, n.° 4, do RDMC

O direito baseado no uso anterior de um DMCR nao pode ser transmitido, salvo se o
terceiro, que possuia esse direito antes da data de apresentagao ou de prioridade do
pedido de DMCR, for uma empresa, juntamente com a parte dessa empresa no
quadro da qual tenha sido efetuado o uso ou se tenham realizado os preparativos.

8.2 Taxas

Anexos n.°16 e n.° 17 do RTDMC

A taxa de 200 EUR relativa ao registo de uma transmisséo € aplicada por desenho ou
modelo e n&o por pedido multiplo. O mesmo acontece relativamente ao limite maximo
de 1 000 EUR aplicavel a apresentacdo de pedidos multiplos de registo de
transmissodes.

9 Transmissoes de marcas internacionais

O Sistema de Madrid permite o registo de uma «mudanga de titularidade» de um
registo internacional.

Todos os pedidos de registo de mudanca de titularidade devem ser apresentados
através do formulario MM5:
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e diretamente na Secretaria Internacional pelo titular constante do registo, ou

® através da administragdo da parte contratante do titular constante do registo ou
através da administragcdo de uma parte contratante em relagao a qual é efetuada a
transmissao, ou

® através da administragdo da parte contratante do novo titular (cessionario).

O novo titular ndo pode apresentar o pedido de registo de uma transmissao
diretamente na Secretaria Internacional. Nao se deve usar para este efeito o
formulario de pedido do proprio Instituto.

Para informagbes detalhadas sobre mudangas de titularidade, ver
pontos B.I1.60.01-67.02 do Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do
Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/quide/). Ver
também Orientacdes, Parte M, Marcas internacionais.
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1 Introducao

Artigos 19.° a 29.° do RDMUE
Artigos 27.° a 34.° do RDMC
Artigos 23.° a 26.° do REDMC

Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de
2015, relativo aos processos de insolvéncia

Decisdo n.° EX-21-4 do Diretor Executivo do Instituto, de 30 de marco de 2021,
relativa ao Registo de marcas da UE, ao Registo de desenhos ou modelos
comunitarios, a base de dados de processos no Instituto e a base de dados de
jurisprudéncia.

Tanto as marcas da Unido Europeia (MUE) como os pedidos de MUE podem ser
objeto de contratos de licenga (licengas), direitos reais (in rem) ou execugoes forgadas,
ou ser afetados por processos de insolvéncia ou processos similares. Salvo disposigcao
em contrario, a pratica aplicavel as MUE é igualmente aplicavel a pedidos de MUE.

Tanto os desenhos ou modelos comunitarios registados (DMCR) como os pedidos de
DMCR podem ser objeto de licengas, direitos reais (in rem) ou execugdes forgadas, ou
ser afetados por processos de insolvéncia ou processos similares.

As disposicoes do RDMC e do REDMC em matéria de licengas relativas a desenhos
ou modelos, de direitos reais (in rem) sobre desenhos ou modelos, de execugdes
forgadas relativas a desenhos ou modelos, e de processos de insolvéncia e processos
similares relativos a desenhos ou modelos sao praticamente idénticas as disposigdes
correspondentes do RMUE e do RERMUE, respetivamente. Consequentemente, as
disposicées que se seguem aplicam-se, mutatis mutandis, aos DMCR. As
excecgoes e particularidades relativas aos DMCR sao descritas em pormenor no
ponto 8 infra. O ponto 9 infra estabelece procedimentos especificos para as marcas
internacionais.

A presente secgido das Linhas de orientagao trata dos procedimentos aplicaveis ao
registo, cancelamento ou modificacdo de licencgas, direitos reais (in rem), execugodes
forcadas e processos de insolvéncia ou processos similares.

1.1 Definigao de contratos de licenga

Entende-se por licenca de marca um contrato em virtude do qual o titular de uma
marca (o licenciante), embora mantendo a sua titularidade, autoriza um terceiro (o
licenciado) a usar a marca na pratica comercial, segundo as condi¢cdes e as
modalidades estabelecidas no contrato.

Uma licenga remete para uma situagdo em que os direitos do licenciado a usar a MUE
derivam de uma relagdo contratual com o titular. O consentimento unilateral, ou
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tolerancia, do titular da marca relativamente ao uso da mesma por parte de um terceiro
nao constitui uma licenca.

1.2 Definigao de direitos reais (in rem)

Um direito real (in rem) é um direito de propriedade limitada que constitui um direito
absoluto. O direito real prende-se com uma acgao juridica movida contra a propriedade,
nao contra uma pessoa em particular, e confere ao respetivo titular a possibilidade de
reaver, possuir ou usufruir de um objeto especifico. Os direitos reais podem aplicar-se
a marcas e a desenhos ou modelos. Consistem, nomeadamente, em direitos de uso,
usufruto ou penhores. De notar que «real» (in rem) é diferente de «pessoal» (in
personam), caso em que a agao € movida contra uma pessoa em particular.

Os direitos reais (in rem) mais comuns sobre as marcas e os desenhos ou modelos
sdo 0s penhores e outros titulos de garantia. Estes garantem o reembolso de uma
divida do titular da marca ou do desenho ou modelo (isto é, o devedor) de modo que,
no caso de o devedor ndo poder pagar a divida, o credor (isto €, o titular do penhor ou
do titulo de garantia) pode ser reembolsado da divida através, por exemplo, da venda
da marca ou do desenho ou modelo.

O requerente pode solicitar a inscricdo de dois tipos de direitos reais (in rem) no
Registo de MUE:

e direitos reais (in rem) de garantia (penhor, outros 6nus ou encargos);
e direitos reais (in rem) que nao servem como garantia (usufruto).

1.3 Definicdo de execugao forgcada

A execugao forgcada é o ato por via do qual um funcionario judicial procede ao arresto
dos bens de um devedor, na decorréncia de uma sentenga de posse a favor do
queixoso proferida por um érgao jurisdicional. Deste modo, um credor pode reclamar o
seu crédito de todos os bens do devedor, incluindo dos seus direitos de marca.

1.4 Definicao de processos de insolvéncia ou processos
similares

Para efeitos das presentes Linhas de orientagcdo, entende-se por «processos de
insolvéncia» os processos coletivos que determinem a inibicdo parcial ou total do
devedor da administragdo ou disposicdo de bens e a designagdo de um sindico.
Podem incluir a liquidagao por um 6érgéao jurisdicional ou sujeita a supervisao deste, a
liquidagdo voluntaria pelos credores (com confirmagdo por parte do 6rgao
jurisdicional), a administragao, os acordos voluntarios no dmbito da legislacdo sobre
insolvéncia e faléncia. Entende-se por «sindico» qualquer pessoa ou 6rgao cuja
funcdo seja administrar ou liquidar os bens de cuja administragdo ou disposi¢cado o
devedor esteja inibido ou fiscalizar a gestdo dos negdécios do devedor, nomeadamente
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sindicos, supervisores de acordos voluntarios, administradores, administradores de
faléncias, fiduciarios e agentes judiciarios. Entende-se por «o6rgao jurisdicional» o
orgao judicial ou qualquer outra autoridade competente de um Estado-Membro
habilitada a abrir um processo de insolvéncia ou a tomar decisbes durante a
tramitacdo do processo. Entende-se por «decisdo», no contexto da abertura de um
processo de insolvéncia ou da nomeacgdo de um sindico, a decisdo de qualquer 6rgao
jurisdicional habilitado a abrir esse processo ou a nomear um sindico (relativamente a
terminologia usada noutros territérios, ver Regulamento (UE) 2015/848 relativo aos
processos de insolvéncia).

1.5 Legislagao aplicavel

Artigo 19.° do RMUE

Artigo 27.° do RDMC

O RMUE nao estabelece disposi¢cdes completas e unificadas em matéria de licengas,
direitos reais (in rem) ou execugodes forcadas para MUE ou pedidos de MUE. Ao
invés, o artigo 19.° do RMUE remete para a legislagdo de um Estado-Membro relativa
a aquisicao, validade e efeitos da MUE como objeto de propriedade, e relativa aos
procedimentos de execucao forgada. Nesse sentido, as licengas, os direitos reais (in
rem) e as execugOes forgadas relativas a MUE sao equiparadas, na sua totalidade e
em relacdo a todo o territério da Uniao Europeia, a licencgas, direitos reais (in rem) ou
execugodes forgcadas relativas a uma marca registada no Estado-Membro onde o titular
da MUE tem a sua sede ou domicilio. Se o titular ndo tiver sede ou domicilio num
Estado-Membro, a licenca, direito real (in rem) ou execugao forcada relativa a uma
MUE sera considerada uma licenga, direito real (in rem) ou execuc¢ao for¢ada relativa a
uma marca registada no Estado-Membro onde o titular tem um estabelecimento. Se o
titular ndo tiver um estabelecimento num Estado-Membro, a licenga, direito real (in
rem) ou.execucao forcada relativa a uma MUE sera considerada uma licenga, direito
real (in rem) ou execugao forcada relativa a uma marca registada em Espanha
(Estado-Membro em que o Instituto tem a sua sede).

Porém, estas regras s6 se aplicam na medida em que os artigos 20.° a 28.° do RMUE
nao contenham disposicdes em contrario.

O disposto no artigo 19.° do RMUE limita-se aos efeitos de uma licenga ou direito real
(in rem) enquanto objeto de propriedade, ndo sendo extensivel a legislacdo em
matéria de contratos. O artigo 19.° do RMUE nao rege a legislacado aplicavel a um
contrato de licenga ou a um contrato que tenha por objeto um direito real (in rem) nem
a validade do mesmo, o0 que significa que a liberdade das partes contratantes para
submeterem tal contrato (contrato do direito in rem) a uma determinada legislagcao
nacional ndo é afetada pelo RMUE.
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Artigo 21.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 31.°, n.° 1, do REDMC

Artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento (UE) 2015/848 relativo aos processos de insolvéncia

Além disso, as presentes Linhas de orientacdo tém por objetivo explicar o
procedimento a seguir perante o Instituto para o registo da abertura, modificagdo ou
encerramento de processos de insolvéncia ou processos similares. Nos termos do
artigo 19.° do RMUE, todas as outras disposigdes sao abrangidas pela legislacao
nacional. Acresce que o Regulamento (UE) 2015/848 relativo aos processos de
insolvéncia regula as disposicbes em matéria de competéncia, reconhecimento e
direito aplicavel no dominio dos processos de insolvéncia.

Os regulamentos referem especificamente que uma MUE sé pode ser incluida em
processos de insolvéncia instaurados no Estado-Membro em cujo territorio se situa o
principal centro de interesses do devedor. A Unica excecao diz respeito as situagdes
em que o devedor € uma empresa de seguros ou uma instituicdo de crédito; nesse
caso, a MUE s6 pode ser incluida nos processos instaurados no Estado-Membro em
que essa empresa ou instituicdo tiver sido autorizada. O «centro dos interesses
principais» deve corresponder ao local em que o devedor exerce habitualmente a
administracdo dos seus interesses de forma habitual e, por conseguinte, cognoscivel
por terceiros (para mais informagdes sobre o «centro dos interesses principais» ver
artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de insolvéncia).

1.6 Vantagens do registo

Artigo 27.° e artigo 57.°,n.° 3, do RMUE

Artigo 33.° e artigo 51.°, n.° 4, do RDMC

Artigo 27.°,n.° 2, do REDMC

Os contratos de licenga, os direitos reais (in rem), as execugbes forgadas, e a
abertura, modificagcao e encerramento dos processos de insolvéncia nao estao sujeitos
a inscrigdo obrigatdria no Registo de MUE. Todavia, esse registo tem determinadas
vantagens.

1. Atento o disposto no artigo 27.°, n.° 1 e 3, do RMUE, relativamente a terceiros que
possam ter adquirido, ou inscrito no Registo de MUE, direitos sobre a marca que
sejam incompativeis com a licenga, direito real (in rem) ou execugao forgcada
registados, o licenciado, o credor pignoraticio ou o beneficiario, respetivamente,
apenas se poderao fazer valer dos direitos conferidos por essa licenga, direito real
(in rem) ou execucéo forgada:

o se tiver sido inscrito no Registo de MUE;
ou
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2.

o se o terceiro tiver adquirido os seus direitos apdés a data de quaisquer atos

juridicos como os referidos nos artigos 20.°, 22.°, 23.°, 25.° e 26.° do RMUE
(uma transmissdo, um direito real (in rem), uma execugao forcada ou uma
licenca anterior), tendo conhecimento da existéncia da licenga, direito real (in
rem) ou execugao forgada.
Atento o disposto no artigo 27.°, n.° 4, do RMUE, relativamente a terceiros que
possam ter adquirido, ou inscrito no Registo de MUE, direitos sobre a marca que
sejam incompativeis com a insolvéncia registada, os efeitos do processo sao
regidos pela legislacdo do Estado-Membro em que este seja instaurado em
primeiro lugar nos termos da legislagdo nacional ou das convencgdes aplicaveis
na matéria.

No caso de uma licenga ou direito real (in rem) sobre uma MUE estar inscrito no

Registo de MUE, a renuncia total ou parcial a essa marca por parte do seu titular

apenas sera inscrita no Registo se o titular comprovar que informou o licenciado ou

o credor pignoraticio sobre a sua intengao de renunciar.

Consequentemente, o titular de uma licenga ou de um direito real registado tem o

direito de ser informado com antecedéncia, pelo ftitular da marca, sobre a sua

intengdo de renunciar a mesma.

Ap6s a inscricdo no Registo de MUE de um processo de insolvéncia ou
execucao forgada contra uma MUE, o titular perde o direito de agir e,
consequentemente, ndo pode praticar quaisquer atos perante o Instituto (por ex.,
retirada de pedidos, renuncia, transmissao, intervencdo em processos inter partes).

. Se uma licenga, direito real (in rem), execucdo forgada ou processo de

insolvéncia relativo a uma MUE for inscrito no Registo de MUE, o Instituto
informara o licenciado, o credor pignoraticio, o beneficiario ou o sindico,
respetivamente, de que se aproxima o termo da validade do registo com, pelo
menos, seis meses de antecedéncia.

. O registo de licengas, direitos reais (in rem), execugoes forcadas e processos

de insolvéncia (e da sua modificagdo e/ou anulagao, se for o caso) é importante
para manter a veracidade do Registo de MUE, especialmente no caso de processos
inter partes.

No entanto,

1.

3.

quando uma parte num processo perante o Instituto tem de apresentar prova do
uso de uma MUE, se esse uso tiver sido feito por um licenciado, a inscricdo dessa
licenca no Registo de MUE nado € necessaria para que se considere que tal uso
tem o consentimento do titular, nos termos do artigo 18.°, n.° 2, do RMUE;

. 0 registo ndo é condicdo para considerar o uso de uma marca por um credor

pignoraticio ao abrigo de um contrato relativo a um direito real (in rem) como
tendo sido feita com o consentimento do titular, nos termos do artigo 18.°, n.° 2, do
RMUE;

o Instituto recomenda vivamente que os liquidatarios informem devidamente o
Instituto da retirada, renuncia ou transmissdo de MUE sujeitas a processos de
insolvéncia antes da liquidacéo final.
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2 Requisitos aplicaveis a um pedido de registo de uma
licenga, direito real (in rem), execucgao forgada e
processo de insolvéncia

Artigos 22.°, n.°2,23.°,n.°3,24.°,n°3e25°n.°5,26.°e 111.%, n.° 3, do RMUE

Artigo 29.°,n.° 2, 30.%,n.° 3, 31.°, n.° 3 e 32, n.° 5, do RDMC

Artigos 24.° e 25.° do REDMC

O pedido de registo de uma licenca, de um direito real (in rem), de uma execucgao
forcada ou de um processo de insolvéncia deve cumprir as condigbes a seguir
enunciadas.

2.1 Formulario de pedido

Artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 65.°, n.° 1, alinea f), do RDMUE

Artigo 68.°, n.° 1, alinea d), e artigo 80.° do REDMC

Recomenda-se vivamente que o pedido de registo de uma licenca, de um direito real
(in rem), de uma execucéao forgada ou de um processo de insolvéncia relativo a uma
MUE seja apresentado por via eletronica através do sitio Web do Instituto (registos
eletronicos). O uso dos registos eletronicos apresenta vantagens, nomeadamente a
rececao automatica da confirmagéao eletrénica do pedido, bem como a possibilidade de
usar a fungcdo de gestdo com vista a um preenchimento rapido do formulario para
todas as MUE que forem necessarias.

Artigos 20.°, n.° 8, € 26.°, n.° 1, do RMUE

Artigos 23.°,n.° 6, € 24.°, n.° 1, do REDMC

Podera ser apresentado um unico pedido de registo de uma liceng¢a para duas ou
mais MUE, desde que, em cada um dos casos, se trate do mesmo titular registado e
do mesmo licenciado e os contratos tenham as mesmas condigdes, limitagbes e
modalidades (ver ponto 2.5 infra).

Podera ser apresentado um unico pedido de registo de um direito real (in rem) ou de
uma execucgao forgada para duas ou mais MUE registadas, desde que, em cada um
dos casos, se trate do mesmo titular registado e do mesmo beneficiario.
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2.2 Linguas

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

Artigo 80.°, alinea a), do REDMC

O pedido de registo de uma licenga, de um direito real (in rem), de uma execuc¢ao
forcada ou de um processo de insolvéncia relativo a um pedido de MUE deve ser
apresentado na primeira ou na segunda lingua indicada nesse pedido.

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

Artigo 80.°, alinea c), do REDMC

O pedido de registo de uma licenga, de um direito real (in rem), de uma execugao
forgcada ou de um processo de insolvéncia relativo a uma MUE deve ser apresentado
numa das cinco linguas do Instituto, isto é, alemao, espanhol, francés, inglés ou
italiano.

No entanto, se o pedido de registo de uma licenga, de um direito real (in rem), de uma
execucao forgcada ou de um processo de insolvéncia for apresentado no formulario
disponibilizado pelo Instituto nos termos do artigo 65.°, n.° 1, alinea f) do RDMUE ou
do artigo 68.° do REDMC, o formulario pode ser usado em qualquer uma das linguas
oficiais da Unido Europeia, desde que seja preenchido numa das linguas do Instituto
no que se refere aos elementos textuais.

2.3 Taxas

Artigo 26.°, n.° 2, e anexo |, seccao A, pontos 26 e 27, do RMUE

Artigos 23.°, n.° 3, € 24.°, n.° 1, do REDMC

Ponto 18 do anexo do RTDMC

O pedido de registo de uma licenga, de um direito real (in rem) ou de uma
execucao forgada nio se considerara apresentado enquanto ndo tiver sido paga a
correspondente taxa. O montante da referida taxa é de 200 EUR por cada MUE para a
qual seja pedido o registo.

Porém, quando tenham sido requeridos varios registos de licengas, direitos reais (in
rem) ou execugodes forgadas num unico pedido e o titular registado e o licenciado
(em termos contratuais), o credor pignoraticio ou o beneficiario sejam os mesmos em
todos os casos, a taxa ndo ultrapassara 1 000 EUR.

Aplica-se 0 mesmo montante maximo quando sejam requeridos varios registos de
licencgas, direitos reais (in rem) ou execug¢des forgcadas em simultaneo, contanto
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que pudessem ter sido requeridos num unico pedido e o titular registado e o
licenciado, credor pignoraticio ou beneficiario sejam os mesmos em todos os casos.
Além disso, para o registo de licengas ou direitos reais (in rem), as condicoes
contratuais devem ser as mesmas. Por exemplo, 0 mesmo pedido ndo pode abranger
uma licenga exclusiva e uma licenga nao exclusiva, ainda que estas digam respeito as
mesmas partes.

Uma vez paga a taxa aplicavel, o montante respetivo ndo sera reembolsado caso o
pedido de registo seja recusado ou retirado.

Nao é devida qualquer taxa pelo registo de processos de insolvéncia ou processos
similares.

24 Partes no processo

2.4.1 Requerentes

Artigos 22.°. n.°2, 23.°,n.°3,25.°. n.°5,e 117.°, n.° 1, do RMUE

Artigos 29.°,n.° 2, 30.°,n.° 3, € 32.°, n.° 5, do CDR

O pedido de registo de uma licenga, de um direito realou de uma execugao forgada
pode ser apresentado no Instituto:

1. o(s) titular(es) de MUE; ou

2. pelo(s) titular(es) da MUE, juntamente com o(s) licenciado(s)/credor(es)
pignoraticio(s); ou

3. pelo(s) licenciado(s)/credor(es) pignoraticio(s)/beneficiario(s).

Caso o Instituto receba documentos relativos a esses direitos existentes sobre MUE
ou DMCR da parte de terceiros ou de autoridades como os registos nacionais ou os
tribunais nacionais, o Instituto enviara os documentos ao titular da MUE/DMCR, com
um aviso de que esse direito pode ser inscrito no registo de MUE ou DMCR mediante
pedido e pagamento das taxas pertinentes. Além disso, caso o titular dos direitos
(credor pignoraticio ou beneficiario) esteja plenamente identificado pelas suas
informacdes de contacto, 0 mesmo aviso sera igualmente enviado, a titulo meramente
informativo, ao(s) credor(es) pignoraticio(s)/beneficiario(s). O documento sera
incorporado nos processos relativos a MUE ou ao DMCR afetados.

Artigo 24.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 31.°, n.° 3, do RDMC

O pedido de registo de um processo de insolvéncia pode ser apresentado por:

1. um Tribunal, ou
2. autoridades nacionais competentes, incluindo o administrador do processo de
insolvéncia; ou
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3. qualquer das partes.

242 Indicagdes obrigatorias sobre a MUE e o licenciado, o credor
pignoraticio, o beneficiario ou o sindico

Artigos 24.°, n.° 2, e 26.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 2.°. n.° 1, alineas b) e e), do RERMUE

Artigo 13.° do RDMUE

Artigo 31.° do RDMC

Artigo 1.°, n.° 1, alineas b) e e), artigos 23.° e 24.° do REDMC

O pedido de registo de uma licenga, de um direito real (in rem), de uma execuc¢ao
forcada ou de um processo de insolvéncia deve conter as: informagbes a seguir
indicadas.

1. O numero de registo da MUE em questdo. Se o pedido se referir a varias MUE,
deve ser indicado o numero de registo de cada uma delas.
Além disso, no que respeita aos processos de insolvéncia, o Instituto registara os
processos de insolvéncia contra todas as MUE/DMCR associadas ao niumero de
identificacao do titular atribuido pelo Instituto.

Em caso de cotitularidade de uma MUE ou DMCR, o processo de insolvéncia
aplicar-se-a a quota-parte do cotitular.

2. O nome, enderego e nacionalidade do licenciado, do credor pignoraticio, do
beneficiario ou do administrador da insolvéncia (exclusivamente em relagao aos
DMCR), bem como o Estado em que tem o seu domicilio, a sua sede ou um
estabelecimento. No entanto, se o Instituto ja Ihes tiver atribuido um numero de
identificacao, basta indicar este numero juntamente com o nome.

3. Se o licenciado, o credor_pignoraticio, o beneficiario ou o sindico designarem um
representante, o nome e o nimero de identificacdo do representante atribuido pelo
Instituto. Se na&o tiver sido atribuido qualquer numero de identificagdo ao
representante, devera ser indicado o seu endereco profissional.

243 Assinaturas

Artigo 63, n.° 1, alinea a), do RDMUE

Artigo 67.°, n.° 4, do REDMC

Quando, nas comunicacodes eletronicas, for mencionado o requisito de uma assinatura,
a indicagao do nome do remetente sera considerada equivalente a uma assinatura.

Aplicam-se as disposi¢des gerais relativas as assinaturas (ver Linhas de orientacao,
Parte A, Disposicdes gerais, Seccio 1, Meios de comunicacio, prazos).
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244 Representagao

Artigos 119.°, n.° 2, € 120.°, n.° 1, do RMUE

Artigos 77.°,n.° 2, e 78.°,n.° 1, do RDMC

S&o0 aplicaveis as regras gerais em matéria de representagdo (ver Linhas de
orientacdo, Parte A, Disposicbes gerais, Seccdo 5, Partes no Processo e
Representacao profissional).

245 Prova

Artigos 55.° e 64.°, do RDMUE

No que respeita as disposicdes especiais e requisitos especificos em matéria de
prova, consulte os pontos seguintes, que fornecem informagdes pormenorizadas com
base no tipo de direito objeto do registo: ponto 4.1 para licengas; ponto 5.1 para
direitos reais (in rem); ponto 6.1 para execugdes forgadas; ponto 7.1 para processos
de insolvéncia.

246 Tradugao dos elementos de prova

Artigo 146.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 24.° do RERMUE

Artigo 80.° e artigo 81.°, n.° 2, do REDMC

Os elementos de prova devem ser apresentados do modo a seguir descrito.

1. Na lingua do Instituto adotada como lingua do processo para o registo da licenca,
direito real (in rem), execugao forgcada ou processo de insolvéncia (ver ponto 2.2
supra).

2. Ou em qualquer lingua oficial da Unidao Europeia que ndo seja a lingua do
processo. Neste caso, o Instituto pode exigir a apresentagdo da traducdo do
documento para uma lingua do Instituto dentro do prazo por ele especificado. O
Instituto fixara um prazo para a apresentacido da tradugdo. Se a traducéo nao for
apresentada dentro desse prazo, o documento n&o sera levado em conta e sera
considerado como néo tendo sido apresentado.
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2.5 Exame do pedido de registo

251 Taxas

Artigo 26.°, n.° 2, do RMUE

Artigos 23.°,n.° 3, e 24.°, n.° 1, do REDMC

Caso o0 pagamento da taxa aplicavel nao tenha sido recebido, o Instituto notificara o
requerente de que o pedido foi considerado como n&o apresentado, pelo facto de a
taxa respetiva nao ter sido paga. Todavia, pode ser apresentado um novo pedido em
qualquer momento, desde que a taxa exigida seja paga a partida.

N&o é devida qualquer taxa para pedidos de registo de processos de insolvéncia ou
processos similares.

252 Exame das formalidades obrigatorias

Artigo 24.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 31.°, n.° 1, do RDMC

Relativamente aos processos de insolvéncia, o Instituto verificara se ndo existem
outros registos pendentes e se nenhum outro processo de insolvéncia foi ja registado
para o titular em questéo.

Artigo 26.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 24.°, n.° 3, do REDMC

O Instituto verificara se o pedido de registo cumpre as condi¢des formais mencionadas
no ponto 2.4 supra e os requisitos especificos a seguir indicados, com base no tipo de
direito a registar (ver ponto 4.1 para licencas, ponto 5.1 para direitos reais (in rem),
ponto 6.1 para execugdes for¢cadas, e ponto 7.1 para processos de insolvéncia).

Artigo 26.° e artigo 120.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 78.°, n.° 1, do RDMC

Artigo 24.° do REDMC

O Instituto verificara se o pedido de registo da licenga, direito real (in rem) execugéao
forgada ou processo de insolvéncia foi devidamente assinado. Nos casos em que o
pedido seja assinado pelo representante do licenciado, do credor pignoraticio, do
beneficiario ou do sindico, podera ser exigida uma autorizagao pelo Instituto ou, no
caso de um processo inter partes, pela outra parte no processo. Neste caso, se
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nenhuma autorizagao for apresentada, o processo prosseguira como se nao tivesse
sido designado qualquer representante.

No caso de o pedido de registo da licenga, direito real (in rem), processo de
insolvéncia ou execucao forgcada ser assinado pelo representante anteriormente
designado como representante do titular relativamente a MUE em questdo, estardo
automaticamente cumpridos os requisitos em matéria de assinaturas e autorizacées.

Artigo 26.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 24.°, n.° 3, do REDMC

O Instituto informara por escrito o requerente de quaisquer irregularidades verificadas
no pedido. Caso as irregularidades ndo sejam sanadas dentro do prazo estabelecido
nessa comunicagao, o Instituto rejeitara o pedido de registo do direito. A parte em
questao pode interpor recurso dessa decisao.

Relativamente a formalidades especificas adicionais aplicaveis unicamente a licengas
e direitos reais (in rem), ver as disposi¢cdes especiais infra [pontos 4.3 e 4.4 para
licengas, e ponto 5.2 para direitos reais (in rem)].

3 Procedimento de anulagao ou modificacao do registo

Artigos 29.°, n.° 1, e 117.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 26.°, n.° 1, do REDMC

O registo de uma licenga, de um direito real, de uma execugao forgada ou de um
processo de insolvénciasera cancelado ou modificado a pedido de uma parte
interessada, ou seja, o requerente ou titular da MUE ou o licenciado, credor
pignoraticio, beneficiario ou administrador de insolvéncia registado. Em processos de
insolvéncia, pode também: ser a pedido da autoridade nacional ou do tribunal
competente.

O registo de uma licen¢a ou de um direito real (in rem) também pode ser objeto de
transmissdo [ver ponto 4.6 para licengas e ponto 5.4 para direitos reais (in rem)]. No
pedido, é necessario distinguir claramente se o que se pretende € uma modificagdo ou
uma transmissao.

O Instituto recusara a anulagcido, transmissdao e/ou modificacdo de uma licenga,
sublicenca ou direito real (in rem) se a licenca principal ou o direito real (in rem) nao
tiverem sido inscritos no Registo de MUE.
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3.1 Competéncia, linguas, apresentagao do pedido

Artigo 29.°, n.° 3 e 6, e artigo 162.° do RMUE

Artigo 104.° do RDMC

Artigo 26.°, n.°s 3, 6 e 7, do REDMC

Sao aplicaveis os pontos 2 1 e 2.2 supra.

Recomenda-se vivamente que os pedidos de anulacdo ou de modificacdo de uma
licenga, direito real (in rem), execugéao forgcada ou processo de insolvéncia sejam
apresentados usando os formularios oficiais disponiveis no sitio Web do Instituto. As
partes no processo podem também usar o Formulario Internacional Tipo n.° 1 da OMPI
«Pedido de modificacdo/anulagdo do registo de uma licenca» (constante do anexo a
Recomendacdo conjunta relativa as licengas de marcas, adotada pela Assembleia da
Unido de Paris e pela Assembleia Geral da OMPI de 25/09/2000 a 03/10/2000), que
pode ser descarregado em http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/
pub835.pdf, ou um formulario com conteudo e formato semelhantes.

3.2 Requerente de anulagado ou de modificagao

Artigo 29.°. n.° 1 e 6, e artigo 117.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 26.°, n.°s 1, 4 e 6, do REDMC

Os pedidos de anulagcdo ou de modificagao de um registo podem ser apresentados
pelas mesmas partes habilitadas a apresentar pedidos de registo (ver ponto 2.4.1
supra).

3.2.1 Licengas

3.211 Anulacido de uma licenca

No caso de um pedido conjunto apresentado pelo titular da MUE e pelo licenciado, ou
de um pedido apresentado pelo licenciado, ndo é exigida nenhuma prova da anulagéo
da licenga, ja que o proprio pedido tem implicito o consentimento do licenciado para a
anulacdo do registo da licenga. Porém, um pedido de anulagdo apresentado
unicamente pelo titular da MUE deve ser acompanhado por elementos que provem
que a licenga registada deixou de existir ou por uma declaracdo do licenciado
autorizando a anulagao.

Se um licenciado registado apresentar sozinho um pedido de anulagdo, o titular da
MUE nao sera informado do facto.
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Se o titular da MUE alegar fraude por parte do licenciado, devera apresentar uma
decisdo final da autoridade competente nesse sentido. Nao compete ao Instituto
realizar qualquer investigagao a este respeito.

Nos casos em que varias licengas tenham sido solicitadas simultaneamente, é
possivel cancela-las individualmente.

A inscricao de licencgas limitadas no tempo (ou seja, licengas temporarias) no Registo
de MUE nao expira automaticamente, devendo ser cancelada.

3.2.1.2 Modificacdo de uma licencga

Em caso de pedido conjunto do titular da MUE e do licenciado, ndo é exigida qualquer
outra prova da modificagao da licenca.

Se o pedido for apresentado pelo titular da MUE, apenas sera necessario apresentar
prova da modificagcdo da licenca se a modificacdao que se pretende inscrever no
Registo de MUE for suscetivel de restringir os direitos do licenciado registado ao
abrigo dessa licenga. Seria esse o caso, por exemplo, se houvesse uma alteragdo do
nome do licenciado, se uma licenga exclusiva se tornasse nao exclusiva ou se
estivesse em causa uma restricao da licenca quanto ao seu ambito territorial, ao
periodo para o qual foi concedida ou aos produtos ou servicos a que se aplica.

Se o pedido for apresentado pelo licenciado registado, apenas sera necessario
apresentar prova da modificagcdo da licengca se a modificagdo que se pretende
inscrever no Registo de MUE for suscetivel de alargar os direitos do licenciado
registado ao abrigo dessa licenga. Seria esse 0 caso, por exemplo, se uma licenga nao
exclusiva se tornasse exclusiva ou se quaisquer restricdes registadas de uma licenca
quanto ao seu ambito territorial, ao periodo para o qual foi concedida ou aos produtos
ou servigos a que se aplica devessem ser total ou parcialmente canceladas.

Se for necessaria prova da modificacdo da licenga, é suficiente a apresentacédo de
qualquer um dos documentos referidos no ponto 4.1.4 infra, desde que sejam
cumpridos os requisitos a seguir enunciados.

e O acordo escrito deve ser assinado pela outra parte do contrato de licenca e deve
referir-se ao registo da modificagao da licenga conforme solicitado.

® O pedido de modificacdo/anulagdo da licenga deve indicar a forma como a licenga
foi modificada.

® A copia ou extrato do contrato de licenca deve reproduzir a licenga tal como
modificada.

3.2.2 Direitos reais (in rem)

3.2.21 Anulagao do registo de um direito real (in rem)

No caso de o pedido ser apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor
pignoraticio ou unicamente por este ultimo, ndo é necessaria qualquer prova da
anulagao do registo do direito real (in rem), uma vez que o proprio pedido tem implicito
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o consentimento do credor pignoraticio para a anulagdo desse direito real (in rem).
Caso o pedido de anulagdo seja apresentado pelo titular da MUE, deve ser
acompanhado por elementos que provem que o direito real (in rem) registado deixou
de existir ou por uma declaragao do credor pignoraticio autorizando a anulagao.

Se o credor pignoraticio registado apresentar sozinho o pedido de anulagéo, o titular
da MUE nao sera informado do facto.

Sempre que tiver sido solicitado o registo de varios direitos reais (in rem) em
simultaneo, é possivel cancela-los individualmente.

3.22.2 Modificagao do registo de um direito real (in rem)

Se o pedido for apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor
pignoraticio, ndo é necessaria qualquer prova adicional da modificacdo do registo do
direito real (in rem).

Se o pedido for apresentado pelo titular da MUE ou pelo. credor pignoraticio registado,
€ necessaria prova da modificagdo do registo do direito real (in rem).

Se for necessaria prova da modificacdo do registo do direito real (in rem), é suficiente
a apresentacao de qualquer um dos documentos referidos no ponto 5.1.4 infra, desde
que sejam cumpridos os requisitos a seguir enunciados.

e O acordo escrito deve ser assinado pela outra parte no contrato relativo ao direito
real (in rem) e deve estar relacionado com o registo da modificacdo do direito real
(in rem), conforme solicitado.

® No pedido de modificagdo ou anulagao do registo do direito real (in rem), este
direito real (in rem) deve figurar na sua versao modificada.

® Na cépia ou no extrato do contrato relativo ao direito real (in rem), este direito real
(in rem) deve figurar na sua versao modificada.

3.2.3 Execucbes forcadas

3.2.31 Anulagao do registo de uma execucgao for¢cada

O pedido de anulacao do registo de uma execucao forgada deve ser acompanhado de
elementos que comprovem que a execuc¢ao forgada registada deixou de existir. Esses
elementos compreendem a decisao final da autoridade competente.

3.2.3.2 Modificagédo do registo de uma execuc¢ao for¢cada
Uma execucdo forcada pode ser modificada mediante apresentacdo da

correspondente decisdo final da autoridade competente que comprova essa
modificagao.
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3.24 Processos de insolvéncia
3.241 Anulagao do registo de uma insolvéncia

O pedido de registo da anulacdo de um processo de insolvéncia deve ser
acompanhado de elementos que comprovem que a insolvéncia registada deixou de
existir. Esses elementos compreendem a decisao final da autoridade competente.

3.24.2 Modificagado do registo de uma insolvéncia

O registo de um processo de insolvéncia pode ser modificado mediante apresentagao
da correspondente decisdo final da autoridade competente que comprova essa
modificacio.

3.3 Conteudo do pedido

Artigo 29.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 12.° do RERMUE

Artigos 19.° e 26.° do REDMC

E aplicavel o ponto 2.4 supra, com a reserva de que os dados relativos ao licenciado,
ao credor pignoraticio, ao beneficiario ou ao sindico ndo necessitam de ser indicados,
salvo em caso de modificagcdo do nome do licenciado, credor pignoraticio, beneficiario
ou sindico registado.

E aplicavel o ponto 4.2 infra se for solicitada uma modificacdo do ambito de uma
licenga, por exemplo, se a licenca passar a ser temporaria ou se o seu ambito
geografico for alterado.

3.4 Taxas

3.4.1 Anulacao

Artigo 29.°,n.° 3, e anexo |, seccdo A, ponto 27, do RMUE

Artigo 26.°, n.° 3, do REDMC

Ponto 19 do anexo do RTDMC

Os pedidos de anulagéo de licengas, direitos reais (in rem) e execugdes forgcadas
nao se considerardo apresentados enquanto nao tiver sido paga a correspondente
taxa. A taxa é de 200 EUR por cada MUE para a qual seja pedida a anulagao.
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Porém, quando tenha sido requerida a anulagao de varias licengas, direitos reais (in
rem) e execucgdes forgadas num unico pedido ou em simultaneo, e o titular registado e
o licenciado (em termos contratuais), o credor pignoraticio ou o beneficiario sejam os
mesmos em todos os casos, a taxa de anulagao nao ultrapassara 1 000 EUR.

Esta disposi¢cdo aplica-se independentemente da forma como tenham sido
apresentados os pedidos iniciais de registo dessas licencas, direitos reais (in rem) ou
execugoes forgadas. Tal significa que, mesmo nos casos em que os pedidos iniciais de
registo destes direitos tenham sido escalonados ao longo do tempo e ndo pudessem,
consequentemente, beneficiar da taxa maxima de 1 000 EUR, podem, ainda assim,
beneficiar dessa taxa se a sua anulagao for solicitada no mesmo pedido.

O pedido de anulagéo do registo de processos de insolvéncia nao esta sujeito a uma
taxa.

3.4.2 Modificacao

Artigo 29.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 26.°, n.° 6, do REDMC

A modificagao do registo de uma licenga, de um direito real (in rem), de uma execugéao
forgada ou de um processo de insolvéncia nao esta sujeita a uma taxa.

3.5 Exame dos pedidos de anulagao ou modificagcao

3.5.1 Taxas

Artigo 29.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 26.°, n.° 3, do REDMC

Nos casos em que nao tenha sido recebida a taxa aplicavel a um pedido de anulagao
de uma licenga, de um direito real (in rem) ou de uma execug¢ao forgada, o Instituto
notificara o requerente de que o pedido de anulagdo é considerado como néo tendo
sido apresentado.

Como ja foi referido, os pedidos de anulagao do registo de processos de insolvéncia
nao estéo sujeitos a uma taxa.
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3.5.2 Exame pelo Instituto

Artigo 29.°. n.°s 2 e 4, do RMUE

Artigo 26.°, n.°s 2 e 4, do REDMC

Relativamente aos elementos obrigatorios do pedido, € aplicavel mutatis mutandis o
ponto 2.5.2 supra, incluindo no que se refere a prova, na medida em que tal prova seja
exigida. Além disso, as licengas (ver ponto 4.3 infra), os direitos reais (in rem) (ver
ponto 5.2 infra), as execug¢oes forgadas (ver ponto 6.1 infra) e os processos de
insolvéncia estao sujeitos a formalidades especificas (ver ponto 7.1 infra).

O Instituto notificara o requerente da anulagao ou da modificagdo de qualquer
irregularidade, fixando um prazo de dois meses. Se as irregularidades ndo forem
sanadas, o Instituto rejeitara o pedido de anulagdo ou modificacao.

Artigo 29.°. n.° 1,2, 4 e 5, artigo 111.°, n.° 6, e artigo 17.°, n.° 1, do RMUE

Artigos 26.°, n.° 6, e 69.°, n.° 6, do REDMC

Aplica-se o ponto 4.4 infra na medida em que a modificagdo da licenga afete a sua
natureza ou a sua limitacdo a uma parte dos produtos e servigos abrangidos pela
MUE.

O registo da anulagéo ou da modificacao de uma licenga, de um direito real (in rem),
de uma execugdo forgada ou de um processo de insolvéncia sera comunicado a
todas as partes interessadas.

3.6 Registo e publicacao

Artigos 111.°, n.° 3, alinea s), e 116.°, n.° 1, alinea a), do RMUE

Artigo 69.°, n.° 3, alinea t), e artigo 70.°, n.° 2, do REDMC

A criacdo, a anulagdo ou a modificacdo serao inscritos no Registo de MUE e
publicados no Boletim de MUE.
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4 Licengcas — Disposi¢oes especiais

41 Requisitos relativos a prova

Artigo 19.° e artigo 26.°, n.° 1, do RMUE

Artigos 2.°, n.° 1, alinea b), e 13.°, n.° 3, alinea a), do RERMUE

Artigo 27.° do RDMC

Artigo 1.°, n.° 1, alinea b), e artigos 23.°, n.° 4 e 24.°, n.° 1, do REDMC

411 Pedido apresentado unicamente pelo titular da MUE

Se o pedido de registo de uma licenca for apresentado unicamente pelo titular da
MUE, deve ser assinado por este. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares
devem assinar ou nomear um representante comum.

Nao é necessaria prova da licencga.
O Instituto informara o licenciado quando a licenga for inscrita no Registo de MUE.

O licenciado pode apresentar uma declaragao junto do Instituto para se opor ao registo
da licenca. O Instituto ndo tomara qualquer providéncia relativamente a declaracao,
mas procedera ao registo da licenga. Apos o registo da licenga, qualquer licenciado
que nao concorde com esse registo pode requerer a anulagdo ou a modificagdo da
licenga (ver ponto 3 supra).

O Instituto ndo tera em conta o facto de as partes, apesar de terem celebrado um
contrato de licenga, terem ou nao concordado em regista-la no Instituto. Qualquer
litigio relativo a licenga é uma matéria que terd de ser resolvida entre as partes
interessadas de acordo com a legislacao nacional aplicavel (artigo 19.° do RMUE).

4.1.2 Pedido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo
licenciado

Se o pedido de registo de uma licenga for apresentado conjuntamente pelo titular da
MUE e pelo_ licenciado, ambos devem assinar o pedido. Em caso de cotitularidade,
todos os cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

Neste caso, as assinaturas de ambas as partes constituem prova da licenca.

No caso de uma irregularidade formal relativamente a assinatura do licenciado ou
relativamente ao seu representante, o pedido sera, ainda assim, aceite, desde que
também fosse aceitavel se tivesse sido apresentado apenas pelo titular da MUE.
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O mesmo se aplica no caso de uma irregularidade relativamente a assinatura do titular
da MUE ou relativamente ao seu representante, desde que o pedido também fosse
aceitavel se tivesse sido apresentado apenas pelo licenciado.

4.1.3 Pedido apresentado unicamente pelo licenciado

O pedido de registo de uma licengca também pode ser apresentado unicamente pelo
licenciado. Nesse caso, deve ser assinado pelo licenciado e deve ser apresentada
prova da licenga.

4.1.4 Prova da licenca

Constituira prova suficiente da licengca a apresentacéo, juntamente com o pedido de
registo de licenca, de qualquer um dos elementos a seguir enunciados.

® Uma declaracdo em como o titular da MUE concorda com o registo da licenga,
assinada pelo proprio ou pelo seu representante.
Nos termos do artigo 13.°, n.° 3, alinea a), do RERMUE, ¢ igualmente considerada
prova suficiente a assinatura do pedido de registo da licenga por ambas as partes.
Este caso ja foi tratado no ponto 4.1.2 supra.

e O contrato de licenca, ou um extrato do mesmo, indicando as partes e a MUE
objeto de licenga, e contendo as suas assinaturas.
Em muitos casos, as partes no contrato de licenga nao pretendem divulgar todos os
pormenores, 0s quais podem conter informacdes confidenciais sobre «royalties»
(direitos de exploragao) ou outros termos e condicoes da licengca. Nesses casos,
bastara a apresentacao de apenas uma parte ou um extrato do contrato de licenga,
desde que identifique as partes no contrato de licenga, confirme que a MUE em
questdo é objeto de licenca e seja assinado por ambas as partes. Todos os
restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.

® Uma declaragéo nao certificada de licenga usando o Formulario Internacional Tipo
n.° 1 da OMPI «Pedido de inscricdo de uma licenga». O formulario deve ser
assinado tanto pelo titular da MUE, ou pelo seu representante, como pelo
licenciado, ou pelo seu representante. Esta disponivel em http://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf
Nao é necessario apresentar o original de um documento. Os documentos originais
passam a fazer parte do processo, pelo que ndo podem ser restituidos a pessoa
que os apresentou. E suficiente a entrega de fotocépias simples. O documento
original e/ou a fotocopia ndo necessitam de ser autenticados, a menos que o
Instituto tenha duvidas fundadas quanto a sua autenticidade.
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4.2 Conteudo facultativo do pedido

Artigo 25, e 26.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 32.°, n.° 1, do RDMC

Artigo 25.° do REDMC

Consoante a natureza da licenca, o pedido de registo podera incluir o pedido de
registo da licenga juntamente com outras indicagdes, nomeadamente as mencionadas
nas alineas a) a e) infra. Estas indicagbes poderao ser formuladas a titulo individual ou
em combinagao, para uma licenca (por exemplo, uma licenga exclusiva com tempo
limitado) ou para varias licengas (por exemplo, uma licenga exclusiva para «A» no que
se refere ao Estado-Membro «X» e outra para «B» relativamente ao Estado-Membro
«Y»). O Instituto inscreve estas indicagdes no Registo de MUE apenas no caso de o
proprio pedido de registo da licenga solicitar expressamente essa inscricao. Sem esse
pedido expresso, o Instituto ndo inscreverd no Registo de MUE nenhuma das
indicagbes incluidas no contrato de licenga que sejam apresentadas, tais como, por
exemplo, prova da licenca.

No entanto, se for solicitada a inscricdo de uma ou mais dessas indicagdes no Registo
de MUE, devem ser fornecidas as informacgdes a seguir indicadas.

1. Nos casos em que o pedido de registo de uma licenga abranja apenas alguns dos
produtos ou servigcos, devem ser indicados os produtos ou servigos para os quais
foi concedida a licencga.

2. Nos casos em que seja requerido o registo de uma licenga limitada territorialmente,
o pedido deve indicar a parte da Unido Europeia para a qual essa licenca foi
concedida. Uma parte da Unidao Europeia pode consistir num ou varios Estados-
Membros ou huma ou varias regides administrativas de um Estado-Membro.

3. Nos casos em que se pretenda obter o registo de uma licenga exclusiva, deve ser
incluida no pedido de registo uma declaragdo nesse sentido.

4. Nos casos em que seja requerido o registo de uma licenga concedida por um
periodo de tempo limitado, deve ser indicado o termo do prazo de validade da
licenca. Adicionalmente, também podera ser indicada a data do inicio da licenca.

5. Nos casos em que a licenca é concedida por um licenciado cuja licenca ja foi
inscrita no Registo de MUE, o pedido de registo podera indicar que se trata de uma
sublicenga. As sublicengas ndo podem ser inscritas se a licenga principal nao
estiver inscrita.
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4.3 Exame das formalidades especificas (licengas)

Artigo 26.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 24.°, n.° 3, do REDMC

Caso o pedido tenha sido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo
licenciado, o Instituto comunicara com o titular da MUE e enviara uma copia ao
licenciado.

Se o licenciado tiver igualmente efetuado e assinado o pedido, ndo podera contestar a
existéncia ou o d&mbito da licenga.

Nos casos em que o pedido para registo da licenga seja apresentado apenas pelo
titular da MUE, o Instituto ndo informara o licenciado.

O Instituto informara por escrito o requerente de quaisquer irregularidades verificadas
no pedido. Se as irregularidades nado forem sanadas dentro do prazo fixado nessa
comunicagao, que sera normalmente de dois meses a contar da data de notificagao, o
Instituto rejeitara o pedido. A parte em questdo pode interpor recurso dessa decisao.

4.4 Exame dos elementos facultativos (licengas)

Artigo 26.° do RMUE

Artigo 25.° do REDMC

Nos casos em .que o pedido de registo de uma licenca especifique que a licenga
devera ser registada numa das seguintes modalidades:

uma licenca exclusiva;

uma licenca temporaria;

uma licenca limitada territorialmente;

uma licenga limitada a determinados produtos ou servigos; ou
uma sublicenca,

o Instituto verificara se foram fornecidas as indicagdes mencionadas nos pontos 2.4 e
4.1 supra.

No que respeita a indicagdo «licenca exclusiva», o Instituto apenas aceitara este
termo, nao admitindo quaisquer outras designagdes. Se a mengao «licenga exclusiva»
nao for expressamente indicada, o Instituto considerara a licenga como nao exclusiva.

Se o pedido de registo indicar que se destina a uma licenga limitada a determinados
produtos ou servigos abrangidos pela MUE, o Instituto verificara se os produtos ou
servigos se encontram devidamente agrupados e estao efetivamente abrangidos pela
MUE.
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Se se tratar de uma sublicenga, o Instituto verificara se esta foi concedida por um
licenciado cuja licenca ja esta inscrita no Registo de MUE. O Instituto recusara o
registo de uma sublicenga se a licenga principal ndo tiver sido inscrita no Registo de
MUE. No entanto, o Instituto nao verificara a validade do pedido de registo de uma
sublicenga como licenga exclusiva se a licenga principal ndo for uma licenga exclusiva,
nem analisara se o contrato da licenga principal exclui a concessao de sublicencas.

Cabe ao requerente do registo de uma licenga ter o cuidado de nao celebrar nem
registar contratos incompativeis, assim como de anular ou modificar inscricdes no
Registo que tenham perdido a validade. A titulo de exemplo, se uma licenga exclusiva
tiver sido registada sem limitagbes quanto aos produtos e ao territério e for solicitado o
registo de uma outra licenga exclusiva, o Instituto registara a segunda licenga, mesmo
que parega a primeira vista que as duas licengas sao incompativeis.

Além disso, as partes séo incentivadas a atualizar regular e rapidamente todas as
informacdes constantes do Registo de MUE, cancelando ou modificando as licengas
existentes (ver ponto 3 supra).

Artigos 25.°, n.°1, e artigo 26.°, n.° 3 e 4, do RMUE

Artigo 32.°, n.° 1, do RDMC

Artigos 24.°, n.° 3, e 25.° do REDMC

Se as indicagdes referidas no ponto 4.2 supra estiverem em falta, o Instituto convidara
0 requerente do registo da licenga a fornecer as informagdes suplementares. Se o
requerente ndo responder a essa comunicagdo, o Instituto ndo terd em conta as
indicagbes supramencionadas e registara a licenga sem as averbar. O requerente sera
notificado deste facto e pode interpor recurso da decisao.

4.5 Procedimento de registo e publicagao (licengas)

Artigo 25.°, n.° 5, e artigos 111.%, n.° 3, alinea j), e 116.°, n.° 1, alinea a), do RMUE

Artigo 32.°, n.° 5, do RDMC

Artigo 69.°, n.° 3, alinea t), e artigo 70.°, n.° 2, do REDMC

O Instituto inscrevera a licenga no Registo de MUE e publica-la-a no Boletim de MUE.
Quando aplicavel, a inscricdo no Registo de MUE mencionara apenas que a licenga é:

uma licenca exclusiva;

uma licencga temporaria;

uma licenga limitada territorialmente;

uma sublicencga; ou

uma licenca limitada a determinados produtos ou servigos abrangidos pela MUE.

Nao seréo publicados os seguintes dados:
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® 0 periodo de validade de uma licenga temporaria;
® o territorio abrangido por um contrato limitado territorialmente;
® 0s produtos e servigos abrangidos por uma licenga parcial.

Artigo 111.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 69.°, n.° 5, do REDMC

O Instituto notificara o requerente do registo de uma licenga do respetivo registo.

Nos casos em que o pedido de registo da licenga tenha sido apresentado pelo
licenciado, o Instituto informara igualmente o titular da MUE sobre o registo.

4.6 Transmissao de uma licenga

4.6.1 Disposicdes relativas a transmissao de uma licenga

Artigo 25.°, n.° 5, do RMUE

Artigo 32.°, n.° 5, do RDMC

E possivel transmitir uma licenga relativa a uma MUE. A transmiss&o de uma licenca
difere da transmissdo de uma sublicenga na medida em que, no primeiro caso, o
licenciado perde todos os direitos ao abrigo da licenga, sendo substituido por um novo
licenciado, ao passo que, no caso de transmissdo de uma sublicenga, a licenga
principal permanece valida. De igual modo, a transmissdo de uma licenga difere de
uma mudang¢a de nome do titular, desde que nao esteja envolvida qualquer mudanca
de titularidade (ver Linhas de orientacao, Parte E, Operacdes de registo, Seccao 3, As
MUE e os DMCR como objetos de propriedade, Capitulo 1, Transmissao).

4.6.2 Regras aplicaveis

Artigo 26.°, n.° 1 e 5, e anexo |, seccdo A, ponto 26, alinea b), do RMUE

Artigo 24.°, n.% 1 e 3, do REDMC

Ponto 18, alinea b), do anexo do RTDMC

O procedimento de registo da transmissao de uma licenga obedece as mesmas regras
que um pedido de registo de uma licenga.

A transmissao de uma licenga esta sujeita ao pagamento de uma taxa. O ponto 2.3
supra aplica-se mutatis mutandis.

Caso as regras aplicaveis exijam uma declaragdo ou assinatura do titular da MUE, a
mesma sera substituida por uma declaragéo ou assinatura do licenciado registado (o
anterior licenciado).
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5 Direitos reais — Disposi¢oes especiais

5.1 Requisitos relativos a prova

Artigo 19.° e artigo 26.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 2.°, n.° 1, alinea b), e 13.°, n.° 3, alinea a), do RERMUE

Artigo 27.° do RDMC

Artigo 1.°, n.° 1, alinea b), artigos 23.°, n.° 4, e 24.°, n.° 1, do REDMC

5.1.1 Pedido apresentado unicamente pelo titular da MUE

Se o pedido de registo de um direito real (in rem) for apresentado unicamente pelo
titular da MUE, deve ser assinado por este. Em caso de cotitularidade, todos os
cotitulares devem assinar ou nomear um representante comum.

A assinatura do titular da MUE constitui prova do direito real (in rem).
Consequentemente, ndo é necessaria qualquer prova adicional do direito real (in rem).

Apos a inscrigdo do direito real no Registo de MUE, o/ Instituto dara conhecimento
desse facto ao credor pignoraticio.

No caso de o credor pignoraticio apresentar ao Instituto uma declaracdo em que se
opbe ao registo do direito real (in rem), o Instituto enviara a declaracao ao titular da
MUE a titulo meramente informativo. O Instituto ndo tomara quaisquer outras medidas
relacionadas com essa declaragdo. Apds o registo do direito real (in rem), qualquer
credor pignoraticio que discorde desse registo do direito real (in rem) podera solicitar a
anulacao desse registo do direito real (in rem) ou a sua modificagdo (ver ponto 3
supra).

O Instituto nao levara em conta o facto de as partes terem acordado em registar um
contrato relativo a um direito real (in rem) junto do Instituto. Qualquer litigio relativo ao
direito real (in rem) € uma matéria que tera de ser resolvida entre as partes
interessadas de acordo com a legislacao nacional aplicavel (artigo 19.° do RMUE).

5.1.2 Pedido apresentado conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor
pignoraticio

Se o pedido de registo do direito real (in rem) for apresentado conjuntamente pelo
titular da MUE e pelo credor pignoraticio, deve ser assinado por ambas as partes. Em
caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem assinar ou nomear um
representante comum.

Neste caso, a assinatura de ambas as partes constitui prova do direito real (in rem).
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No caso de uma irregularidade formal relativamente a assinatura do credor
pignoraticio ou relativamente ao seu representante, o pedido sera, ainda assim, aceite,
desde que também fosse aceitavel se tivesse sido apresentado apenas pelo titular da
MUE.

O mesmo se aplica no caso de uma irregularidade relativamente a assinatura do titular
da MUE ou relativamente ao seu representante, desde que o pedido também fosse
aceitavel se tivesse sido apresentado apenas pelo credor pignoraticio.

5.1.3 Pedido apresentado unicamente pelo credor pignoraticio

O pedido também pode ser apresentado apenas pelo credor pignoraticio. Nesse caso,
deve ser assinado pelo credor pignoraticio e deve ser apresentada prova do direito
real (in rem).

514 Prova do direito real (in rem)

Constitui prova suficiente do direito real (in rem) a apresentagao, juntamente com o
pedido de registo do direito real, de qualquer um dos elementos a seguir enunciados.

® Uma declaragao, assinada pelo titular da MUE, de que concorda com o registo do
direito real (in rem).
Nos termos do artigo 13.°, n.° 3, alinea a), do RERMUE, é igualmente considerada
prova suficiente a assinatura do pedido de registo do direito real (in rem) por ambas
as partes. Este caso ja foi tratado no ponto 5.1.2. supra.

® (O contrato relativo ao direito real, ou um extrato do mesmo, com indicacdo da MUE
em questao e das partes envolvidas e contendo as assinaturas destas.
E suficiente a apresentacdo do contrato relativo ao direito real (in rem). Em muitos
casos, as partes no contrato que tem por objeto o direito real (in rem) ndo desejam
divulgar todos os pormenores do contrato, o qual pode conter informagdes
confidenciais sobre os termos e condicdes do penhor. Nestes casos, basta
apresentar uma parte ou 'um extrato do contrato relativo ao direito real (in rem),
contanto que este contenha a identificagdo das partes nesse contrato relativo ao
direito real (in rem) e da MUE objeto do direito real (in rem), bem como as
assinaturas de ambas as partes. Todos os restantes elementos podem ser omitidos
ou ocultados.

® Um documento comprovativo do direito real (in rem), ndo autenticado, assinado
pelo titular da MUE e pelo credor pignoraticio.
Nao é necessario apresentar o original de um documento. Os documentos originais
passam a fazer parte do processo, pelo que ndo podem ser restituidos a pessoa
que os apresentou. E suficiente a entrega de fotocépias simples. O documento
original e/ou a fotocopia nao necessitam de ser autenticados, a menos que o
Instituto tenha davidas fundadas quanto a sua autenticidade.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introdugdo geral, Pagina 1652
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=PT#d1e1544-37-1

Seccdo 3 A marca da UE e os desenhos ou modelos comunitdrios registados como objetos de
propriedade — Capitulo 2 Licengas, direitos reais, execugdo forcada, processos de insolvéncia, processos

de reivindicacdo e processos similares

5.2 Exame dos requisitos relativos a formalidades especificas
[direitos reais (in rem)]

Artigo 26.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 24.°, n.° 3, do REDMC

Caso o0 pedido de registo de um direito real (in rem) tenha sido apresentado
conjuntamente pelo titular da MUE e pelo credor pignoraticio, o Instituto comunicara
com o titular da MUE e enviara uma copia ao credor pignoraticio.

Caso o credor pignoraticio também tenha apresentado e assinado o pedido, nao lhe
sera permitido contestar a existéncia nem o dmbito do contrato relativo ao direito real
(in rem) no contexto do processo do Instituto, ndo obstante o que pudesse ser
estabelecido pelas legislagdes nacionais dos Estados-Membros a este respeito.

Se o titular da MUE alegar fraude por parte do credor pignoraticio, devera apresentar
uma decisao final da autoridade competente nesse sentido. Nao compete ao Instituto
realizar qualquer investigagcao sobre a matéria.

O Instituto informara por escrito o requerente de quaisquer irregularidades verificadas
no pedido. Se as irregularidades nao forem sanadas dentro do prazo estabelecido
nessa comunicagdo, o Instituto rejeitara o pedido. A parte interessada tera a
possibilidade de interpor recurso dessa decisao.

5.3 Procedimento de registo e publicacao [direitos reais (in
rem)]

Artigos 22.°, n.° 2, e 26.°, n.° 5, e artigo 111.°, n.° 3, alinea h), e 111.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 29.°, n.° 2, do RDMC

Artigo 24.°, n.° 4, e artigo 69.°, n.° 3, alinea j) e n.° 5, do REDMC

No caso das MUE, o Instituto inscrevera o direito real (in rem) no Registo de MUE e
publica-lo-a no Boletim de MUE.

O Instituto notificara o requerente do registo de um direito real (in rem) do respetivo
registo.

Nos casos em que o pedido de registo do direito real (in rem) tenha sido apresentado
pelo credor pignoraticio, o Instituto informara igualmente o titular da MUE sobre o
registo.
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5.4 Transmissao de um direito real (in rem)

Artigo 26.°, n.° 1 e 5, e anexo |, seccdo A, ponto 26, alinea d), do RMUE

Artigo 24.°, n.° 1, do REDMC

Ponto 18, alinea d), do anexo do RTDMC

5.4.1 Disposicoes relativas a transmissao de um direito real (in rem)

Um direito real (in rem) pode ser objeto de transmissao.

54.2 Regras aplicaveis

O procedimento de registo da transmissdo de um direito real (in rem) obedece as
mesmas regras que o registo de um direito real (in rem).

A transmissao de um direito real (in rem) esta sujeita ao pagamento de uma taxa. O
ponto 2.3 supra aplica-se mutatis mutandis.

Caso as regras aplicaveis exijam uma declaracao ou assinatura do titular da MUE, a
mesma sera substituida por uma declaragédo ou assinatura do credor pignoraticio
registado (o anterior credor pignoraticio).

6 Execucoes forcadas — Disposicoes especiais

6.1 Requisitos relativos a prova

Artigo 26.°, n.° 1, do RMUE

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

Artigo 1.°, n.° 1, alinea b), e artigo 24.°, n.° 1, do REDMC

6.1.1 Pedido apresentado pelo titular da MUE

Se o pedido de registo de uma execugao forgada for apresentado pelo titular da MUE,
deve ser assinado por este. Em caso de cotitularidade, todos os cotitulares devem
assinar ou nomear um representante comum.

Apos a inscricdo da execucdo forcada no Registo de MUE, o Instituto dara
conhecimento desse facto ao benéeficiario.

O beneficiario pode apresentar uma declaragao junto do Instituto para se opor ao
registo da execugdo forcada. O Instituto ndo tomara quaisquer outras medidas
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relacionadas com essa declaragdo. Apds o registo da execucgao forcada, qualquer
beneficiario que discorde desse registo podera solicitar a sua anulagdo ou a sua
modificagcdo (ver ponto 3 supra).

Qualquer litigio relativo a execugéo forgada € uma matéria que tera de ser resolvida
entre as partes interessadas de acordo com a legislagdo nacional aplicavel (artigo 19.°
do RMUE).

6.1.2 Pedido apresentado pelo beneficiario

O pedido de registo de uma execugéo forcada também pode ser apresentado pelo
beneficiario. Nesse caso, devera ser assinado por este.

Além disso, deve ser apresentada prova da execugéao forgada.

6.1.3 Prova da execucgao forcada

Considera-se que a prova da execugao forcada € suficiente se o pedido de registo da
execugao forgada for acompanhado de uma decisdo final da autoridade nacional
competente.

Em muitos casos, as partes nos processos de execugao forgcada nao desejam divulgar
todos os pormenores da decisdo, a qual pode conter informacbes confidenciais.
Nestes casos, basta apresentar uma parte ou um extrato da decisdao de execucao
forcada, desde que contenha a identificacdo das partes no processo de execugao
forcada e da MUE objeto da execucéao for¢cada, e confirme que a deciséo é definitiva.
Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.

6.2 Procedimento de registo e publicagao (execugao forgada)

Artigos 111.°, n.° 3, alinea i), e 116.%, n.° 1, alinea a), do RMUE

Artigo 69.°, n.° 3, alinea k), e artigo 70.°, n.° 2, do REDMC

Se a marca estiver registada, a execugao forgada sera inscrita no Registo de MUE e
publicada no Boletim de MUE.

O Instituto notificara o requerente do registo de uma execugao forcada do respetivo
registo.

Se for caso disso, o titular da MUE sera igualmente informado.
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7 Processos de insolvéncia — Disposi¢oes especiais

71 Requisitos relativos a prova

Constitui prova suficiente da designacdo de um sindico e do processo de insolvéncia a
apresentacado da decisao final da autoridade nacional competente juntamente com o
respetivo pedido de registo.

E suficiente apresentar a decisdo de insolvéncia. Em muitos casos, as partes no
processo de insolvéncia ndo desejam divulgar todos os pormenores da deciséo, que
pode conter informagdes confidenciais. Nestes casos, € suficiente apresentar apenas
uma parte ou um extrato da decisdo, desde que ai se identifiquem as partes no
processo. Todos os restantes elementos podem ser omitidos ou ocultados.

Nao é necessario apresentar o original de um documento. Os documentos originais
passam a fazer parte do processo, pelo que ndo podem ser restituidos a pessoa que
os apresentou. E suficiente a entrega de fotocépias simples. O documento original
elou a fotocopia ndo necessitam de ser autenticados, a menos que o Instituto tenha
duvidas fundadas quanto a sua autenticidade.

7.2 Procedimento de registo e publicagao (processos de
insolvéncia)

Artigos 111.°, n.° 3, alinea i), e 116.%, n.° 1, alinea a), do RMUE

Artigo 69.°, n.° 3, alinea k), e artigo 70.°, n.° 2, do REDMC

Se a marca estiver registada, o processo de insolvéncia sera inscrito no Registo de
MUE e publicado no Boletim:de MUE. A publicagdo contém o(s) numero(s) de registo
da(s) MUE, o nome da entidade que requer a inscricdo no Registo de MUE, a data e o
numero da inscrigdo, assim como a data de publicagdo da mesma no Boletim de MUE.

O Instituto notificard o requerente do registo de um processo de insolvéncia do
respetivo registo.

Os dados de contacto do sindico sado registados como o «endereco para
correspondéncia» do titular da MUE na base de dados do Instituto e todos os detalhes
dos processos de insolvéncia podem ser consultados por terceiros mediante um
pedido de consulta dos processos (ver Linhas de orientagdo, Parte E, Operacdes de
registo, Seccdo 5, Consulta de processos).
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8 Procedimentos relativos a desenhos ou modelos
comunitarios registados

Artigos 27.°, 29.°, 30.°, 31.°, 32.° ¢ 33.° e artigo 51.°, n.° 4, do RDMC
Artigos 24.° a 26.° e artigo 27.°, n.° 2, do REDMC

Pontos 18 e 19 do anexo do RTDMC

As disposicbes legais constantes do RDMC, do REDMC e do RTDMC relativas a
licengas, direitos reais (in rem), execugbes forgcadas e processos de insolvéncia
correspondem as disposicdes nessa matéria constantes do RMUE, do RDMUE e do
RERMUE.

Como tal, tanto os principios juridicos como os procedimentos relativos ao registo,
anulacdo ou modificagdo de licengas, direitos reais (in rem), execugdes forcadas ou
processos de insolvéncia relativos a marcas séo aplicaveis, mutatis mutandis, a
DMCR, exceto no que se refere aos procedimentos especificos que se seguem.

8.1 Pedidos multiplos de DMCR

Artigo 37.° do RDMC

Artigo 24.°, n.° 1, do REDMC

Um pedido de registo de licencas, direitos reais (in rem) e execugbes forgadas
relativos a um DMCR pode assumir a forma de um pedido multiplo que abranja varios
desenhos ou modelos.

No que respeita aos efeitos juridicos das licengas, direitos reais (in rem) e execugoes
forgadas, bem como do correspondente procedimento de registo de licengas, direitos
reais (in rem) e execugdes forgadas, os desenhos ou modelos individuais abrangidos
por um pedido multiplo serdo tratados como se fossem pedidos distintos. Esta
disposicao continua a ser aplicavel apds o registo dos desenhos ou modelos
abrangidos pelo pedido multiplo.

Por outras palavras, cada desenho ou modelo abrangido por um pedido multiplo pode
ser objeto de uma licenga, penhor ou execugdo forcada independentemente dos
demais.

No que se refere concretamente as licengas, as indicagdes facultativas sobre o tipo
de licenca e o procedimento para o0 seu exame a que se referem os pontos 4.2 € 4.4
supra (a excegao da licenga limitada a alguns produtos, que nao é possivel) aplicam-
se a cada um dos desenhos ou modelos individuais abrangidos por um pedido
multiplo, de modo separado e independente.
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Pontos 18 e 19 do anexo do RTDMC

A taxa de 200 EUR relativa ao registo de uma licenca, de um direito real (in rem) ou de
uma execucgao forgada; a transmissao de uma licenga ou direito real (in rem); ou a
anulacdo de uma licenga, de um direito real (in rem) ou de uma execuc¢ao for¢cada é
aplicada por desenho ou modelo e nao por pedido multiplo. O mesmo se aplica no que
respeita ao limite maximo de 1 000 EUR, no caso de serem apresentados pedidos
multiplos.

8.2 Processos de reivindicagdao de DMCR

Artigo 15.° do RDMC
Artigo 69.°, n.° 3, alineas f), g) e h), e artigo 80.°, alinea c), do RERDMC

Os pedidos e registos de DMCR podem ser objeto de um processo de reivindicacao e
de subsequentes alterac¢des de titularidade.

Se um DMCR tiver sido pedido ou registado em nome de uma pessoa que nao esteja
habilitada a fazé-lo nos termos do artigo 14.° do RDMC, a pessoa habilitada a fazé-lo
nos termos dessa disposi¢cao pode reivindicar o reconhecimento como titular legitimo
do DMCR.

Além disso, quando uma pessoa tem conjuntamente direito ao DMCR, essa pessoa
pode, nos termos do artigo 15.°, n.° 2, do RDMC, reivindicar o reconhecimento como
titular conjunto.

Sao especificas dos DMCR as seguintes inscrigdes no Registo:

® a mencgao de que foi iniciado um processo de reivindicagao legal;

® a decisdo transitada em julgado ou qualquer outra conclusdo do processo de
reivindicagao;

® qualquer alteragao da titularidade do DMCR resultante da decisao final.

O requerente da instituicao do processo de reivindicagdo pode solicitar a inscricao no
Registo da menc¢ao de que foi dado inicio a um processo judicial.

Uma vez concluido o processo judicial, a pessoa reconhecida como titular legitimo do
DMCR pode solicitar a inscricdo da decisao final e a alteragdo da titularidade no
Registo.

8.2.1 Requisitos aplicaveis a um pedido de registo de inscrigdes relativas
ao processo de reivindicagao

O ponto 2, relativo aos requisitos de um pedido de registo, aplica-se por analogia, com
as seguintes excecodes:

Taxas

O registo de inscri¢cbes relativas a processos de reivindicagao nao esta sujeito a taxa.
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Partes no processo

O pedido de registo de uma mencgao de que foi iniciado um processo de reivindicagao
pode ser apresentado:

® pelo(s) titular(es) do DMCR; ou
® pelo requerente da instauragao do processo de reivindicacao.

O pedido de registo da inscricdo da decisao definitiva ou de qualquer outra decisao
que ponha termo ao processo de reivindicagao, ou de uma alteragao da titularidade do
DMCR resultante de uma decisao definitiva, pode ser apresentado:

® pelo(s) titular(es) do DMCR; ou
® pela pessoa reconhecida como titular legitimo do DMCR.

Caso o Instituto receba documentos relativos a esse processo da parte de terceiros ou
de autoridades como tribunais nacionais, enviara os documentos ao titular do DMCR,
com um aviso de que esse direito pode ser inscrito no registo de DMCR mediante
pedido. Além disso, se a pessoa reconhecida como titular legitimo estiver plenamente
identificada pelos seus dados de contacto, ser-lhe-a também enviada a mesma
notificacao.

Indicacdes obrigatérias

O pedido de mencdo da instauracdo ou encerramento de um processo de
reivindicagdo legal deve conter as seguintes informacgdes:

® O numero de registo do DMCR em questao. Se o pedido se referir a varios DMCR,
deve ser indicado o numero de registo de cada um deles.

® 0 nome, 0 endereco e a nacionalidade do titular, bem como o Estado onde se
encontra domiciliado ou possui ‘a sua sede ou um estabelecimento; No entanto, se
o Instituto ja tiver atribuido um ndmero de identificacdo ao titular, basta indicar este
numero juntamente com o nome.

O pedido de alteracao da titularidade deve conter as seguintes informacgdes adicionais.

® o0 nome, o endereco e a nacionalidade da pessoa reconhecida como titular legitimo
do DMCR, bem como o Estado em que se encontra domiciliada ou tem a sua sede
ou estabelecimento. No entanto, se o Instituto ja tiver atribuido um ndmero de
identificagao ao legitimo titular, basta indicar este numero juntamente com o nome.

8.2.2 Requisitos relativos a prova

Existe prova suficiente para a inscrigdo de um processo de reivindicagdo no Registo se
o pedido de registo for acompanhado de provas de que o processo de reivindicagéo foi
iniciado junto da autoridade competente. Para a inscricao da decisao definitiva ou de
outra decisdo que ponha termo ao processo de reivindicagdo no Registo, o pedido de
registo deve ser acompanhado de provas da conclusao do processo de reivindicagao,
tais como uma decisao definitiva da autoridade competente.
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9 Procedimentos relativos a marcas internacionais

Regras 20 e 20bis Regulamento comum nos termos do Acordo de Madrid relativo ao
registo internacional das marcas e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid (RC)

9.1 Inscrigcao de licengas

O Sistema de Madrid permite a inscrigdo de licengas relativas a um registo
internacional.

Todos os pedidos de inscricdo de uma licenca devem ser apresentados através do
formulario MM13:

e diretamente a Secretaria Internacional pelo titular constante do registo; ou

e através da administragdo da parte contratante do titular constante do registo ou
através da administragdo de uma parte contratante em relagéo a qual é concedida a
licenga; ou

® através da administracio do licenciado.

O licenciado ndo pode apresentar o pedido diretamente a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual. Nao se deve usar para este efeito o formulario de pedido do
Instituto.

Para informacbes detalhadas sobre a  inscricdo de licengas, ver
pontos B.11.93.01-99.04 do Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do
Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Para
mais informacgdes sobre marcas internacionais, ver Linhas de orientacédo, Parte M,
Marcas internacionais.

9.2 Inscrigao de direitos reais, execugoes forgcadas ou
processos de insolvéncia

O Sistema de Madrid permite a inscricao de direitos reais (in rem), de execugoes
forcadas ou de processos de insolvéncia relativos a um registo internacional (ver
regra 20 RC). Para conveniéncia dos utilizadores, esta disponivel o formulario MM19
para solicitar a inscricdo de uma restricdo ao direito de disposi¢c&o do titular no Registo
Internacional. Recomenda-se vivamente o uso deste formulario para evitar
irregularidades.

Os pedidos devem ser apresentados:

e diretamente a Secretaria Internacional pelo titular constante do registo; ou

® a administracédo da parte contratante do titular constante do registo; ou

® 3 administragdo de uma parte contratante a favor de quem tenha sido concedido o
direito real (in rem), a execuc¢ao for¢gada ou o processo de insolvéncia; ou
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® 3 administracdo da parte contratante do credor pignoraticio, do beneficiario ou do
sindico.

O pedido nao pode ser apresentado diretamente a Secretaria Internacional pelo credor
pignoraticio, pelo beneficiario ou pelo sindico. Nao se deve usar para este efeito o
formulario de pedido do Instituto.

Para informacdes detalhadas sobre o registo de direitos reais (in rem), execugoes
forgadas ou processos de insolvéncia, ver Parte B, Capitulo Il, pontos 92.01-92.04 do
Guia para o Registo Internacional de Marcas nos termos do Acordo de Madrid e do
Protocolo de Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Para mais informagdes sobre
marcas internacionais, ver Linhas de orientacdo, Parte M, Marcas internacionais.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introdugdo geral, Pagina 1661
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


http://www.wipo.int/madrid/en/guide

Seccdo 4 Renovagao

ORIENTACOES PARA O EXAME

INSTITUTO EUROPEU
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
(EUIPO)

Parte E
Operacoes de registo
Seccao 4

Renovacao

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral,
Parte E Operagdes de registo

Pagina 1662

FINAL VERSION 1.0

31/03/2022



Seccdo 4 Renovagao

indice
1 Adverténcia sobre possiveis fraudes..........ccccceriiiiiiiiiiiccccccccsseeeee 1665
1.1 Empresas privadas que enviam faturas enganosas.........c.ccccceveeveeenenn. 1665
1.2 Renovacgao por parte de terceiros nao autorizados.............cccceeeeeennnnnnnn. 1665
2 Duracgéo do registo de marcas da Unido Europeia...........cccccerrrrrrrrnnnnn 1665

3 Duragao da protecao dos desenhos ou modelos comunitarios

=T 153 7= T [ X 1666
4 Notificagao da caducidade do registo..........ccccrmriirrieeemeccccccccc e 1666
5 Renovagao de um pedido de MUE..................cociiiiiiininnnnnn i s 1667
6 Renovagao de um pedido de DMCR..........cccoieeeiemimnncnsississeeesssseeeeennnnnnes 1667
7 Taxas e outros requisitos formais para o pedido de renovagao.......... 1668
7.1 Pessoas autorizadas a apresentar um pedido de renovagao................. 1669
7.2 Contetdo do pedido de renoVagGao0............ccovamrerrerressssssssnnnnnsssssssssssnnsnnns 1669
7.2.1 Nome, endereco e outros dados relativos a pessoa que apresenta um
[o2=Te e [0 3o [N (=T 0 T 1Y 7= To= Lo TS SRR 1670
7.2.1.1 Pedido apresentado pelo titular...............ccooiii e 1670
7.2.1.2 Pedido apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular................ccccccuvnnnnne 1670
7.2.2 NUMEIrO de MregiStOu .. et iiiieiee e et dt ettt 1670
7.2.3 Indicagao do Ambito da reNOVAGAO...........cceoiiuuiiiieiiiiiiee e 1671
0% T T T T 1= L 1671
A o - o T 1672
7.4.1 Periodo de seis meses para a renovagao antes do termo de validade
(PEriOdO A€ DASE).......eeiiiiiiiiie e 1672
7.4.2 Periodo de caréncia de seis meses apos o termo de validade (periodo de
(oz= =1 o (o7 - ) TR P PPRPPRRN 1673
8T - . - =N 1673
7.5.1Taxas a pagar por MUE..........oo e 1674
7.5.2 Taxas a pagar por DMCR ... 1674
7.5.3 Prazo de pagamentO.........cccoiiiiiiiiiiiiiieece e 1675
7.5.4 Pagamento POr tEICEIMOS. ......uuuuueriiiieieie e e e e e e e e et e e e 1676
7.5.5 ReemboISO de taXas.........ocoiiuiiiiiiiiiiie 1676
8 Processo perante o Instituto..........cccceeeiiiiiiiiiiiccciniii 1676
8.1 Exame dos requisitos fOrmais...........cccoeeemmmmmmmmmmmimmmimmmiieereeeeeeee e eeeeeeees 1676
Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1663

Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



Seccdo 4 Renovagao

8.1.1 CUMPriMENTO dOS PraZOS.....cceiiiieeeiieiiictetee et e e e e e e e s e 1677

8.1.1.1 Pagamento durante o periodo de base ou o periodo de caréncia....................... 1677

8.1.1.2 Pagamento insuficiente e pagamento apés o termo do periodo de caréncia...... 1678

8.1.1.3 Situagcdo em que o requerente é titular de uma conta corrente........................... 1679

8.1.2 Cumprimento dos requisitos formais..........ccccvvveeeeeiiicciiiee e 1679

8.1.2.1 Renovagao solicitada por pessoa autorizada..........c.cceccvveeeeiiiiiiiiee e 1679

8.1.2.2 OULIOS rEQUISIEOS. ... .uveiieeieiiiiee e ettt e et e e e e et e e e e e erbeeeaeeeaes 1679

8.2 Elementos que ndo sdo objeto de exame..........ccceeeeeeeiiiiiiereeencsensnneeeenns 1681

9 Renovacgao parcial de MUE...........iieiecsss s 1681
10 Inscrigoes N0 RegiStO.........ccccmmmmrmrimiirni 1682

11 Data de producao de efeitos da renovagao ou caducidade,

transformagao (KCONVErsioN»)......ccciviiiieiieeeceemnssssssssies s s essesr e e e eennnnnnes 1683
11.1 Data de producao de efeitos da renovagao............ccceeveeeiiiiiiiiccceseeneeenne 1683
11.2 Transformacao («conversion») de MUE caducadas........ccccccccererrrerrnnnns 1684

12 Renovagao de marcas internacionais que designam a UE................ 1684

13 Renovacgao de registos internacionais de desenhos ou modelos
que designem @ UNi80..........ceummimmiiiirimicnsmnssssssssssssssss s 1685

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1664
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



Seccdo 4 Renovagao

1 Adverténcia sobre possiveis fraudes

1.1 Empresas privadas que enviam faturas enganosas

O Instituto esta ciente de que os utilizadores recebem uma quantidade crescente de
correio n&o solicitado de empresas que cobram o pagamento de servigos relacionados
com marcas, desenhos ou modelos, tais como a renovacgéo.

No sitio Web do Instituto foi publicada uma lista de cartas provenientes de empresas
ou registos cujo conteudo enganoso foi denunciado pelos utilizadores. Estes servigos
nao estdo ligados a qualquer servico de registo oficial de marcas, desenhos ou
modelos, prestado por institutos de propriedade intelectual ou outros organismos
publicos na Unido Europeia, como o EUIPO.

Se um utilizador receber uma carta ou fatura, deve verificar cuidadosamente o que é
proposto e a sua origem. Importa salientar que o EUIPO nunca envia aos
utilizadores faturas ou cartas solicitando um pagamento direto pelos seus
servicos (ver Linhas de orientacdo, Parte A, Disposicdes gerais, Seccdo 3,
Pagamento de taxas, custas e encargos).

1.2 Renovacgao por parte de terceiros nao autorizados

O Instituto esta igualmente ciente da existéncia de defraudadores que usam o médulo
de renovacgao eletrénica. Se, ao apresentar um pedido de renovacao eletronica, o
utilizador verificar que a marca esta «bloqueada» por ja ter sido solicitada a renovacgao
da mesma, deve contactar o Instituto.

2 Duracao do registo de marcas da Uniao Europeia

Artigos 1.°, 32.%, 52.° e artigo 41.°, n.° 5 e 8, do RMUE

A duracao do registo de uma marca da Unido Europeia (MUE) é de 10 anos a contar
da data do depésito do pedido. Por exemplo, uma MUE cuja data de depésito seja
16/04/2020 caducara em 16/04/2030.

A data de depdsito do pedido é fixada em conformidade com o disposto nos
artigos 31.°e 32.°e no artigo 41.°, n.° 5 ¢ 8, do RMUE.

O registo pode ser renovado indefinidamente por periodos adicionais de 10 anos.
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3 Duracao da protegcao dos desenhos ou modelos
comunitarios registados

Artigos 12.° e 38.° do RDMC

Artigo 10.° do REDMC

A duracdo da protecao de um desenho ou modelo comunitario registado é de cinco
anos a contar da data de depédsito do pedido (artigo 12.° do RDMC). Por exemplo, um
DMCR cuja data de depdsito seja 16/04/2020 caducara em 16/04/2025.

A data de depdsito do pedido é fixada em conformidade com o disposto no
artigo 38.° do RDMC e no artigo 10.° do REDMC (ver Linhas de orientacéo relativas ao
exame de desenhos ou modelos comunitarios registados, Exame dos pedidos de
registo de desenhos ou modelos comunitarios, ponto 3, Atribuicdo de uma data de
deposito).

O registo pode ser renovado por periodos de cinco anos cada, até um total de 25 anos
a contar da data de depdsito do pedido.

4 Notificagao da caducidade do registo

Artigo 53.°, n.° 2, do RMUE

Artigo 60.°, n.° 3, e artigo 66.° do RDMUE

Artigo 13.°, n.° 2, do RDMC

Artigos 21.° € 63.° do REDMC

Com uma antecedéncia minima de seis meses em relagdo ao termo de validade do
registo, o Instituto informara:

® o titular registado da MUE/DMCR, e
® todos os titulares de direitos registados sobre a MUE/DMCR

de que o registo se aproxima do seu termo de validade. Entre os titulares de direitos
registados incluem-se os titulares de uma licenga registada, os titulares de um direito
real (in rem) registado, os credores de uma execugdo forgcada registada ou a
autoridade competente para agir em nome do titular nos processos de insolvéncia.

A falta de éxito no provimento desta informagdo nao afeta a caducidade do registo e
nao pode ser imputada ao Instituto.
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5 Renovagao de um pedido de MUE

Artigo 53.°, n.° 2, do RMUE

Anexo |, seccdo A, ponto 19, do RMUE

Na situacao excecional em que um pedido ainda n&o tenha sido registado devido a
pendéncia de um processo, o Instituto ndo enviara a notificacdo a que faz referéncia o
artigo 53.°, n.° 2, do RMUE. O requerente nao esta obrigado a renovar o seu pedido
num processo que dure mais de 10 anos e no ambito do qual o resultado do registo
seja incerto. SO depois do registo da marca é que o Instituto convidara o titular a
renovar a MUE e a pagar as taxas de renovacgao aplicaveis. O titular dispora entado de
4 meses para pagar a taxa de renovacgao (incluindo as taxas por classes adicionais).
Nao se aplica a sobretaxa de 25 % a taxa de renovagao prevista no anexo |, seccao A,
ponto 19, do RMUE. Se a taxa de renovacéo nao for paga dentro do prazo concedido,
o Instituto procedera a notificacdo da caducidade do registo. A caducidade produzira
efeitos a partir da data de registo da MUE.

6 Renovacao de um pedido de DMCR

Artigo 13.°, n.° 2, do RDMC

Anexo do RTDMC, ponto 12

Na situagdo excecional em que um pedido ainda n&o tenha sido registado devido a
pendéncia de um processo, o Instituto nao enviara a notificacado a que faz referéncia o
artigo 13.°, n.° 2, do RDMC. O requerente ndo esta obrigado a renovar o seu pedido
num processo que dure mais de cinco anos e no ambito do qual o resultado do registo
seja incerto. O Instituto sé convidara o titular a renovar o DMCR e a pagar a taxa de
renovagdo quando o desenho ou modelo tiver sido registado. O titular dispora de
4 meses para pagar a taxa de renovagao. Nao se aplica a sobretaxa de 25 % a taxa
de renovacao prevista no ponto 12 do anexo do CDFR. Se a taxa de renovagao nao
for paga dentro do prazo concedido, o Instituto procedera a notificagao da caducidade
do registo. A caducidade produzira efeitos a partir da data de registo do DMCR.
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7 Taxas e outros requisitos formais para o pedido de
renovacao

Artigos 63.° e 64.° do RDMUE
Artigo 22.°, n.° 8, artigos 65.°, 66.°, 67.° e artigo 68.°, n.° 1, alinea e), do REDMC

Decisdo n.° EX-20-9 do Diretor Executivo do Instituto de 3 de novembro de 2020

Sao aplicaveis as disposicdes relativas as comunicagdes dirigidas ao Instituto (ver
Linhas de orientacdo, Parte A, Disposicdes gerais, Secgcado 1, Meios de comunicagéao,
prazos), o que significa que o referido pedido pode ser apresentado de uma das
formas a seguir descritas.

® Pelos meios eletrénicos disponiveis no sitio Web do EUIPO (renovagao eletronica
disponivel através da Area do Utilizador). Relativamente as MUE, esta prevista uma
reducdo de 150 EUR na taxa de base de renovacéo para-as marcas individuais que
recorram a renovacao eletronica (300 EUR para as marcas coletivas). A indicagao
do nome e apelido nos campos correspondentes do formulario eletrénico é
considerada equivalente a uma assinatura. Além disso, o uso da renovagdo
eletrénica oferece outras vantagens, como a rececao automatica e imediata de uma
confirmacgao eletronica do pedido de renovacao, ou o uso da fungdo de gestdo da
renovagao eletronica com vista a um preenchimento rapido do formulario para todas
as MUE/DMCR que forem necessarias.

® Pelo envio de um formulario original assinado por via eletronica, por correio ou por
servigco de correio expresso (ver Linhas de orientacdo, Parte A, Disposicdes gerais,
Seccdo 1, Meios de comunicacao, prazos). No sitio Web do Instituto esta disponivel
um formulario-tipo. Os formularios carecem de assinatura, mas os anexos nao.

Na sequéncia da Decisdo n.° EX-20-9 do Diretor Executivo do Instituto, de 3 de
novembro de 2020, as renovagbes de MUE e de DMCR tém de ser efetuadas por meio
de renovagao eletrénica, por correio ou por servigo de correio expresso. Nos casos em
que, em virtude de problemas técnicos, ndo seja possivel recorrer a renovacao
eletronica, o Instituto s6 procedera ao tratamento de renovagdes por uma das duas
medidas de suporte eletrénico alternativas se a comunicacgao for recebida nos ultimos
trés dias uteis antes do termo do: (i) prazo de renovagao ou do (ii) prazo alargado de
renovagao.

Pode ser apresentado um unico pedido de renovacao para duas ou mais MUE/DMCR
(incluindo DMCR que fagcam parte do mesmo registo multiplo), mediante pagamento
das taxas aplicaveis a cada MUE/DMCR.
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71 Pessoas autorizadas a apresentar um pedido de renovagao

Artigos 20.°, n.° 12, € 53.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 13.°, n.° 1, e artigo 28.°, alinea c), do CDR

O pedido de renovacgao pode ser apresentado:

1. pelo titular registado da MUE/DMCR;

2. se a MUE/DMCR tiver sido transmitida, pelo sucessor legitimo a partir do momento
em que o Instituto tiver recebido um pedido de registo da transmisséo;

3. por qualquer pessoa expressamente autorizada para o efeito pelo titular da MUE/
DMCR. Pode tratar-se, por exemplo, de um licenciado registado, um licenciado nao
registado ou qualquer outra pessoa que tenha obtido a autorizagdo do titular da
MUE/DMCR.

A representacao profissional nao é obrigatdria para efeitos de renovagao.

Quando o pedido de renovacao é apresentado por uma pessoa diferente do titular
registado ou do seu representante no processo, deve existir uma autorizacdo a seu
favor; no entanto, ndo € necessario que a autorizagao seja apresentada no Instituto, a
menos que este a solicite.

Sempre que uma pessoa diferente do titular ou do representante que figura no
processo enviar um pagamento direto ou apresentar um pedido de renovagdo com a
indicagdo de que o pagamento sera efetuado mediante transferéncia bancaria,
informar-se-a o titular de que a renovacdo sera tramitada apds a recegcdo do
pagamento. Se o Instituto ndo receber qualquer resposta do titular ou se nao for
apresentada qualquer objeg¢ao a renovacgao, o Instituto validara o pagamento logo que
o receba e a renovacao sera processada.

Se o Instituto receber taxas de duas fontes diferentes, sendo que nenhuma delas é o
titular ou o representante que figura no processo, o titular sera contactado para
determinar quem esta autorizado a apresentar o pedido de renovacéo. Se o Instituto
nao receber qualquer resposta do titular, validara o pagamento que tiver recebido
primeiro (acérdaos de 12 de maio de 2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153,
n.° 33-35; de 13 de janeiro de 2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, n.° 17-18).

7.2 Conteudo do pedido de renovagao

Artigo 53.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 22.°, n.° 1, do REDMC

O pedido de renovacgao deve incluir as seguintes informagdes: nome e enderego do
requerente da renovacao e numero de registo da MUE/DMCR a renovar. No caso de
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renovacdo de uma MUE, considera-se que a extensdo da renovagao cobre a
totalidade da especificacao por defeito.

O pagamento pode constituir, por si s6, um pedido de renovacgao valido, desde que dé
entrada no Instituto e indique o nome do pagador, o niumero de registo da MUE/DMCR
e a mencao de que se trata de um pedido de renovagdo. Nessas circunstancias, nao
havera mais formalidades a cumprir (ver Linhas de orientacdo, Parte A, Disposicoes
gerais, Secgdo 3, Pagamento de taxas, custas e encargos).. No caso de esta opgao
ser exercida em relagcado a renovagdes de MUE, o pagamento devera corresponder a
taxa de renovacéao estabelecida no anexo A, pontos 11 ou 15, do RMUE, e ndo a taxa
reduzida aplicavel a renovacgao por via eletrénica prevista no anexo A, pontos 12 ou
16, do mesmo regulamento.

Por conseguinte, o pagamento n&o pode constituir, por si mesmo, um pedido de
renovacgao eletrénica valido. A taxa reduzida sé é aplicavel quando o pedido de
renovacgao é apresentado por via eletrénica, uma vez que esse pagamento deve ser
acompanhado de um formulario de pedido de renovacéo eletronica valido.

7.2.1 Nome, endereco e outros dados relativos a pessoa que apresenta
um pedido de renovagao

Artigo 2.°, n.° 1, alineas b) e e), do RERMUE

Artigo 22.°, n.° 1, alinea a), do RDMC

7.2.1.1 Pedido apresentado pelo titular

Se o pedido for apresentado pelo titular da MUE/DMCR, deve indicar o nome deste.

7.21.2 Pedido apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular

Se o pedido de renovacao for apresentado por uma pessoa autorizada pelo titular para
o efeito, deve ser indicado o nome e o enderego ou o numero de identificagédo e o
nome da pessoa autorizada, em conformidade com o artigo 2.°, n.° 1, alinea e), do
RERMUE ou com o artigo 22.°, n.° 1, alinea a), do REDMC.

Se 0 método de pagamento escolhido for a transferéncia bancaria, € enviada ao titular
uma coépia do pedido de renovacéo.

7.2.2 Numero de registo

Artigo 53.°, n.° 4, alinea b), do RMUE

Artigo 22.°, n.° 1, alinea b), do REDMC

O numero de registo da MUE/DMCR deve ser indicado.
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7.2.3 Indicagao do ambito da renovacgao

Artigo 53.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 22.°, n.° 1, alinea c), do REDMC

Relativamente as MUE, considera-se que a renovagdo abrange, por defeito, a
totalidade da especificagao dos produtos e/ou servicos da MUE.

Se a renovagéao for solicitada apenas para alguns dos produtos ou servicos para os
quais a marca foi registada:

® as classes ou os produtos e servigos para os quais se solicita a renovagado devem
ser indicados de forma clara e inequivoca.

Ou, alternativamente:

® as classes ou os produtos e servigos para os quais ndo se solicita a renovacao
devem ser indicados de forma clara e inequivoca.

A plataforma de renovacgao eletrénica s6 permite eliminar (ou seja, ndo renovar)
classes completas; ndo permite a renovacgao parcial de apenas alguns produtos ou
servicos dentro de uma classe (ou seja, ndo permite a eliminagdo de alguns dos
produtos ou servicos enumerados numa classe especifica no momento da renovacéo).
Portanto, sempre que a renovagao seja necessaria apenas para alguns produtos ou
servicos dentro de uma classe, o pedido de renovagcao pode ser apresentado
mediante utilizagdo de qualquer outro. meio de comunicacédo admitido pelo Instituto, ou,
pode ser renovada mediante renovacao eletrénica a classe completa, e apresentado,
com base no artigo 57.° do RMUE, um pedido de renuncia parcial dos produtos ou
servicos que o titular deseje eliminar da MUE.

Relativamente aos DMCR, em caso de registo multiplo, € necessaria a indicacado de
que a renovagao é solicitada para todos os desenhos ou modelos incluidos no registo
multiplo, ou, caso nao se pretenda a renovagao de todos os desenhos ou modelos, a
indicagdo daqueles para os quais ¢é solicitada. Se nada for indicado, considera-se que
a renovacao se refere, por defeito, a todos os desenhos ou modelos.

7.3 Linguas

Artigo 146.°,n.° 6, do RMUE

Artigo 68.° e artigo 80.°, alineas b) e c), do REDMC

O pedido de renovagao pode ser apresentado numa das cinco linguas do Instituto. A
lingua escolhida passara a ser a lingua do processo de renovagado. No entanto, se o
pedido de renovacgao for apresentado através do formulario fornecido pelo Instituto em
conformidade com o artigo 65.°, n.° 1, alinea g), do RDMUE ou com o artigo 68.°, n.° 1,
alinea e), do REDMC, este formulario podera ser usado em qualquer das linguas
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oficiais da Unido Europeia, desde que seja preenchido numa das linguas do Instituto
no que concerne aos elementos textuais. Estes elementos referem-se, em particular, a
lista de produtos e servigcos em caso de renovacéao parcial de uma MUE.

7.4 Prazos

Artigo 52.° e artigo 53.°, n.° 3, do RMUE

Artigo 69.°, n.° 1, do RDMUE

Artigo 13.°, n.° 3, do RDMC
Artigos 56.° e 58.° do REDMC

Comunicagao n.° 2/16 do Presidente do Instituto, de 20 de janeiro de 2016

7.4.1 Periodo de seis meses para a renovagao antes do termo de validade
(periodo de base)

Relativamente as MUE, o pedido de renovacdo deve ser apresentado e a taxa de
renovagao deve ser paga no periodo de seis meses anterior ao termo da validade do
registo.

Por exemplo, se a data de depésito da MUE for 10/06/2010, o dia em que cessa o
periodo de protecado sera 10/06/2020. Consequentemente, a apresentacdo do pedido
de renovagdo e o pagamento da taxa de renovacdao devem ser efetuados entre
11/12/2019 e 10/6/2020, ou, no caso de se tratar de um sabado, domingo ou outro dia
em que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal ndo seja distribuido na
acecao do artigo 69.°, n.° 1, do RDMUE, o prazo sera prorrogado até ao primeiro dia
util seguinte em que o Instituto esteja aberto ao publico e em que o correio normal seja
distribuido.

Relativamente aos DMCR, o pedido de renovacao deve ser apresentado e a taxa de
renovacao deve ser paga num prazo de 6 meses que termina no ultimo dia do més em
que cessa o periodo de protecao.

Por exemplo, se a data de depdsito do DMCR for 01/04/2015, o periodo de base
terminara no ultimo dia do més em que cessa o periodo de protecado, inclusive, ou
seja, 30/04/2020. Consequentemente, a apresentacdo do pedido de renovagédo e o
pagamento da taxa de renovagdo devem ser efetuados entre 01/11/2019 e
30/04/2020, ou, no caso de esta ultima data ser um sabado, domingo ou outro dia em
que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal ndo seja distribuido, na
acecao do artigo 58.°, n.° 1, do REDMC, no primeiro dia util seguinte em que o Instituto
esteja aberto ao publico e em que o correio normal seja distribuido.
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7.4.2 Periodo de caréncia de seis meses apds o termo de validade
(periodo de caréncia)

Se a MUE ou o DMCR nao forem renovados dentro do periodo de base, o pedido
pode ainda ser apresentado e a taxa de renovagao paga, mediante o pagamento de
uma taxa adicional (ver ponto 7.5 infra) num prazo suplementar de seis meses.

Por exemplo, se a data de depdsito da MUE for 10/06/2010, o dia em que cessa o
periodo de protecdo sera 10/06/2020. Consequentemente, o periodo de caréncia
durante o qual ainda pode ser apresentado um pedido de renovagdo mediante o
pagamento da taxa de renovacao e de uma taxa adicional é contado a partir do dia
seguinte a 10/06/2020, ou seja, a partir de 11/06/2020, e termina em 10/12/2020, ou,
se esta data coincidir com um sabado, domingo ou outro dia em que o Instituto esteja
encerrado ou em que o correio normal ndo seja distribuido na aceg¢ao do artigo 69.°,
n.° 1, do RDMUE, no primeiro dia util seguinte em que o Instituto esteja aberto ao
publico e em que o correio normal seja distribuido. Este prazo aplica-se igualmente se,
no exemplo anterior, o dia 11/06/2020 for um sabado ou domingo; a regra segundo a
qual o prazo a observar relativamente ao Instituto sera prorrogado até ao dia util
seguinte aplica-se apenas uma vez e em relacdo ao termo do periodo de base, e ndo
em relacéo a data de inicio do periodo de caréncia.

Por exemplo, se a data de depdsito do DMCR for 01/04/2015, o periodo de base
terminara no ultimo dia do més em que cessa o periodo de protecdo, inclusive, ou
seja, 30/04/2020. Consequentemente, a apresentacdo do pedido de renovacao e o
pagamento da taxa de renovagdo devem ser efetuados entre 01/11/2019 e
30/04/2020, ou, no caso de esta ultima data ser um sabado, domingo ou outro dia em
que o Instituto esteja encerrado ou em que o correio normal n&o seja distribuido, na
acecao do artigo 58.°, n.° 1, do REDMC, o primeiro dia util seguinte em que o Instituto
esteja aberto ao publico e em que o correio normal seja distribuido. O periodo de
caréncia decorre, nesse caso, entre 01/05/2020 e 31/10/2020, inclusive (ou o primeiro
dia util seguinte).

Durante o periodo de caréncia de 6 meses, a Unica agcdo que pode ser realizada
relativamente a uma MUE ou um DMCR é o pagamento da taxa de renovagao
(incluindo o pagamento da taxa adicional pelo atraso no pagamento). Se o Instituto
receber qualquer outro pedido durante o periodo de caréncia, como a transferéncia, o
registo de uma licenga, a renuncia, a mudanga de nome, etc., ou qualquer outro
pedido de inscricao nos registos, o Instituto suspendera o pedido até ao pagamento da
taxa de renovacao. S6 apds o pagamento integral da taxa de renovacgao e a renovacao
oficial da MUE ou do DMCR ¢é que o Instituto examinara os pedidos que tenham sido
SuUsSpensos.

7.5 Taxas

No que respeita ao calculo do montante das taxas de renovagéao, a data limite para as
taxas de renovagdo € a data do termo de validade do registo (artigo 53.°, n.° 3, do
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RMUE e artigo 13.°, n.° 3, do RDMC). Este principio aplica-se independentemente do
momento em que a renovacao € efetivamente solicitada e paga.

7.5.1 Taxas a pagar por MUE

Artigo 53.°, n.° 3, e anexo |, seccdo A, pontos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, do
RMUE

Comunicacgao n.° 2/16 do Presidente do Instituto, de 20 de janeiro de 2016

As taxas a pagar pela renovacédo de uma MUE s&o as seguintes:

® uma taxa basica que cobre a primeira classe de produtos/servicos;

® uma ou mais taxas por cada classe de produtos/servigos adicional além da
primeira;

® qualquer taxa adicional aplicavel pelo pagamento tardio da taxa de renovagao ou
apresentacao tardia do pedido de renovacéo.

O montante da taxa de renovacao é o seguinte.
Taxa basica (por renovacgao eletronica):

® para uma marca individual: 850 EUR.
® para uma marca coletiva ou de certificagao 1500 EUR.

Taxa basica (por meios diferentes da renovagao automatica):

® para uma marca individual: 1000 EUR, e
® para uma marca coletiva ou de certificacido 1800 EUR.

Taxas por classe:

® para a segunda classe: 50 EUR,
® por cada classe adicional a partir da segunda: 150 EUR.

A taxa deve ser apresentada no prazo de 6 meses anterior a caducidade do registo
(ver ponto 7.4 supra).

A taxa adicional por pagamento ou apresentagao tardios é a seguinte:

® 25% da taxa de renovacao em atraso, até um maximo de 1500 EUR.

7.5.2 Taxas a pagar por DMCR

Artigo 13.%,n.° 3, do RDMC
Artigo 22.°, n.° 2, alineas a) e b), do REDMC

Artigo 7.°, n.° 1, e anexo do RTDMC, pontos 11 e 12

As taxas a pagar pela renovagao de um DMCR sao as seguintes:
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® uma taxa de renovagdo, que, no caso de varios desenhos ou modelos incluidos
num registo multiplo, é proporcional ao numero de desenhos ou modelos
abrangidos pela renovacao;

e qualquer taxa adicional aplicavel pelo pagamento tardio da taxa de renovagao ou
apresentacao tardia do pedido de renovacao.

O montante da taxa de renovacgao, por desenho ou modelo, quer este esteja ou nao
incluido num registo multiplo, é o seguinte:

pela primeira renovacgao: 90 EUR;
pela segunda renovagao: 120 EUR;
pela terceira renovagao: 150 EUR;
pela quarta renovacgao: 180 EUR.

A taxa deve ser paga num prazo de 6 meses que termina no ultimo dia do més em que
cessa o periodo de protecao (ver ponto 7.4 supra).

A taxa adicional por pagamento ou apresentagao tardios € a seguinte:

® 25% da taxa de renovacao.

7.5.3 Prazo de pagamento

Artigos 53.°, n.° 3, e 180.%, n.° 3, e anexo |, seccdo A, ponto 19, do RMUE

Artigo 13.°, n.° 3, do RDMC
Anexo do RTDMC, ponto 12

Artigo 8.°, alineas c) e h) da Decisao n.® EX-21-5 do Diretor Executivo do Instituto de
21 de julho de 2021

A taxa deve ser paga num periodo de base de 6 meses (para o calculo do periodo, ver
o0 exemplo indicado no ponto 7.4.1 supra).

A taxa pode ser paga num prazo de caréncia adicional de 6 meses (ver ponto 7.4.2
supra), na condigdo do pagamento de uma taxa adicional por pagamento tardio
equivalente a 25% do total da taxa de renovagdo, incluindo as taxas por classe.

A renovacao so sera efetuada se o Instituto receber o pagamento de todas as taxas,
incluidas todas as taxas de renovagdo, taxas adicionais por pagamento tardio no
periodo de caréncia, e as sobretaxas por pagamento tardio mediante transferéncia
bancaria (ver Parte A, Seccdo 3, Pagamento de taxas, custas e encargos, ponto 4.1.1)
caso aplicavel.

Em principio, as taxas pagas antes do inicio do periodo de base de 6 meses nao
serdo tomadas em consideracio e serdo reembolsadas.
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754 Pagamento por terceiros

Artigo 6.° da Decisdo n.° EX-21-5 do Diretor Executivo do Instituto, de 21 de julho de
2021

O pagamento também pode ser efetuado pelas pessoas indicadas no ponto 7.1 supra.

O pagamento por débito de uma conta corrente detida por um terceiro sé pode ser
efetuado mediante autorizagdo expressa do titular da conta corrente que indique que a
taxa especifica pode ser debitada nessa conta. Em tais casos, o Instituto verificara se
existe autorizagdo. Caso ndo exista, enviara uma carta ao requerente da renovagao
solicitando-lhe que apresente uma autorizacdo para efetuar o débito na conta de um
terceiro. Nestes casos, o pagamento é considerado efetuado na data de recegao da
autorizagao pelo Instituto.

755 Reembolso de taxas

Artigo 53.°, n.° 8, do RMUE

Artigo 22.°, n.° 7, do REDMC

As taxas de renovacéo e, se for o caso, a taxa adicional por pagamento tardio, podem
ser reembolsadas em determinadas circunstancias. Para informagdes completas sobre
taxas, ver Linhas de orientagao, Parte A, Disposicdes gerais, Secgado 3, Pagamento de
taxas, custas e encargos.

8 Processo perante o Instituto

8.1 Exame dos requisitos formais

O exame do pedido de renovagéao limita-se as formalidades e refere-se aos seguintes
pontos.
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8.1.1 Cumprimento dos prazos

Artigo 53.°, n.°s 3, 4 e 8, do RMUE

Artigo 13.°, n.° 3, do RDMC
Artigo 22.°, n.°s 3, 4 e 5, do REDMC

Artigo 5.° e artigo 6.°, n.° 2, do RTDMC

8.1.1.1 Pagamento durante o periodo de base ou o periodo de caréncia

Se o pedido de renovacao for apresentado e a taxa de renovacao for paga durante o
periodo de base, o Instituto registara a renovacao, desde que sejam preenchidas as
outras condigdes estabelecidas nos regulamentos relativos as MUE ou no RDMC e no
REDMC (ver ponto 8.1.2 infra).

Se nao tiver sido apresentado um pedido de renovagao, mas o Instituto receber o
pagamento de uma taxa de renovagcdo em que figurem os dados minimos (ver
ponto 7.2), tal pagamento constitui um pedido valido e ndo € necessario cumprir
quaisquer outras formalidades. E o que dispdem o artigo 53.°, n.° 4, ultima frase, do
RMUE, e o artigo 22.°, n.° 3, do REDMC.

No caso de esta opgao ser exercida em relagdo a renovacdes de MUE, o pagamento
devera corresponder a taxa de renovacao estabelecida no anexo A, pontos 11 ou 15,
do RMUE, e nao a taxa reduzida aplicavel a renovacgao por via eletrénica prevista
no anexo A, pontos 12 ou 16, do mesmo regulamento. Por conseguinte, dado que o
pagamento por si sé n&o constitui um pedido de renovagao eletrénica valido, a taxa
com desconto s6 sera aplicavel se o pedido de renovagao for apresentado por via
eletrénica. O requerente deve apresentar um formulario de pedido de renovacéao
eletrénica valido ou pagar a diferenca na taxa basica, em ambos os casos antes da
caducidade do prazo de renovagao. Além disso, se o fizer no periodo de caréncia,
também devera pagar a taxa adicional por pagamento tardio.

Se nao tiver sido apresentado um pedido de renovagao, mas tiver sido paga a taxa de
renovagao sem indicar os elementos de identificagdo minimos, o Instituto convidara a
pessoa que solicita a renovacao a indicar os dados em falta. Sera enviada uma carta
com a maxima celeridade possivel apds a recegao do pagamento da taxa, de forma a
permitir a apresentacao do pedido antes de a taxa adicional se tornar exigivel.

No caso de ter sido apresentado um pedido de renovacido, mas a taxa de renovacao
nao ter sido paga na totalidade, o Instituto, sempre que possivel, convidara o
requerente da renovagao a pagar a parte remanescente da taxa de renovagao dentro
do prazo basico de renovacgao e a taxa adicional por pagamento tardio dentro do prazo
de caréncia.

A falta de pagamento nao é uma irregularidade sanavel, pelo que o Instituto nao fixara
um prazo para a parte em causa sana-lo.
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No caso de pagamento incompleto da taxa de renovagdo de uma MUE, o titular
podera limitar o seu pedido de renovagdao ao numero de classes correspondente, em
vez de pagar o montante que falta.

No caso de pagamento incompleto da taxa de renovacdo de um DMCR, o titular
podera limitar o seu pedido de renovagdao ao numero correspondente de varios
desenhos ou modelos, em vez de pagar o montante em falta.

8.1.1.2 Pagamento insuficiente e pagamento apds o termo do periodo de caréncia

Artigo 53.°. n.° 5 e 8, e artigo 99.° do RMUE

Artigo 22.°, n.° 5, do REDMC

No caso de n&o ter sido apresentado um pedido de renovagao ou de o pedido so ter
sido apresentado apds o termo do prazo de caréncia, ou de as taxas nao terem sido
pagas, o Instituto determinara que o registo caducou e informara o titular da perda de
direitos.

Sempre que as taxas recebidas no periodo de caréncia ndo estejam completas (ou
seja, a taxa recebida seja inferior a taxa basica exigida e a taxa adicional por
pagamento tardio) ou apenas sejam recebidas depois do periodo de caréncia, o
Instituto decide que o registo caducou e informa o titular da perda de direitos.

Relativamente as MUE, no caso de a taxa insuficiente recebida o periodo de caréncia
cobrir a taxa de base e a taxa adicional pelo pagamento tardio, mas nao a totalidade
das taxas por classe, o Instituto 's6 renovara o registo para algumas classes. A
determinagdo das classes de produtos e servigos cujo registo sera renovado sera
efetuada com base nos seguintes critérios.

® Se o0 pedido de renovagao se limitar expressamente a determinadas classes, a
renovagao sera efetuada apenas para essas classes.

® Se o0 pedido deixar de outro modo claro qual é a classe ou quais sdo as classes por
ele abrangidas, a renovacao sera efetuada para essa classe ou essas classes.

® Em caso de pagamento parcial, o Instituto podera entrar em contacto com o titular
para indagar quais as classes que deseja renovar.

® Na auséncia de outros critérios, o Instituto tera em conta as classes na ordem
numeérica de classificagdo, comegando pela classe com 0 nimero mais baixo.

No caso de néo terem sido pagas as taxas de todas as classes e de o Instituto
determinar que o registo caducou para algumas classes de produtos ou servigos, este
enviara ao titular a confirmagao da renovacéo, bem como uma notificagdo da perda de
direitos sobre essas classes de produtos ou servigos. Se o interessado considerar
inexata a conclusdo do Instituto, pode requerer uma decisédo sobre o assunto no prazo
de 2 meses a contar da notificagdo da perda de direitos.

Relativamente aos DMCR, no caso de a taxa paga abranger a taxa de base e a taxa
por pagamento tardio, mas as taxas pagas nao forem suficientes para cobrir todos os
desenhos ou modelos identificados no pedido de renovagao, o Instituto sé renovara o
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registo de alguns desenhos ou modelos. Na auséncia de indicagdo dos desenhos ou
modelos a renovar, ou de quaisquer outros critérios para determinacao dos desenhos
ou modelos abrangidos, o Instituto determinara os desenhos ou modelos a renovar
com base na sua ordem numeérica.

8.1.1.3 Situacdo em que o requerente é titular de uma conta corrente

O Instituto ndo efetuara um débito numa conta corrente, a menos que tenha sido
apresentado um pedido expresso de renovagao. O Instituto debita a conta da pessoa
que pede a renovagao.

Se o requerente da renovacao dispuser de uma conta corrente perante o Instituto, a
taxa de renovacgao s6 sera debitada depois de apresentado um pedido de renovacéo,
sendo o débito efetuado no dia da rececédo do pedido, salvo instrucbes em contrario.
Se o pedido for apresentado durante o periodo de caréncia de 6 meses, a taxa de
renovagao e a taxa adicional por pagamento tardio sdo ambas debitadas na conta
corrente.

Em relacdo ao pagamento por terceiros, ver ponto 7.5.4 supra.

8.1.2 Cumprimento dos requisitos formais

8.1.2.1 Renovacéo solicitada por pessoa autorizada

Artigo 53.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 13.°,n.° 1, do RDMC

Se o pedido de renovacao for apresentado em nome do titular, ndo é necessario
apresentar uma autorizagcao. No entanto, uma autorizagcdo em favor da pessoa que
apresenta o pedido devera existir caso o Instituto venha a solicita-la.

8.1.2.2 Outros requisitos

Artigo 53.°, n.°%s 4 e 7, do RMUE

Artigo 22.°, n.%s 3 e 4, do REDMC

No caso de o pedido de renovagéao ndao cumprir outros requisitos formais, a saber, se o
nome e a morada da pessoa que requer a renovagao tiverem sido indicados de forma
incompleta, se o numero de registo nao tiver sido indicado, se o pedido nio tiver sido
devidamente assinado, ou, relativamente as MUE, se tiver sido requerida uma
renovagao parcial mas os produtos e servicos objeto de renovagdo nao tiverem sido
indicados de forma correta, o Instituto informara a pessoa que requer a renovacao das
irregularidades detetadas.
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O Instituto considerara que o pedido de renovacao € apresentado para todos os
produtos e servigos ou para todos os desenhos ou modelos abrangidos pelo registo
multiplo, a menos que se requeira expressamente uma renovacéao parcial. Em caso de
renovacgao parcial, ver ponto 7.2.3 supra.

Se o pedido de renovacgdo for apresentado por pessoa autorizada pelo titular (ver
ponto 7.1, alinea c¢), supra), este Uultimo recebera coépia da notificacdo da
irregularidade.

Artigo 53.°, n.° 5 e 8, e artigo 99.° do RMUE

Artigo 22.°, n.° 5, e artigo 40.° do REDMC

Se estas irregularidades nao forem corrigidas dentro do prazo aplicavel, o Instituto
procedera da seguinte forma.

® Se a irregularidade consistir na auséncia de indicagao dos produtos e servigos da
MUE a renovar, o Instituto renovara o registo de todas as classes para as quais
foram pagas as taxas, e se estas nao cobrirem todas as classes incluidas no registo
da MUE, as classes a renovar serdo determinadas em fungao dos critérios definidos
no ponto 8.1.1.2 supra. O Instituto enviara ao titular, no final do periodo de caréncia,
uma notificagdo da perda de direitos sobre as classes de produtos ou servigos que
o Instituto considere caducos.

® Se a irregularidade consistir na auséncia de resposta do titular a um pedido de
clarificacao da identidade da pessoa autorizada, o Instituto aceitara o pedido de
renovacgao apresentado pelo representante autorizado que figure no processo. Se
nenhum dos pedidos de renovacao tiver sido apresentado por um representante
autorizado que figure no processo, o Instituto aceitara o pedido que tiver recebido
primeiro.

® Se a irregularidade consistir na auséncia de indicacdo dos desenhos ou modelos
que se pretende renovar, € as taxas pagas forem insuficientes para cobrir todos os
desenhos ou modelos abrangidos por um pedido multiplo cuja renovagdo é
solicitada, a determinacdo dos desenhos ou modelos que devem ser renovados
sera efetuada de acordo com os critérios definidos no ponto 8.1.1.2 supra. O
Instituto determinara que caducou o registo de todos os desenhos ou modelos em
relacdo aos quais as taxas de renovagdo nao tenham sido pagas, parcial ou
totalmente.

e Se estiverem em causa outras irregularidades, o Instituto determinara que o registo
caducou e informara o titular e, se for o caso, o requerente da renovacgao, da perda
de direitos.

Nos termos do artigo 99.° do RMUE ou do artigo 40.%, n.° 2, do REDMC, o interessado
pode solicitar que seja tomada uma deciséo sobre a questdo no prazo de 2 meses.
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8.2 Elementos que nao sao objeto de exame

Numa renovagao, ndo se examinara a viabilidade de registo da marca ou desenho ou
modelo, nem se procedera a qualquer exame destinado a verificar se a MUE foi objeto
de uso comprovado.

Numa renovagado, o Instituto ndo procedera a qualquer exame quanto a correta
classificagcdo da MUE, nem reclassificara um registo que tenha sido realizado em
conformidade com uma versao da Classificacdo de Nice que ja ndo esteja em vigor no
momento da renovagao. Tal ndo prejudica a aplicacdo do disposto no artigo 57.° do
RMUE.

O Instituto ndo examinara a classificacdo do produto do DMCR nem procedera a
reclassificagdo de um DMCR que tenha sido registado em conformidade com uma
versdo da Classificacdo de Locarno que ja ndo esteja em vigor no momento da
renovacgao. Tal reclassificacdo nao sera efetuada, nem mesmo a pedido do titular.

9 Renovacgao parcial de MUE

Artigo 53.°, n.° 4, alinea c), e artigo 53.°,'n.° 8, do RMUE

Anexo |, seccado A, ponto 19, do RMUE

Uma MUE pode ser parcialmente renovada para alguns dos produtos e/ou servigos
para os quais foi registada.

A renovacgao parcial ndo constitui uma renuncia parcial aos produtos e/ou servigos
para os quais a EUTM n&o foi renovada.

Uma MUE pode ser parcialmente renovada varias vezes durante o periodo de
renovagao de base inicial de 6 meses ou durante o periodo de caréncia de 6 meses.
Ver, neste sentido, o acdordaode 22 de junho de 2016, C-207/15 P, CVTC,
EU:C:2016:465.

Para cada renovacdo parcial, deve ser pago o montante integral da taxa
correspondente e, caso seja apresentado um pedido de renovagao parcial durante o
periodo de caréncia, € igualmente devida a taxa adicional pelo pagamento tardio da
taxa de renovacéo, a saber 25 % da taxa de renovagao em atraso (até um maximo de
1 500 EUR).

Por exempilo:
Um registo de MUE tem dez classes.

Se, durante o periodo basico, o Instituto receber um pedido de renovacéao eletrénica
para cinco (das dez) classes, as taxas a pagar sao as seguintes:
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Taxa de renovagdo eletrénica basica (incluida 1850 EUR
classe):

Segunda classe: 50 EUR
Classes restantes (150 EUR x 3): 450 EUR
Taxa de renovacgao total: 1350 EUR

Se, no periodo de caréncia, o Instituto receber um novo pedido de renovacéo para
duas novas classes do registo, as taxas a pagar sao as seguintes:

Classes adicionais (150 EUR x 2): 300 EUR
25 % de sobretaxa da taxa em atraso: 75 EUR
Total das taxas adicionais a pagar: 375 EUR

Total das taxas adicionais a pagar: 375 EUR.

Utilizando o mesmo exemplo, no final do periodo de caréncia, o Instituto informara o
titular da perda de direitos em relagao as restantes classes de produtos ou servigos
que nao foram renovados, cujo registo é considerado caducado.

10 Inscricdoes no Registo

Artigos 53.°, n.° 5, 111.°, n.° 6, e artigo111.°, n.° 3, alinea k), do RMUE

Artigo 13.°, n.° 4, do RDMC

Artigo 69.°, n.° 3, alinea m), e artigo 69.°, n.° 5, e artigo 71.° do REDMC

Se o pedido de renovagao cumprir todos os requisitos, a renovagao sera registada.

O Instituto notificara o proprietario/titular da renovacdo da MUE/DMCR da sua
inscricdo no Registo e da data a partir da qual a renovagao tem lugar. Se o requerente
da renovacao for uma pessoa diferente do proprietario/titular registado ou do seu
representante no processo, sera igualmente informado da renovacéo.

Se a renovacgao apenas se referir a alguns produtos e servigos incluidos no registo, o
Instituto comunicara ao titular os produtos e servigos para os quais 0 registo foi
renovado, a inscricdo da renovagao no Registo e a data a partir da qual a renovagao
produz efeitos (ver ponto 11 infra). Apds o termo do periodo de caréncia, o Instituto
informara o titular da caducidade do registo para os produtos e servigos
remanescentes e da sua supressao do Registo.
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Se apenas alguns dos desenhos ou modelos incluidos num pedido multiplo tiverem
sido renovados, o Instituto notificara o titular dos desenhos ou modelos para os quais o
registo foi renovado, da inscricdo da renovagao no Registo e da data a partir da qual a
renovacgao produz efeitos (ver ponto 11 infra). Apds o termo do periodo de caréncia, o
Instituto informara o titular da caducidade do registo para os desenhos ou modelos
remanescentes e da sua supressao do Registo.

Artigo 53.°, n.° 5 e 8, e artigo 99.° do RMUE

Artigo 13.%, n.° 4, do RDMC

Artigos 22.°,n.° 5, e 40.°, n.° 2, do RTMC

Se o Instituto determinar, nos termos do artigo 53.°, n.° 8, do RMUE ou do artigo 22.°,
n.° 5, do REDMC, que o registo caducou, cancelara a marca/desenho ou modelo no
Registo e informara o titular desse cancelamento. Nos termos do artigo 99.° do RMUE
ou do artigo 40.°, n.° 2, do RERDMC, o titular pode solicitar que seja tomada uma
decisao sobre a questao no prazo de 2 meses.

1 Data de producao de efeitos da renovagao ou
caducidade, transformagao («conversion»)

11.1 Data de producao de efeitos da renovagao

Artigo 53.°, n.°s 6 e 8, do RMUE

Artigo 67.°, n.° 2, do RDMUE

Artigo 12.° e artigo 13.°, n.° 4, do RDMC

Artigo 22.°, n.° 6, do REDMC

A renovacao produzira efeitos no dia seguinte a data de caducidade do registo
existente.

Por exemplo:

e Se a data de depdsito do registo da MUE for 01/04/2010, o registo caducara em
01/04/2020. Portanto, a renovagdao produz efeitos a partir do dia a seguir a
01/04/2020, ou seja, 02/04/2020. O seu novo periodo de registo € de dez anos a
partir desta data e termina em 01/04/2030.

® Por exemplo, se a data de depdsito do DMCR for 01/04/2015, o registo caducara
em 01/04/2020. Portanto, a renovagao produz efeitos a partir do dia a seguir a
01/04/2020, ou seja, 02/04/2020. O seu novo periodo de registo é de cinco anos a
partir desta data e termina em 01/04/2025.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1683
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e3288-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e5102-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e3288-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e5102-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e3288-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PT#d1e4797-1-1

Seccdo 4 Renovagao

O facto de estes dias coincidirem com um sabado, domingo ou dia de feriado oficial é
irrelevante. Mesmo nos casos em que a taxa de renovagdo seja paga durante o
periodo de caréncia, a renovacgao produz efeitos no dia seguinte a data de caducidade
do registo existente.

Se a MUE ou DMCR tiver caducado e for suprimido do Registo, a anulagéo produzira
efeitos a partir do dia seguinte a data de caducidade do registo existente. Utilizando os
dois exemplos acima referidos, a supressdo do Registo produzira efeitos em
02/04/2020 (no caso das MUE) e em 02/04/2020 (no caso dos DMCR).

11.2 Transformagao («conversion») de MUE caducadas

Artigos 53.°, n.° 3, e 139.°, n.° 5, do RMUE

Se o titular pretender converter a sua MUE caducada numa marca nacional, o pedido
deve ser apresentado no prazo de 3 meses a contar do dia seguinte ao ultimo dia do
periodo de caréncia de 6 meses. O prazo de 3 meses para solicitar a transformacgao
comeca a correr automaticamente sem notificacdo (ver Orientacoes, Parte E
Operacoes de registo, Seccéo 2, Transformagéao).

12 Renovacgao de marcas internacionais que designam a
UE

Artigo 202.°, n.° 1, do RMUE

O processo de renovagao das marcas internacionais € gerido na sua totalidade pela
Secretaria Internacional. O Instituto ndo se ocupa de pedidos de renovagdo nem do
pagamento das taxas correspondentes. A Secretaria Internacional enviara a
notificacdo de renovacao, recebera as taxas de renovagdo e inscrevera a renovagao
no Registo Internacional. A data em que a renovagao produz efeitos € a mesma para
todas as designagdes contidas no registo internacional, independentemente da data
em que estas designacgdes nele tenham sido inscritas. Se o registo internacional que
designa a UE for renovado, a Secretaria Internacional comunicara o facto ao Instituto.

Se o registo internacional ndo for renovado para a designacéo da Unido, pode ser
transformado em marcas nacionais ou em designagbes ulteriores dos Estados-
Membros ao abrigo do Protocolo de Madrid. O prazo de 3 meses para requerer a
transformacado comega a correr no dia seguinte ao ultimo dia em que a renovagao
ainda pode ser efetuada perante a OMPI em conformidade com o artigo 7.°, n.° 4, do
Protocolo de Madrid (ver Orientagdes, Parte E, Operagcbes de registo, Seccao 2,
Transformacéo).
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13 Renovacao de registos internacionais de desenhos ou
modelos que designem a Uniao

Artigo 106.°-A do RDMC

Artigo 22.°-A do REDMC

Os registos internacionais devem ser renovados diretamente na Secretaria
Internacional da OMPI, em conformidade com o disposto no artigo 17.° do Ato de
Genebra. O Instituto ndo se ocupa de pedidos de renovagao nem do pagamento das
correspondentes taxas de renovagdo no que respeita a registos internacionais.

O processo de renovagédo dos registos internacionais de desenhos ou modelos é
gerido na integra pela Secretaria Internacional, que envia as notificacbes de
renovagao, recebe as taxas de renovagao e inscreve a renovagdo no Registo
Internacional. A Secretaria Internacional também notifica o Instituto da renovagao de
quaisquer registos internacionais que designem a Uniao.
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1 Principios gerais

Artigos 111.°, n.° 1 e 5, artigo 114.°, artigo 117.°, n.° 1 e 2, e anexo | A, n.° 30, do
RMUE

Artigos20.° e 21.° do RERMUE
Artigos 72.°,74.° e 75.° do RDMC

Artigo 69.°, n.° 1, artigos 74.°, 75.°, 77.° e 78.° REDMC

O principio consagrado no ambito do sistema da marca da Unido Europeia estabelece
que:

® 0 «Registo das marcas da Unido Europeia» e o «Registo dos desenhos ou modelos
comunitarios» contém todas as informacoes relacionadas com os pedidos de marca
da Unido Europeia (MUE) e os pedidos de desenhos ou modelos comunitarios, e
com as MUE registadas e os desenhos ou modelos comunitarios registados
(DMCR); e

® 0s «processosy» contém toda a correspondéncia e decisdes relativas as referidas
marcas e desenhos ou modelos.

Em principio, tanto os Registos como os processos do Instituto estdo abertos a
inspecao do publico. No entanto, antes da publicagao de um pedido de MUE ou de um
DMCR, ou quando um DMCR é objeto de publicacao diferida, a inspecado dos
processos sO € possivel em casos excecionais (ver pontos 4.2.1 e 4.2.2 infra).

Todas as informagdes contidas no Registo sdo conservadas numa base de dados
eletrénica e, sempre que aplicavel, publicadas no Boletim de MUE ou no Boletim dos
DMCR, em formato eletronico.

A presente secgao das Orientacoes trata especificamente da inspec¢ao dos processos.
A inspecao dos processos pode implicar:

a consulta dos Registos;

a obtencdo de extratos dos Registos, autenticados ou néo;

inspecao do conteudo do(s) processo(s);

a comunicagao de informacoes especificas contidas nos processos, sem fornecer
os documentos originais;

® a obtengdo de copias autenticadas ou nao dos documentos contidos nos
processos.

Salvo indicagdo em contrario, nas presentes Linhas de orientagdo o termo «inspecéao
dos processos» abrange todas as formas de inspecao publica acima referidas.

As disposicbes do RDMC e do REDMC relativas a inspegcao dos processos de
desenhos ou modelos comunitarios sido praticamente idénticas as disposicdes
equivalentes dos Regulamentos sobre a MUE. Consequentemente, as observagdes
seguintes aplicam-se, mutatis mutandis, aos desenhos ou modelos comunitarios. Nos
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casos em que o procedimento € outro, as diferengas sao explicadas numa subrubrica
separada.

2 Registos de MUE e de desenhos ou modelos
comunitarios

Artigo n.° 111, n.°s 1 e 5, do RMUE

Artigo 72.° do RDMC

Artigo 69.° do REDMC

Os Registos funcionam em formato eletrénico e sao constituidos por entradas na base
de dados do Instituto. Estdo disponiveis para inspecédo publica no sitio Web do
Instituto, salvo, no caso dos desenhos ou modelos comunitarios, disposicdo em
contrario no artigo 50.°, n.° 2, do RDMC. Uma vez que alguns dados contidos nos
Registos ainda ndo estdo disponiveis online, a uUnica forma de ter acesso a esses
dados é a apresentagdo de um pedido de informag¢des ou a obtencédo junto dos
Registos, de extratos ou copias dos documentos do processo, autenticados ou nao,
contra o pagamento de uma taxa.

3 Consulta dos Registos

3.1 Informagoes contidas nos registos

3.1.1 Registo de MUE

Artigo 111.°, n.°s 2, 3 e 4, do RMUE

Decisdo n.° EX-00-1 do Presidente do Instituto, de 27 de novembro de 2000

Decisao n.° EX-07-1 do Presidente do Instituto, de 16 de margo de 2007

O Registo das MUE contém as informagdes especificadas no artigo 111.°, n.°2 e 3, do
RMUE e quaisquer outros elementos determinados pelo diretor-executivo do Instituto
nos termos do artigo 111.°, n.° 4, do RMUE.
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3.1.2 Registo dos desenhos ou modelos comunitarios

Artigo 50.° do RDMC
Artigos 69.° e 73.° do REDMC

Decisdo n.° EX-07-2 do Presidente do Instituto, de 16 de margo de 2007

O Registo dos desenhos ou modelos comunitarios contém as informagdes
especificadas no artigo 69.° do REDMC e quaisquer outros elementos determinados
pelo diretor-executivo do Instituto.

Segundo o artigo 73.°, alinea a), do REDMC, quando os DMCR estiverem sujeitos a
um adiamento da publicagdo nos termos do n.° 1 do artigo 50.° do RDMC, o acesso de
outras pessoas, além do titular, ao Registo deve limitar-se ao nome do titular, ao nome
de um eventual representante, a data de depésito do pedido e de registo, ao numero
de processo atribuido ao pedido e a mencgao de que a publicacao foi adiada.

4 Inspecao dos processos
4.1 Pessoas ou entidades autorizadas a pedir o acesso aos
processos

As regras e os graus de acesso aos processos variam em fungdo do autor do pedido
de inspecéo.

Os regulamentos distinguem as trés seguintes categorias:

® requerente ou titular da MUE ou do DMCR;
terceiros;
orgaos jurisdicionais ou autoridades dos Estados-Membros.

A inspecao dos processos efetuada por orgaos jurisdicionais ou autoridades dos
Estados-Membros esta abrangida pelo sistema de cooperagdo administrativa com o
Instituto (ver ponto 7 infra).

4.2 Documentos constantes dos processos

Os processos relativos as MUE ou aos DMCR sao constituidos por toda a
correspondéncia entre o requerente ou titular e o Instituto, bem como por todos os
documentos (e os respetivos anexos) elaborados no ambito do exame e ainda por
toda a correspondéncia sobre a subsequente MUE ou DMCR. O processo néo inclui
os relatérios de investigacao de marcas fornecidos pelos Institutos nacionais.

Também constam do processo os documentos relativos aos processos de oposicao,
de anulagao, de declaragao de nulidade e de recurso perante o Instituto, bem como os
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documentos relativos a outros processos, tais como averbamentos (de transmissoes,
licengas etc.).

Todos os documentos originais apresentados passam a fazer parte do processo e,
portanto, ndo podem ser devolvidos a pessoa que os apresentou. Para a apresentacao
de documentos, sao suficientes fotocopias simples, ndo sendo necessaria a sua
autenticacédo ou reconhecimento.

Sempre que as partes recorram a servicos de mediacao oferecidos pelo Instituto em
conformidade com a Decisdo n.° 2013-3 do Praesidium das Camaras de Recurso, de
05/07/2013, relativa a resolugdo amigavel de litigios pelo Conselho de Administragao
(«Decisdo sobre a mediagao»), ou a servigos de conciliagdo em conformidade com a
Decisdo n.° 2014-2 do Praesidium das Camaras de Recurso, de 31/01/2014, relativa a
resolugdo amigavel dos litigios («Decisdo sobre a conciliagdo»), toda a
correspondéncia relacionada com essa mediacdo ou conciliagdo fica excluida da
inspecao dos processos.

Artigo 115.° do RMUE

Artigo 76.° do REDMC

Mesmo que um pedido de MUE ja nao esteja pendente ou que um registo de MUE ou
de DMCR deixe de produzir efeitos, a inspecédo dos respetivos processos continua a
ser possivel, tal como se o pedido ou o registo ainda estivessem pendentes ou
produzissem efeitos, desde que continuem a ser conservados pelo Instituto. Um
pedido de MUE ou de DMCR deixa de estar pendente quando é recusado ou quando o
pedido foi retirado ou considerado retirado, e um registo de MUE ou de DMCR deixa
de produzir efeitos quando expira ou € objeto de renuncia, declarado nulo ou
revogado. Caso os processos sejam mantidos em formato eletrénico, os ficheiros
eletrénicos ou as suas coépias de seguranca serdo conservados indefinidamente.
Sempre e na medida em que o0s processos sejam conservados, no todo ou em parte,
em formato nao eletrénico, o Instituto mantera os ficheiros em qualquer outro formato
que nao seja eletrénico durante, pelo menos, cinco anos a contar do término do ano
em que ocorre o evento relevante.

4.2.1 Processos relativos a pedidos de MUE

Artigos 44.° e 114.° do RMUE

Artigo 7.° do RERMUE

Os processos relativos a pedidos de MUE estao disponiveis para consulta depois de
publicado o pedido pelo Instituto no Boletim de MUE. A data de publicacdo é a data de
emissdo indicada no Boletim de MUE e apresentada no Registo sob o cddigo
INID 442. A divulgacdo de dados relativos a pedidos de MUE nao publicados, online
ou de outra forma, ndo constitui uma publicagcdo do pedido na acegao do artigo 44.° do
RMUE e do artigo 7.° do RERMUE.
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Antes da publicacdo do pedido, a inspec¢ao do processo € limitada e s & possivel
quando esta preenchida uma das seguintes condigdes:

® que o requerente da inspegao seja o requerente da MUE; ou

® que o requerente da MUE tenha consentido na inspegao do processo relativo ao
pedido de MUE (ver ponto 6.12.1 infra); ou

® que o requerente da inspegdo possa demonstrar que o requerente da MUE
declarou que, apds o registo da MUE, faria valer os direitos por ela conferidos
contra o requerente da inspegéo (ver ponto 6.12.2. infra).

Artigo 41.°, n.° 3, e artigo 115.° do RMUE

O requerente tem sempre acesso aos processos relacionados com o seu proprio
pedido de registo de MUE, o que inclui o seguinte:

® 0 pedido de MUE, mesmo que o Instituto tenha recusado atribuir uma data de
depdsito ou o pedido ndo preencha os requisitos minimos para a atribuicdo de uma
data de depdsito, caso em que o pedido nio sera tratado como um pedido de MUE
e em que, do ponto de vista juridico, o pedido de MUE é inexistente;

® 0s processos, enquanto forem conservados (ver ponto 4.2), mesmo depois de o
pedido de MUE ter sido recusado ou retirado.

4.2.2 Os processos relativos a pedidos de DMCR

Artigos 50.° e 74.° do RDMC

Artigo 70.° e artigo 74.°, n.° 2, do REDMC

Os processos relativos a pedidos de DMCR ou a um DMCR ainda sujeito a adiamento
da publicagao, incluindo os que foram objeto de renuncia, sé estdo disponiveis para
inspecao se for preenchida uma das seguintes condices:

® que o requerente da inspecao seja o requerente ou titular do DMCR; ou

® que o requerente do DMCR tenha consentido na inspeg¢ao do processo relativo ao
pedido de DMCR; ou

® que o requerente da inspecdo tenha demonstrado um interesse legitimo na
inspecao do pedido de DMCR, especialmente se o requerente do DMCR tiver
declarado que, apds o registo do desenho ou modelo comunitario, faria valer os
direitos por ele conferidos contra a pessoa que solicitou a inspegéo.

No caso de um pedido multiplo de DMCR, esta restricao a inspecao s6 sera aplicavel
as informagdes relativas aos DMCR sujeitos a adiamento da publicacdo ou aqueles
que acabem por ndo ser registados, quer devido a rejei¢cao pelo Instituto ou a retirada
pelo requerente.

4.2.3 Processos relativos a MUE registadas

Os processos relativos a MUE podem ser inspecionados apos o registo.
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424 Processos relativos a DMCR

Os processos relativos a pedidos de DMCR sao abertos a inspegao publica uma vez
publicado o registo pelo Instituto no Boletim dos Desenhos e Modelos Comunitarios. A
data de publicacdo é a data de emissao indicada no Boletim dos Desenhos e Modelos
Comunitarios e apresentada no Registo sob o cddigo INID 45.

No que se refere a inspecdo dos processos relativos a um DMC que esta sujeito a
adiamento da publicacdo, ver ponto 4.2.2. supra.

4.2.5 Processos relativos a registos internacionais que designem a Unido
Europeia

Artigos 114.°, n.° 8, 189.° e 190.° do RMUE

Artigo 106.%, n.° 4, do RDMC

Artigo 71.° do REDMC

Os registos internacionais séo direitos exclusivos geridos pela Secretaria Internacional
da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, em
conformidade com o Protocolo de Madrid (no caso das marcas) e com o Ato de
Genebra (no caso dos desenhos ou modelos). A OMPI processa os pedidos e
posteriormente envia-os para exame no Instituto, de acordo com as condigcbes
especificadas no RMUE e no RDMC. Estes registos tém os mesmos efeitos que os
pedidos diretos de MUE ou de DMCR.

Os processos relativos a registos internacionais de marcas que designem a UE
mantidos pelo Instituto poderao ser inspecionados, mediante requerimento, a partir da
data de publicagdo referida nos artigos 114.°, n.° 8, e 190.°, n.° 1, do RMUE. As
mesmas regras séo aplicaveis a inspecao das MUE.

O Instituto fornece informagdes sobre registos internacionais de desenhos ou modelos
que designem a UE sob a forma de uma ligagcédo eletronica para a base de dados
gerida pela Secretaria Internacional (http://www.wipo.int/designdb/hague/en/). Os
processos mantidos pelo Instituto podem estar relacionados com a recusa do desenho
ou modelo internacional nos termos do artigo 106.°-E do RDMC e com a declaragao
de nulidade do desenho ou modelo internacional, nos termos do artigo 106.°-F do
RDMC. Podem ser inspecionados com sujei¢ao a restricdes nos termos do artigo 72.°
do REDMC (ver ponto 5 infra) e com sujeicdo as limitagbes explicadas nos
pontos 4.2.2 e 4.2.4 supra.
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5 Partes do processo excluidas da inspecao

5.1 Documentos excluidos

Artigo 114.°, n.° 4, e artigo 169.° do RMUE

Artigo 72.° do REDMC

Certos documentos contidos nos processos sdo excluidos da inspecao,
nomeadamente:

® os documentos relativos a exclusdo ou a recusa de pessoal do Instituto, por
exemplo, por motivos de suspeita de parcialidade;

® os projetos de decisdo e de parecer, bem como quaisquer outros documentos
internos usados para a preparacao de decisdes e pareceres;

® as partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado
manter confidenciais;

® todos os documentos relacionados com o convite do Instituto para encontrar uma
solugc&do amigavel, exceto aqueles que tém um impacto imediato sobre a marca ou o
desenho ou modelo, como limitagbdes, transmissdes, etc., e que tenham sido
declarados ao Instituto. (Relativamente aos processos de mediacdo e de
conciliagao, ver ponto 4.2 supra).

Os processos relativos a pedidos de inscricao na lista de mandatarios autorizados ou
na lista de desenhos ou modelos do Instituto, incluindo todas as decisbes tomadas
nesse ambito, ndo estdo abertos a inspegao publica, uma vez que 0S processos nao
dizem respeito. a processos de MUE ou DMC enquanto tal (ver as Linhas de
orientacdo, Parte A, Regras gerais, Seccdo 5, Representacdo profissional,
ponto 2.3.5).

Em principio, no que respeita a documentos de natureza pessoal, tais como
passaportes ou outros documentos de identificagdo, que sejam apresentados,
nomeadamente, como provas relativas a pedidos de transferéncia, provas de «dados
de saude», que sejam apresentados, nomeadamente, como provas relativas a
restitutio in infegrum ou como provas de apoio dos pedidos de prorrogacao, e extratos
de contas bancarias, que podem, por exemplo, ser anexados a pedidos e
requerimentos como prova de pagamento de taxas, devido a sua natureza pessoal
intrinseca, justifica-se a confidencialidade em relagao a terceiros e, em principio,
prevalece sobre qualquer interesse de terceiros.
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511 Documentos relativos a exclusdo ou a recusa

Artigo 114.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 72.°, alinea a), do REDMC

Esta excecdo aplica-se aos documentos em que um examinador declara considerar-se
excluido da participagcdo em determinado caso, bem como aos documentos em que
um examinador apresenta as suas observagdes sobre a recusa de uma das partes no
processo com base num motivo de exclusdo ou na suspeita de parcialidade. No
entanto, ndo se aplica as cartas em que uma das partes no processo levanta
objegbes, separadamente ou em conjunto com outras declaragdes, com base num
motivo de exclusao ou na suspeita de parcialidade, nem a nenhuma deciséo sobre as
medidas a tomar nos casos acima referidos. A decisdo tomada pela instancia
competente do Instituto, sem a participagdo da pessoa que se retirou ou que foi
recusada, fara parte do processo.

51.2 Projetos de decis&o e de parecer, bem como documentos internos

Artigo 114.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 72.°, alinea b), do REDMC

Esta excecdo aplica-se aos documentos usados para a preparagao das decisdes e
pareceres, tais como relatérios e notas elaborados por um examinador que contenham
consideragcbes ou sugestbes relativas ao tratamento ou a decisdo de um caso, ou
ainda anotagbes com instrugbes especificas ou gerais sobre o tratamento a dar a
determinados casos.

Os documentos que contém uma comunicacao, notificagdo ou decisao final do Instituto
sobre um determinado caso nao estéo incluidos nesta exceg¢ao. Qualquer documento
que deva ser notificado a uma das partes no processo sera um documento original ou
uma cépia do original autenticada pelo Instituto ou em que seja aposto o selo do
Instituto, ou ainda uma copia impressa que ostente esse selo. A comunicagao,
notificagéo ou decisao original, bem como as respetivas cdpias, constam do processo.

As notas e as orientagcbes do Instituto relativas aos procedimentos gerais e ao
tratamento dos casos, como as presentes Linhas de orientagdo, nao fazem parte dos
processos. O mesmo se aplica as medidas e instrugdes relativas a atribuicdo de
funcgdes.
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5.1.3 Partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente
desejado manter confidenciais

Artigo 114.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 72.°, alinea c), do REDMC

Momento da apresentagao do pedido

A confidencialidade da totalidade ou de parte de um documento pode ser solicitada
aquando da apresentagdo do documento ou posteriormente, desde que ndo esteja
pendente um pedido de inspecéo do processo. Durante a inspeg¢ao dos processos nao
pode ser solicitada a confidencialidade.

As partes do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter
confidenciais antes da apresentacdo do requerimento de inspec¢do do processo sao
excluidas da inspecao, salvo se a inspecao dessa parte do processo se justificar pela
existéncia de interesses legitimos preponderantes da parte que requer a inspecao.

Invocacgao da confidencialidade e manifestagao de um interesse especial

A parte interessada deve ter expressamente invocado e justificado suficientemente um
interesse especial na manutencao da confidencialidade do documento (ver acérdao de
8 de novembro de 2018, R 722/2018-5, nume (fig.)/Numederm, n.° 16). Quando um
pedido é apresentado num formulario do Instituto (em papel ou em formato eletrénico),
o proprio formulario ndo pode ser marcado como confidencial. No entanto, quaisquer
anexos que o acompanhem podem ser excluidos da inspe¢cdo do processo. Esta
disposicao aplica-se a todos os processos, uma vez que o formulario contém as
informacdes minimas, que s&o posteriormente incluidas no Registo publico e que,
consequentemente, sdo incompativeis com a declaragao de confidencialidade.

Se for manifestado um interesse especial em manter a confidencialidade de um
documento, cumpre ao Instituto verificar se esse interesse especial estd devidamente
demonstrado. Os documentos que se inserem nesta categoria devem proceder da
parte em causa (por exemplo, opositor ou requerente de pedido de MUE ou de
DMCR).

Confidencialidade invocada e interesse especial manifestado

O interesse especial tem necessariamente de se prender com a natureza confidencial
do documento ou com a sua qualidade de segredo comercial ou empresarial. Pode ser
0 caso, por exemplo, quando o requerente apresenta documentos comprovativos no
ambito de um pedido de registo de uma transmissao ou licenca.

Se concluir que os requisitos de confidencialidade dos documentos ndo estdo
preenchidos, porquanto os interesses especiais invocados nao justificam a
manutencao da confidencialidade do documento, antes de proceder ao levantamento
da confidencialidade o Instituto comunica com a pessoa que apresentou os
documentos e toma uma decisdo. Na resposta, o requerente pode apresentar
elementos de prova necessarios sem revelar as partes do documento ou as
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informacdes que considera confidenciais, desde que as partes do documento
apresentadas contenham as informagdes necessarias. Por exemplo, quando contratos
ou outros documentos sido apresentados como elementos de prova de uma
transferéncia ou licenca, determinadas informagdées podem ser rasuradas antes da
apresentacgdo ao Instituto ou certas paginas podem ser omitidas.

Confidencialidade invocada sem nenhuma manifestacdo de interesse especial

Caso tenha sido apresentado um pedido de confidencialidade por uma das partes,
através da aposi¢cdo de um carimbo convencional com a mencg¢ao «confidencial» na
pagina de rosto da documentacido ou através da marcagido da caixa de verificagdo
«confidencial» na plataforma de comunicacdo eletrénica, mas os documentos
apresentados ndo contenham nenhuma explicacédo ou indicacao de qualquer interesse
especial nem a parte faga qualquer tentativa para justificar a natureza ou o carater
confidencial da documentagcao apresentada, o Instituto eliminara esta indicacgéo.

Esta disposicdo aplica-se a todas as apresentacbes em que a parte reivindica a
confidencialidade «por defeito», embora nao apresente qualquer justificagdo em apoio
do seu pedido. A parte pode, a todo o tempo antes da rececdo de um pedido de
inspecao de processos, invocar e justificar suficientemente um interesse especial na
manutencao da confidencialidade do documento.

Caso o Instituto convide as partes num processo de oposi¢ao, anulagao ou declaragao
de nulidade a considerarem uma solu¢ao amigavel, todos os documentos relacionados
com esses processos sao considerados confidenciais e, em principio, ndo abertos a
inspecgao.

Todavia, o acesso aos documentos cujo carater de confidencialidade foi aceite pelo
Instituto e que, consequentemente, estdo excluidos da inspec¢ao pode ser concedido a
quem demonstre ter um interesse legitimo preponderante na inspegdo do documento.
O titular do interesse legitimo preponderante deve ser o requerente da inspecao.

Se do processo constar esse tipo de documentos, o Instituto informara o requerente da
inspecao sobre a existéncia de tais documentos no processo. O requerente da
inspecao podera decidir se quer ou ndo apresentar um pedido invocando um interesse
legitimo preponderante. Cada pedido é analisado em fungao do seu mérito.

Antes de rejeitar um pedido, o Instituto da a parte que requer a inspecao a
oportunidade de apresentar as suas observacgoes.

Antes da decisdo, o pedido e as eventuais observagdes sao enviados a parte
interessada, que tem o direito de ser ouvida.

Artigo 67.° do RMUE

Artigo 56.° do RDMC

O Instituto deve tomar uma decisdo sobre a concessdo de acesso aos documentos em
causa. Essa decisao sera passivel de recurso pela parte prejudicada.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1698
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e4147-1-1

Secc¢do 5 Inspec¢do dos processos

5.2 Acesso do requerente ou titular aos documentos excluidos

Artigo 114.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 72.° do REDMC

Quando o requerente ou titular pede acesso ao seu proprio processo, estao
abrangidos todos os documentos que fazem parte do processo, excluindo apenas os
documentos referidos no artigo 114.°, n.° 4, do RMUE e no artigo 72.°, alineas a) e b),
do REDMC.

Nos processos inter partes em que a parte interessada (o opositor ou o requerente da
extincdo ou da declaracdo de nulidade) manifestou especial interesse em manter a
confidencialidade do seu documento perante terceiros, essa parte sera informada da
impossibilidade de manter a confidencialidade dos documentos perante a outra parte
no processo e sera convidada a divulgar o seu conteudo ou a retira-los do processo.
Se confirmar a sua opgao pela confidencialidade, os documentos ndo serao enviados
a outra parte e nao serao tidos em conta pelo Instituto na sua decisao.

Se, por outro lado, pretender que os documentos sejam levados em conta, mas nao
disponibilizados a terceiros, os documentos podem ser transmitidos pelo Instituto a
outra parte no processo, mas nao serao disponibilizados para inspecao por terceiros
(relativamente ao processo de oposigéo, consultar Orientagbes, Parte C, Oposicao,
Seccédo 1, Processo de oposicéo, ponto 4.4.4).

6 Procedimentos junto do Instituto em relagao aos
requerimentos de inspecao de processos

6.1 Extratos autenticados ou nao autenticados dos Registos

6.1.1 Extratos do Registo de MUE

Artigo 111.°, n.° 7, do RMUE

O Instituto emite extratos autenticados ou n&o autenticados do Registo, mediante
pedido e contra o pagamento de uma taxa. A descarga de fotocopias (certificadas) &,
no entanto, gratuita (ver ponto 6.4 infra).

Os pedidos de extratos do Registo de MUE podem ser apresentados através do
formulario em linha, disponivel no sitio Web do Instituto em https://euipo.europa.eu/
ohimportal/pt/forms-and-filings, ou por outro meio equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versdo linguistica do formulario, desde que este seja
preenchido numa das linguas mencionadas no ponto 6.7 infra.
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Artigo 63.° do RDMUE

Os requerimentos de inspecao de processos podem ser apresentados através da
entrega do original assinado por meios eletronicos, por via postal ou por servigo de
correio expresso (ver ponto 6.5 infra).

6.1.2 Extrato do Registo de desenhos ou modelos comunitarios

Artigo 50.° do RDMC

Artigos 69.° e 73.° do REDMC

Sem prejuizo do disposto no artigo 73.°, do REDMC, o Instituto fornecera extratos do
Registo, certificados conformes ou nao, mediante pedido e contra o pagamento de
uma taxa.

Quando o registo estiver sujeito a um adiamento da publicagcéo, nos termos do n.° 1 do
artigo 50.° do RDMC, os extratos do Registo, certificados conformes ou n&o, devem
incluir apenas o nome do titular, 0 nome de um eventual representante, a data de
depdsito do pedido e de registo, o niumero de processo atribuido ao pedido e a
mencao de que a publicacao foi adiada, a menos que o requerimento tenha sido feito
pelo titular ou pelo seu representante.

Os pedidos de extratos do Registo de desenhos ou modelos comunitarios podem ser
apresentados através do formulario em linha, que esta disponivel no sitio Web do
Instituto em https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/forms-and-filings, ou por outro meio
equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versao linguistica do formulario, desde que este seja
preenchido numa das

linguas mencionadas no ponto 6.7 infra.

Artigos 65.°, 66.° e 67.° do REDMC.

Os requerimentos de inspecao de processos podem ser apresentados através da
entrega do original assinado por meios eletrénicos, por via postal ou por servigo de
correio expresso (ver ponto 6.5 infra).

6.2 Cépias autenticadas ou nao autenticadas dos documentos
do processo

O Instituto fornecera cépias autenticadas ou ndo autenticadas dos documentos que
integram os processos (ver ponto 4.2 supra) mediante pedido, contra o pagamento de
uma taxa. A descarga de fotocopias (certificadas) €, no entanto, gratuita (ver ponto 6.4
infra).
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Os pedidos de coépias autenticadas ou ndo certificadas de documentos podem ser
apresentados através do formulario em linha, que esta disponivel no sitio Web do
Instituto em https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/forms-and-filings, ou por outro meio
equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versdo linguistica do formulario, desde que este seja
preenchido numa das

linguas mencionadas no ponto 6.7 infra.

Em alternativa a descarga gratuita, podem também ser solicitadas copias autenticadas
e nao autenticadas de pedidos de MUE e de DMCR, certificados de registo, extratos
do Registo e cédpias dos documentos do processo (disponiveis apenas para as MUE)
(ver ponto 6.4 infra).

As coépias autenticadas do pedido de MUE ou do certificado de registo do DMCR s6
estarao disponiveis se tiver sido atribuida uma data de depdsito (relativamente aos
requisitos aplicaveis a data de depdsito de MUE, ver Linhas de Orientagéo, parte B,
Exame, Seccédo 2, Exame de formalidades; relativamente aos requisitos aplicaveis a
data de depdsito de DMCR, ver Linhas de orientacao relativas ao Exame dos pedidos
de desenhos e modelos comunitarios registados).

No caso de um pedido multiplo de desenhos ou modelos, as cépias autenticadas do
pedido s6 estardo disponiveis para os desenhos ou modelos aos quais tiver sido
atribuida uma data de depdsito.

Se o pedido de MUE ou o registo de DMCR ainda nao tiverem sido publicados, o
pedido de cépias autenticadas ou nao autenticadas dos documentos do ficheiro estara
sujeito as restricdes enumeradas nos pontos 4.2.1 a 4.2.4 supra.

Importa ter presente que a copia autenticada do pedido ou do registo reflete apenas os
dados existentes a data do pedido ou do registo. A marca ou o desenho ou modelo
podem ter sido objeto de transferéncia, de renuncia, de renuncia parcial ou de outro
ato que afete o ambito da protecao e que nao estara refletido na copia autenticada do
formulério de pedido de MUE ou de certificado de registo de MUE ou de DMCR. E
possivel obter informacgdes atualizadas no banco de dados eletrénico ou mediante um
pedido de extrato autenticado do Registo (ver ponto 6.1 supra).

6.3 Acesso online aos processos

O contelido dos processos esta disponivel na secgao «Correspondéncia» do processo
na ferramenta online no sitio Web do Instituto.

Desde que o pedido de MUE ou o registo de DMCR (nao sujeito a adiamento) tenha
sido publicado, os utilizadores registados do sitio Web podem consultar esses
processos gratuitamente.
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6.4 Descarga de cépias autenticadas

Decisao n.° EX-13-2 do Presidente do Instituto, de 26 de novembro de 2013, artigo 6.°.

As copias autenticadas e nao autenticadas de pedidos de MUE e de DMCR,
certificados de registo, extratos do Registo e copias dos documentos do processo
(disponiveis apenas para as MUE) podem ser geradas automaticamente e
descarregadas através de uma hiperligagcao direta do sitio Web do Instituto, utilizando
a ferramenta online, a partir do formulario eletrénico de pedido de inspegcido de
processos e do processo relativo a MUE ou ao DMCR selecionado.

A coépia do documento sera disponibilizada em formato PDF e sera constituida por
uma pagina de rosto nas cinco linguas do Instituto, que introduz o documento
autenticado, seguida do préprio documento certificado. O documento contém um
cédigo de identificagdo unico. Cada uma das paginas do documento deve apresentar
um cabecalho e um rodapé, com os elementos pertinentes para garantir a
autenticidade da cépia: um codigo de identificagao Unico, um carimbo com a mengao
«copiar», a assinatura do funcionario do Instituto responsavel pela emissao das copias
autenticadas, a data da cépia autenticada, o numero da MUE ou do DMCR e o numero
da pagina. A data indicada é a data em que a copia autenticada foi gerada
automaticamente.

As copias autenticadas geradas automaticamente tém o mesmo valor que as cépias
autenticadas enviadas, mediante pedido, em formato papel, podendo ser usadas em
formato eletrénico ou impressas.

Sempre que uma autoridade recebe uma coépia autenticada, pode verificar o
documento original online, recorrendo ao cddigo de identificagdo Unico indicado na
copia autenticada. Na seccado «bases de dados» do sitio Web do Instituto, esta
disponivel a ligagcdo «consultar cépias autenticadas». Clicando nessa ligacao, abre-se
uma janela com uma caixa onde pode ser introduzido o codigo de identificagdo unico,
para obter e visualizar o documento original a partir dos sistemas online do Instituto.

Importa ter presente que a copia autenticada reflete apenas os dados existentes a
data do pedido ou do registo. A marca ou o desenho ou modelo podem ter sido objeto
de transferéncia, de renuncia, de renuncia parcial ou de outro ato que afete o ambito
da protecao e que nao estara refletido na cépia autenticada do formulario de pedido de
MUE ou de certificado de registo de MUE ou de DMCR. E possivel obter informacées
atualizadas no banco de dados eletronico ou mediante um pedido de extrato
autenticado do Registo ou da base de dados.

6.5 Requerimentos online de inspe¢ao de processos

Os utilizadores podem aceder ao formulario de pedido online através da sua conta de
utilizador, onde serdo convidados a iniciar sessdo e a preencher o requerimento de
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inspecao de processos para solicitar copias autenticadas ou nao autenticadas de
documentos especificos.

6.6 Requerimentos escritos de inspe¢ao de processos

Artigo 63.° do RDMUE

Artigo 65.° do REDMC

Os pedidos de inspeg¢dao podem ser apresentados através do formulario online, que
esta disponivel no sitio web do Instituto https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/forms-
and-filings, ou por outro meio equivalente.

Pode ser utilizada qualquer versao linguistica do formulario, desde que este seja
preenchido numa das linguas mencionadas no ponto 6.7 infra.

Artigo 63.° do RDMUE

Artigo 67.° do REDMC

Os requerimentos de inspecao de processos podem ser apresentados através da
entrega do original assinado por meios eletrénicos (ver ponto 6.5 supra), por via postal
OU por servigo de correio expresso.

6.7 Linguas

Os requerimentos de inspecao de processos devem ser apresentados numa das
linguas indicadas infra.

6.7.1 Para pedidos de MUE ou de DMCR

Artigo 146.°, n.°s 6 e 9, do RMUE

Artigo 25.° do RERMUE

Artigos 80.°, 81.°, 83.° e 84.° do REDMC

Caso o requerimento de inspecao de processos se refira a um pedido de MUE ou de
DMCR, ja publicado ou ndo, deve ser apresentado na lingua em que o pedido de MUE
ou de DMCR foi depositado (a «primeira» lingua) ou na segunda lingua indicada pelo
requerente no seu pedido de MUE ou de DMCR (a «segunda» lingua).

Caso o requerimento de inspegdo seja feito numa lingua diferente das acima
indicadas, o requerente da inspegao deve, por iniciativa prépria e dentro do prazo de
um més, apresentar uma tradugio para uma dessas linguas. Se essa tradugao nao for
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apresentada dentro do prazo, o requerimento de inspegdo de processos sera
considerado como nao tendo sido apresentado.

Esta disposicdo n&o se aplica quando o requerente de inspecédo n&o possa ter tido
conhecimento das linguas em que foi apresentado o pedido de MUE ou de DMCR.
Isso s6 pode acontecer quando tais informagdes ndo estdo disponiveis no Registo
online e o pedido pode ser imediatamente tratado. Nesse caso, o requerimento de
inspecao pode ser apresentado em qualquer uma das cinco linguas do Instituto.

6.7.2 Para o registo de MUE ou de DMCR

Artigo 146.°, n.°s 6 e 9, do RMUE

Artigo 25.° do RERMUE

Artigos 80.°, alinea b), 81.°, 83.° e 84.° do REDMC

Caso respeite a uma MUE registada ou a um DMCR registado, o requerimento de
inspecao dos processos deve ser apresentado numa das cinco linguas do Instituto.

A lingua em que o requerimento de inspecao foi depositado sera a lingua do processo
de inspecéo.

Caso o requerimento de inspegdo de processos seja apresentado numa lingua
diferente das acima indicadas, a parte requerente deve, por iniciativa propria e dentro
do prazo de um més, apresentar uma traducao para uma dessas linguas, sob pena de
o requerimento de inspecao de processos ser considerado como nao tendo sido
apresentado.

6.8 Representagao e autorizacao

Para apresentar um requerimento de inspecdo de processos n&o € obrigatéria a
representagao.

Caso seja nomeado um representante, aplicam-se as regras gerais de representagao
e autorizagdo. Ver Linhas de Orientagédo, Parte A, Disposicdes Gerais, Seccdo 5,
Representacao profissional.

6.9 Conteudo do requerimento de inspe¢ao de processos

O requerimento de inspecio de processos referido nos pontos 6.5 e 6.6 supra deve
conter o seguinte:

e Aindicagdo do numero do processo ou do nimero de registo para o qual é pedida a
inspecao;
® O nome e a morada do requerente da inspecao de processos;
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® Quando for o caso, a identificagcdo do documento ou das informagdes objeto do
requerimento de inspec¢do (podem ser apresentados requerimentos de inspecéo da
totalidade do processo ou apenas de documentos especificos). No caso do
requerimento de inspecdo de um documento especifico, deve ser indicada a
natureza do documento (por exemplo, «pedido», «ato de oposi¢do»). Caso seja
solicitada a comunicagdo de informagdes contidas nos processos, deve ser
especificado o tipo de informacao requerida. Caso o pedido de inspec¢ao respeite a
um pedido de MUE que ainda nao tenha sido publicado, a um pedido de DMCR que
ainda nao tenha sido publicado, ou a um DMCR que esteja sujeito ao adiamento da
publicacido nos termos do 50.° do RDMC ou que, estando sujeito a esse adiamento,
tenha sido objeto de renuncia antes desse periodo ou no seu termo, e a inspecgao
de processos seja requerida por um terceiro, deve ser invocado e demonstrado o
direito desse terceiro a inspecionar o processo;

e (Caso sejam solicitadas copias, deve ser indicado o numero de copias solicitadas,
se devem ou nao ser autenticadas e, caso os documentos devam ser apresentados
num pais terceiro que exija a autenticagdo da assinatura (reconhecimento), os
paises para os quais é necessaria a autenticagao;

e A assinatura do requerente, nos termos do artigo 63.°, n.° 1, do RDMUE e do
artigo 65.° do REDMC.

6.10 Irregularidades

Sempre que um requerimento de inspe¢cao do processo ndo cumpra 0s requisitos
relativos ao conteldo dos pedidos, 0 requerente da inspegao sera convidado a sanar
as irregularidades. Caso estas ndo sejam sanadas dentro do prazo fixado, o pedido de
inspecao sera recusado.

6.11 Taxas de inspegao e comunicacgao de informagoes
contidas nos processos

Todas as taxas devem ser pagas na data de recegdo do requerimento de inspecéo
(ver pontos 6.5 e 6.6 supra).

6.11.1 Comunicacéao de informagdes contidas nos processos

Artigo 114.°, n.° 9, e anexo |, Seccdo A, n.° 32, do RMUE

Artigo 75.° do REDMC

Artigo 2.° do RTDMC, em conjugacao com o n.° 23 do seu anexo.

A comunicacao de informagdes contidas nos processos esta sujeita ao pagamento de
uma taxa de 10 EUR.
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6.11.2 Inspecéo dos processos

Artigo 114.°, n.° 6, e anexo |, Seccédo A, n.° 30, do RMUE

Artigo 74.°, n.° 1, do REDMC

Artigo 2.° do RTDMC e n.° 21 do seu anexo.

O requerimento de inspecao dos processos nas instalagdes do Instituto esta sujeito ao
pagamento de uma taxa de 30 EUR.

Artigo 114.°,. n.° 7, e anexo |, Seccdo A, n.° 31, alinea a), do RMUE

Artigo 74.°, n.° 4, do REDMC

Artigo 2.° e n.° 22 do anexo do RTDMC

Caso a inspecao dos processos seja efetuada através da emissdo de cépias nédo
autenticadas dos documentos constantes do processo, essas copias estdo sujeitas
ao pagamento de uma taxa de 10 EUR, com um acréscimo de 1 EUR por cada pagina
acima de dez.

Artigo 51.°, n.° 2, do RMUE

Artigos 111.°, n.° 7, 114.°, n.° 7 e anexo |, Secgéo A, n.° 29, alinea a), do RMUE

Artigos 17.°,n.° 2,69.°,n.°6, e 74.°, n.° 5, do REDMC

Artigo 2.° e n.° 20 do anexo do RTDMC

Uma copia nao autenticada de um pedido de MUE ou de DMCR, uma copia nao
autenticada de um certificado de registo, um extrato ndao autenticado do Registo ou
um extrato nao autenticado de um pedido de MUE ou de DMCR da base de dados
estao sujeitos ao pagamento de uma taxa de 10 EUR por copia ou extrato.

No entanto, os utilizadores registados do sitio Web podem obter gratuitamente cépias
eletronicas nao autenticadas de pedidos ou de certificados de registo de MUE ou de
DMCR através do sitio Web.

Artigo 114.°, n.° 7, e anexo |, Seccdo A, n.° 31, alinea b), do RMUE

Artigo 74.°, n.° 4, do REDMC

Artigo 2.° e n.° 22 do anexo do RTDMC

Caso a inspegdo dos processos seja efetuada através da emissdo de copias
autenticadas de documentos constantes dos processos, essas copias estdo sujeitas
ao pagamento de uma taxa de 10 EUR, com um acréscimo de 1 EUR por cada pagina
acima de dez.
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Artigo 51.°, n.° 2, do RMUE

Artigos 111.°, n.° 7, 114.°, n.° 7 e anexo |, Seccgéo A, n.° 29, alinea b), do RMUE

Artigos 17.°,n.° 2,69.°,n.°6, e 74.°, n.° 5, do REDMC

Artigo 2.° e n.° 20 do anexo do RTDMC

Uma cépia autenticada de um pedido de MUE ou de DMCR, uma cépia autenticada
de um certificado de registo, um extrato autenticado do Registo ou um extrato
autenticado de um pedido de MUE ou de DMCR da base de dados estédo sujeitos ao
pagamento de uma taxa de 30 EUR por copia ou extrato.

No entanto, os utilizadores registados do sitio Web podem obter gratuitamente cépias
autenticadas de pedidos ou certificados de registo de MUE ou de DMCR através do
sitio Web.

6.11.3 Consequéncias da falta de pagamento

Artigo 114.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 74.°, n.° 1, do REDMC

O requerimento de inspecgdo de processos nao se considerara apresentado enquanto
a taxa nao for paga. As taxas aplicam-se ndo apenas quando o requerimento de
inspecao € apresentado por um terceiro, mas também quando é apresentado pelo
requerente ou titular da MUE ou do DMCR. O Instituto ndo processara o pedido de
inspecao enquanto a taxa nao for paga.

No entanto, se a taxa nado for paga ou quando nao for paga na totalidade, o Instituto
notificara o requerente de inspecao:

® se 0 pagamento devido por uma coépia autenticada ou nido autenticada de um
pedido de MUE ou de DMCR, por um certificado de registo ou por um extrato do
Registo ou da base de dados nao for recebido pelo Instituto;

® se o0 pagamento pela inspecdo dos processos através da emissdo de coépias
autenticadas ou nao autenticadas dos documentos contidos nos processos nao for
recebido pelo Instituto;

® se 0 pagamento pela comunicagao de informagdes contidas num processo nao for
recebido pelo Instituto.

O Instituto expedira uma carta, indicando o montante das taxas a pagar. Se o
requerente da inspegcao desconhecer o valor exato da taxa porque esse valor depende
do numero de paginas, o Instituto incluird essa informacdo na carta-modelo ou
informara o requerente de inspeg¢ao por outro meio adequado.
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6.11.4 Reembolso de taxas

Caso um requerimento de inspecdo de processos seja rejeitado, a taxa
correspondente ndo € devolvida. No entanto, se, apds o pagamento da taxa, o Instituto
considerar que nem todas as coépias autenticadas ou nido autenticadas podem ser
emitidas (por exemplo, se o pedido disser respeito a documentos confidenciais e o
requerente nado tiver demonstrado um interesse legitimo preponderante), as taxas
pagas que excedam o montante efetivamente exigivel serdo reembolsadas.

6.12 Requisitos relativos ao direito de inspecao de processos
respeitantes a um pedido de MUE nao publicada ou a um
DMCR sujeito a adiamento da publicagao apresentado por
um terceiro

Artigo 114.°,. n.°s 1 e 2, do RDMUE

Artigo 74.° do RDMC

Artigo 74.°, n.° 2, do REDMC

Sempre que um pedido de inspecao de processos relativo a um pedido de MUE que
ainda nao tenha sido publicada ou a um DMCR que esteja sujeito a adiamento da
publicagdo, nos termos do artigo 50.° do RDMC ou que, estando sujeito a esse
adiamento, tenha sido objeto de renuncia antes desse periodo ou no seu termo (ver
pontos 4.2.1 e 4.2.2 supra), é apresentado por um terceiro (ou seja, por uma pessoa
que nao seja o requerente. da MUE ou DMCR, ou o seu representante), poderao
verificar-se varias situagdes diferentes.

Se o pedido apresentado por um terceiro se basear nos fundamentos especificados no
artigo 114.°, n.° 1 e 2, do RMUE (ver ponto 4.2.1 supra), no artigo 74.°, n.° 2, do RDMC
ou no-artigo 74.°, n.° 2, do REDMC (ver ponto 4.2.2 supra), esse pedido deve
mencionar € demonstrar que o requerente ou titular da MUE ou do DMCR consentiu
na inspecao ou declarou que, apds o registo do DMCR, faria valer os direitos por ele
conferidos contra o requerente da inspegao.

6.12.1 Consentimento

O consentimento do requerente ou titular da MUE ou do DMCR deve revestir a forma
de uma declaragao escrita de autorizagcado da inspecao do(s) processo(s) em causa. O
consentimento pode ser limitado a inspecéo de determinadas partes do processo, tais
como o pedido, caso em que o requerimento de inspegdo de processos ndao pode
exceder o Ambito do consentimento.

Caso o requerente da inspecgao de processos nao apresente uma declaragao escrita
do requerente da MUE ou do requerente ou titular do DMCR em que este autorize a
inspecao dos processos, o requerente da inspecdo sera notificado e ser-lhe-a
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concedido um prazo de dois meses, a contar da data da notificagdo, para sanar essa
irregularidade.

Se, findo esse prazo, o consentimento nao tiver sido apresentado, o Instituto rejeitara
o requerimento de inspecgao dos processos. O requerente da inspegao sera informado
da decisao de rejeicdo do requerimento.

A decisao pode ser objeto de recurso do requerente da inspecéo (artigos 67.° € 68.° do
RMUE e artigo 56.° do RDMC).

6.12.2 Declaragao de que os direitos conferidos pela MUE ou pelo DMCR
ser&o invocados

Artigo 114.°, n.° 2, do RMUE

Artigo 74.°, n.° 2, do RDMC

Artigo 74.°, n.° 2, do REDMC

Sempre que o pedido se baseie na afirmacgéo do titular da MUE ou do DMCR de que,
apos o registo da MUE ou do DMCR, fara valer os direitos dai decorrentes, impende
sobre o requerente da inspec¢ao o 6nus de provar esta afirmacao. A prova a apresentar
deve ser documental e consistir, por exemplo, em declaragées do requerente da MUE
ou do requerente ou titular do DMCR no caso dos pedidos de registo de MUE ou de
DMCR, ou no caso de DMCR registado ou objeto de publicagdo diferida, em
correspondéncia comercial, etc. Uma oposicdo baseada num pedido de registo de
MUE contra uma marca nacional constitui uma declaracdo de que a MUE sera
invocada. N&o constituem prova bastante as meras presuncbes por parte do
requerente da inspecéo do processo.

O Instituto comecara por analisar a suficiéncia da prova.

Em caso afirmativo, o Instituto enviara o requerimento de inspecao de processos e 0s
documentos de apoio ao requerente da MUE ou de DMCR e convida-lo-a a apresentar
observacgdes dentro do prazo de dois meses. Se o requerente da MUE ou o requerente
ou titular do DMCR consentir na inspegao do processo, esta sera permitida. Se o
requerente da MUE ou o requerente ou titular do DMCR apresentar observacgoes
opondo-se a inspegao do processo, o0 Instituto transmitird esses comentarios ao
requerente da inspecdo. Qualquer outra declaragcdo do requerente da inspegcao sera
remetida ao requerente da MUE ou ao requerente ou titular do DMCR e vice-versa. O
Instituto tera em consideragdo todos os documentos apresentados atempadamente
pelas partes e decidira em conformidade. A decisdo do Instituto sera notificada tanto
ao requerente da inspegao do processo como ao requerente da MUE ou requerente ou
titular do DMCR. Pode ser objeto de recurso pela parte prejudicada (artigos 67.° e 68.°
do RMUE e artigo 56.° do RDMC).
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6.13 Autorizagao da inspe¢ao de processos, meios de inspec¢ao

Sempre que a inspecdo € autorizada, o Instituto envia ao requerente da inspecéo as
copias dos documentos do processo ou as informagdes solicitadas, conforme o caso,
ou convida o requerente a proceder a inspecao dos processos nas instalacbes do
Instituto. O Instituto ndo transmitira os documentos solicitados a terceiros.

6.13.1 Comunicacéao de informacgdes contidas nos processos

Artigo 114.°, n.° 9, do RMUE

Artigo 75.° do REDMC

O Instituto pode comunicar informacdes constantes de processos referentes a pedidos
ou registos de MUE ou de DMCR, mediante pedido.

As informacdes contidas nos processos podem ser fornecidas sem requerimento de
inspegao, designadamente sempre que o interessado pretenda saber se determinado
pedido de MUE foi apresentado por um_.determinado requerente, ou a data desse
pedido, ou se a lista de produtos e servigos foi alterada no periodo compreendido
entre o depdsito do pedido e a publicacéo.

Uma vez obtidas essas informagdes, o interessado podera decidir se deve ou nao
solicitar copias dos documentos pertinentes, ou efetuar um requerimento de inspecao
do processo.

Nao serao fornecidas ao interessado informagdes como os argumentos apresentados
por determinado opositor no ambito de um processo de oposi¢ao, ou quais os
documentos relativos a antiguidade que foram depositados, ou qual a redagcido exata
da lista de produtos e servigos apresentada. Pelo contrario, o Instituto aconselhara a
parte interessada em obter essas informagdes a apresentar um requerimento de
inspecao do processo em causa.

Nesses casos, a quantidade e a complexidade das informagbes a fornecer excederiam
os limites do razoavel e criaria uma carga administrativa excessiva.

6.13.2 Cépias dos documentos constantes dos processos

Caso seja autorizada a inspeg¢do dos processos através do fornecimento de copias
autenticadas ou nao autenticadas dos documentos constantes do processo, os
documentos solicitados serao enviados a parte interessada.

Caso seja autorizada a inspegdo do processo nas instalagdes do Instituto, sera
marcada uma data para esse efeito.
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6.13.3 nteresse especifico em relagdo ao requerente da inspecao

Sempre que uma parte demonstre um interesse especifico em saber se o seu ficheiro
foi objeto de inspegéo e quem o inspecionou, devera ser encontrado um compromisso
entre o interesse geral do publico em poder inspecionar os ficheiros dos processos
apresentados no Instituto com um minimo de formalidades e o interesse especifico
das partes em conhecer o processo em circunstancias excecionais e devidamente
justificadas.

Considerando que os pedidos de inspegdo online ndo sdo comunicados de forma
sistematica a parte cujo processo foi inspecionado, essa parte deve apresentar um
pedido justificado e fundamentado em que demonstre que existem motivos legitimos
para ser informada se o0 seu processo tiver sido inspecionado e por quem. O pedido
nao sera deferido automaticamente. Antes de deferir o pedido, o Instituto ponderara
aquelas razbes, caso a caso, bem como as explicacbes da pessoa que efetuou a
inspecao, num prazo que fixara para esse efeito.

7 Procedimentos para o acesso dos érgaos
jurisdicionais ou de outras autoridades dos Estados-
Membros aos processos

Artigo 117.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 75.° do RDMC

Artigos 20.° e 21.° do RERMUE

Artigos 77.° e 78.° do REDMC

Para efeitos de cooperagao administrativa, o Instituto e os érgaos judiciais ou outras
autoridades competentes dos Estados-Membros prestar-se-ao assisténcia muatua, a
pedido, permutando informagdes ou processos.

Também para efeitos de cooperacdo administrativa, o Instituto comunicara aos
institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, mediante pedido,
informacdes sobre o depdsito de pedidos de MUE ou de DMCR e sobre os processos
relativos a esses pedidos, bem como sobre as marcas e desenhos ou modelos
registados dai resultantes.
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71 Isencao de taxas

Artigos 20.°. n.° 3, e 21.°,. n.° 1 e 3, do RERMUE

Artigo 77.°, n.° 3, e artigo 78.°, n.°s 1 e 2, do REDMC

A inspecgao de processos e a comunicagao de informagdes constantes dos processos
solicitadas pelos tribunais ou autoridades dos Estados-Membros ndo estdo sujeitas ao
pagamento de taxas.

Artigo 21.°, n.° 3, do RERMUE

Artigo 78.°, n.° 2, do REDMC

Os orgéos jurisdicionais ou os ministérios publicos de um Estado-Membro podem
facultar a terceiros a inspecao dos processos transmitidos pelo Instituto ou de cépias
dos mesmos. O Instituto ndo cobrara qualquer taxa pela inspecao.

7.2 Auséncia de restricées quanto aos pedidos nao publicados

Artigos 114.°, n.°4, e 117.°, n.° 1, do RMUE

Artigo 20.°, n.° 1, do RERMUE

Artigo 75.° do RDMC

Artigo 72.° e artigo 77.°, n.° 1, do REDMC

A inspec¢do de processos e a comunicagao de informagdes contidas nos processos
solicitadas pelos 6rgaos jurisdicionais ou pelas autoridades dos Estados-Membros ndo
estdo sujeitas as restricoes previstas no artigo 114.° do RMUE e no artigo 74.° do
RDMC. Consequentemente, a estas entidades pode ser concedido acesso aos
processos relativos a pedidos de MUE ndo publicados (ver ponto 4.2.1 supra) e a
DMCR sujeitos a adiamento da publicagéao (ver ponto 4.2.2 supra), bem como a partes
do processo que a parte interessada tenha manifestamente desejado manter
confidenciais. No entanto, os documentos relativos a exclusdo e a recusa, bem como
os documentos referidos no artigo 114.°, n.° 4, do RMUE e no artigo 72.°, alinea b), do
REDMC, nao serio facultados a essas entidades.
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Artigo 114.°, n.° 4, do RMUE

Artigo 21.°, n.° 3, do RERMUE

Artigo 74.° do RDMC

Artigo 72.° e artigo 78.°, n.° 2, do REDMC

Os orgaos jurisdicionais ou os ministérios publicos dos Estados-Membros podem
facultar a terceiros a inspecao dos processos transmitidos pelo Instituto ou de cépias
dos mesmos. A inspegdo subsequente esta sujeita as restricdes referidas no
artigo 114.°, n.° 4, do RMUE e no artigo 74.° do RDMC, tal como se a inspecao tivesse
sido solicitada por um terceiro.

Artigo 21.°, n.° 2, do REMUE

Artigo 78.°, n.° 4, do RERMUE

Ao transmitir processos ou copias dos processos aos 0rgaos jurisdicionais ou aos
ministérios publicos dos Estados-Membros, o Instituto fara referéncia as restricbes
impostas a inspegdo de processos relativos, por um lado, a pedidos ou registos de
MUE nos termos do artigo 114.°, do RMUE e, por outro lado, a pedidos ou registos de
DMCR, nos termos do artigo 74.° do RDMC e do artigo 72.° do REDMC.

7.3 Meios de inspecao

Artigo 21.°, n.° 1, do RERMUE

Artigo 78.°, n.° 1, do REDMC

A inspecao de processos referentes a pedidos ou registos de MUE ou de DMCR por
parte “de orgaos jurisdicionais ou autoridades dos Estados-Membros pode ser
concedida mediante o fornecimento de cépias dos documentos originais. Como os
processos nao contém documentos originais propriamente ditos, o Instituto fornecera
copias impressas retiradas do sistema eletrénico.
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1 Introducao

Os pedidos reconvencionais, tal como estabelecido no artigo 128.° do RMUE ou no
artigo 84.° do RDMC, sao meios de defesa do réu contra o qual foi instaurado um
processo de infragdo de uma MUE ou de um desenho ou modelo comunitario
registado (DMCR). Através do pedido reconvencional, o réu pede ao tribunal de
marcas da Unido Europeia (tribunal de MUE) ou ao tribunal de desenhos e modelos
comunitarios (tribunal de DMC) que declare a extingdo ou a nulidade da MUE ou a
nulidade do DMCR alegadamente infringidos.

O objetivo da inscricho da apresentagcdo e da decisdo definitiva do pedido
reconvencional no registo do Instituto prende-se com o interesse geral de disponibilizar
ao publico todas as informacdes relevantes sobre os pedidos reconvencionais relativos
a MUE e a DMCR, sobretudo as decisbes definitivas proferidas nesses processos.
Deste modo, o Instituto pode executar estas decisbes definitivas, especialmente as
que declaram a extingao ou a nulidade total ou parcial de uma MUE, bem como as que
declaram a nulidade total de um DMCR.

Ao inscrever esses pedidos reconvencionais e as respetivas decisoes definitivas no
Registo, o Instituto empenha-se em cumprir os principios da conformidade com a
verdade, a confianca da opinido publica e a seguranca juridica de um registo publico.

2 Pedido de registo de um pedido reconvencional
apresentado perante um tribunal de MUE ou um
tribunal de DMC

Artigo 111.°, n.° 3, alinea n), e artigo 128.%, n.° 4, do RMUE

Artigo 86.°, n.° 2, do RDMC
Artigo 69.°, n.° 3, alinea p), do REDMC

Comunicacgoes n.° 9/05 e n.° 10/05 do Presidente do Instituto, de 28 de novembro de
2005

Nos termos do artigo 128.°, n.° 4, do RMUE e do artigo 86.°, n.° 2, do RDMC, o tribunal
de MUE ou o tribunal de DMC no qual tenha sido apresentado um pedido
reconvencional de extingdo de uma MUE ou de declaracdo de nulidade de uma MUE
ou de um DMCR deve informar o Instituto sobre a data da apresentagdo do pedido
reconvencional.

Os regulamentos estabelecem que o tribunal de MUE no qual foi apresentado um
pedido reconvencional de extingdo ou de declaragdo de nulidade de uma MUE néo
pode prosseguir o exame desse pedido até o interessado ou o tribunal ter informado o
Instituto da data em que esse pedido reconvencional foi apresentado.

Linhas de orientagao relativas ao exame efetuado no Instituto Introducdo geral, Pagina 1718
Parte E Operagdes de registo

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e7036-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e5654-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e7036-1-1
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co05-09_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co05-10_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT#d1e7036-1-1

Seccdo 6 Outras inscri¢cdes no registo — Capitulo 1 Pedidos reconvencionais

As comunicagdes n.° 9/05 e n.° 10/05 do Presidente do Instituto, de 28 de novembro
de 2005, respeitam a designacdo de tribunais de MUE e de tribunais de DMC nos
Estados-Membros nos termos do artigo 123.° do RMUE.

O Instituto permite igualmente que qualquer parte no processo de pedido
reconvencional solicite a inscricdo de um pedido reconvencional no registo, caso ainda
nao tenha sido comunicado pelo tribunal de MUE ou pelo tribunal de DMC.

O requerente deve:

indicar a data de apresentagao do pedido reconvencional;

indicar o nimero da MUE ou do DMCR em causa;

declarar se o pedido visa a extingdo ou a declaragao de nulidade;

apresentar provas de que o pedido reconvencional foi apresentado perante o
tribunal de MUE ou o tribunal de DMC competente para se pronunciar sobre o
pedido reconvencional, incluindo, sempre que possivel, 0 nimero de processo ou 0
numero de referéncia do tribunal.

Se os elementos acima enumerados nao forem apresentados, ou se as informagdes
apresentadas pelo requerente carecerem de maior clarificagdo, o Instituto enviara um
pedido de esclarecimentos. Se as irregularidades nao forem sanadas, o Instituto
rejeitara o pedido de registo do pedido reconvencional. A parte em questdo pode
interpor recurso contra essa deciséo.

O Instituto notificara o titular da MUE ou do DMCR e o tribunal de MUE ou o tribunal
de DMCR da inscricao do pedido reconvencional no registo. Caso o pedido tenha sido
apresentado pela outra parte no processo reconvencional, o Instituto também
informara essa parte.

Caso um pedido de extingdo ou de declaragao de nulidade de uma MUE tenha sido
apresentado ao Instituto antes da apresentagcdo do pedido reconvencional, o Instituto
informara os tribunais em que o pedido reconvencional relativo 8 mesma marca corre
os seus termos. Nos termos do disposto no artigo 132.°, n.° 1, do RMUE, os tribunais
suspenderao o processo até que a decisao sobre o pedido seja definitiva ou o pedido
seja retirado.

3 Pedido de registo da decisao relativa a um pedido
reconvencional apresentado perante um tribunal de
MUE ou um tribunal de DMC.

Artigo 111.°, n.° 3, alinea 0), e artigo 128.°, n.° 6, do RMUE

Artigo 86.°, n.° 4, do RDMC

Artigo 69.°, n.° 3, alinea q), do REDMC

Nos casos em que um tribunal de MUE ou um tribunal de DMC tenha proferido uma
decisdo que se tenha tornado definitiva sobre um pedido reconvencional de extingao
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de uma MUE ou de declaragdo de nulidade de uma MUE ou de um DMCR, sera
enviada ao Instituto uma cépia da deciséao.

O Instituto permite igualmente que qualquer parte no processo de pedido
reconvencional solicite a inscricdo da decisdo relativa a acado reconvencional no
registo, caso ainda nado tenha sido comunicada pelo tribunal de MUE ou pelo tribunal
de DMC.

O requerente deve:

® juntar uma copia da decisdo, bem como a confirmacgao do tribunal de MUE ou do
tribunal de DMC de que a decisao se tornou definitiva;

a indicagao da data em que a decisao se tornou definitiva;

indicar o niumero da MUE ou do DMCR em causa;

declarar se o pedido visa a extingdo ou a declaragao de nulidade;

na eventualidade de anulagdo ou declaragdo de nulidade parcial, referir a lista de
produtos e servigos afetados pela decisao, quando for o caso.

Para ser efetuada a inscricdo do pedido reconvencional no Registo, € necessario que
o Instituto receba a confirmagao de que a sentenga transitou em julgado («passée en
force de chose jugéex/«rechtskraftign/«adquirido fuerza de cosa juzgada, etc.). Caso
o Instituto necessite de esclarecimentos, pode pedi-los por escrito.

O Instituto menciona a decisdo no Registo e toma as medidas necessarias para
assegurar a aplicagao do seu dispositivo.

Nos casos em que a decisdo definitiva anula parcialmente uma MUE, o Instituto
procedera a alteracéo da lista de produtos e servicos em conformidade com a decisao
do tribunal de MUE e, quando necessario, enviara para traducdo a lista alterada de
produtos e servigos.

O Instituto notificara o titular da MUE ou do DMCR e o tribunal de MUE ou o tribunal
de DMC de que a deciséo foi inscrita no registo. Caso o pedido tenha sido
apresentado (pela outra parte no processo reconvencional, o Instituto também
informara essa parte.
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