N

11. 2. 89

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N¢ L 40/1

(Actos cuja publicagio nao é uma condicao da sua aplicabilidade)

CONSELHO

PRIMEIRA DIRECTIVA DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1988

que harmoniza as legislagdes dos Estados-membros em matéria de marcas

(89/104/CEE)

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUI(OPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comuni-
dade Econémica Europeia e, nomeadamente, o seu ar-
tigo 100°A, :

Tendo em conta a proposta da Comissio (1),
Em cooperagdo com o Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Econé}hico e
Social (3),

Considerando que as legislagdes actualmente aplicéveis nos
Estados-membros em matéria de marcas comportam dispa-
ridades susceptiveis de entravar a livre circulagio dos
produtos e a livre prestagdo de servigos e de distorcer as
condigdes de concorréncia no mercado comum; que importa,
pois, aproximar as legislagdes dos Estados-membros. com
vista ao estabelecimento e funcionamento do mercado
interno; '

.Considerando que importa ndo desconhecer as solugBes e
vantagens que o regime da marca comunitdria pode oferecer
s empresas que pretendam adquirir marcas;

Considerando que actualmente nio se afigura necessario
proceder a uma aproximagio total das legislagdes dos
Estados-membros em matéria de marcas e que basta limitar a
‘apr'oximag:éo as disposi¢des nacionais que tenham uma

(1) JO n® C 351 de 31.12.1980, p. 1 e JO n® C 351 de
31.12. 1985, p. 4.

(2) JO n® C 307 de 14.11.1983, p. 66 ¢ JO n° C 309 de
§5.12.1988.

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

incidéncia mais directa sobre o funcionamento do mercado
interno;

Considerando que a presente directiva nio retira aos Esta-
dos-membros a faculdade de continuar a proteger as marcas
adquiridas pelo uso, mas que regula apenas a sua relag:ao com
as marcas adquiridas pelo registo;

Considerando que os Estados-membros continuam igual-

mente a ter toda a liberdade para fixar as disposi¢cdes

processuais relativas ao registo, a caducidade ou & declara¢io
de nulidade das marcas adquiridas por registo; que cabe aos

'Estados-membros, por exemplo, determinar a forma dos

processos de registo e de declaragio de nulidade, decidir se os
direitos anteriores devem ser invocados no processo de
registo ou no. processo de declaragio de nulidade, ou em
ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores

-poderem ser invocados no processo de registo, prever um

processo de oposi¢do, ou uma anilise oficiosa, ou ambos;
que os Estados-membros mantém a faculdade de determinar
os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas;

Considerando que a presente directiva nio exclui a aplicagio
as marcas de disposi¢bes do direito dos Estados-membros
que n3o estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como
disposigbes relativas & concorréncia desleal, A responsabili-
dade civil ou 4 defesa dos consumidores;

‘Considerando que a realizagio dos objectivos prosseguidos

pela aproximagio pressupde que a aquisi¢do e a conservagio

‘do direito sobre a marca registada sejam, em principio,

subordinadas as mesmas condigdes em todos os Esta-
dos*membros; que, para o efeito, convém elaborar uma lista
ilustrativa dos sinais susceptiveis de constituir uma marca

-desde que sejam adequados. a distinguir os produtos ou

servicos de uma empresa dos de outras empresas; que os
motivos de recusa ou de pulidade relativos 4 prépria marca,
por exemplo, a auséncia de carcter distintivo, ou relativos
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aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, devem ser
enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses
motivos sejam enumerados a titulo facultativo para os
Estados-membros, que poderdo assim manté-los ou introdu-
zi-los na sua legislacio; que os Estados-membros poderio
manter ou introduzir nas respectivas legislagbes motivos de
recusa ou de nulidade relacionados com condigdes de
aquisi¢do ou de conservagio do direito sobre a marca, para
as quais ndo existe qualquer disposi¢io de aproximagio,
referentes, por exemplo, 4 qualidade de titular da marca, a
renovagdo da marca, ao regime de taxas, ou i nio obser-
vancia das normas processuais; A

Considerando que, a fim de reduzir o niimero total de marcas
registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o
nimero de conflitos que surgem entre elas, importa exigir
que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob
pena de caducidade; que é necessdrio prever que a nulidade
de uma marca ndo possa ser declarada em virtude da
existéncia de uma marca anterior ndo usada, deixando
simultaneamente aos Estados-membros a faculdade de apli-
car o mesmo principio no que diz respeito ao registo de uma
marca ou de prever que uma marca ndo possa ser valida-
mente invocada num processo de contrafacgio se se verificar,
na sequéncia de uma excep¢do, que o registo da marca
poderia ficar sujeito a caducidade; que em todos estes casos
cabe aos Estados-membros fixar as normas processuais
aplicdveis;

Considerando que é fundamental, para facilitar a livre
circulagdo de produtos e servigos, providenciar para que as
marcas registadas passem a usufruir da mesma protecgio de
acordo com a legislagdo de todos os Estados-membros; que
tal ndo priva os Estados-membros da faculdade de conceder
uma protec¢io mais ampla as marcas que gozem de
prestigio;

N

Considerando que a protecgdo conferida pela marca regista-
da, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a
fungio de origem da marca, é obsoluta em caso de identidade
entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos; que a
protecgdo é igualmente valida em caso de semelhanga entre a
marca ¢ o sinal e entre os produtos ou servigos; que é
indispensavel interpretar a nogio de semelhanga em relagio
com o risco de confusio; que o risco de confusdo, cuja
avaliagdo depende de numerosos factores e nomeadamente
do conhecimento da marca no mercado, da associagido que
pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de
semelhanga entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
servigos designados, constitui a condi¢do especifica da
protecgio; que ¢ do dominio das regras nacionais de processo
que a presente directiva ndo prejudica a questio dos meios
pelos quais o risco de confusio pode ser constatado, em
_especial o énus da prova.

Considerando que importa, por razdes de seguranga juridica
e sem prejudicar de forma discriminatéria os interesses do
titular de uma marca anterior, estipular que este tltimo deixe
de poder requerer a declaragio de nulidade ou opor-se ao uso

de uma marca posterior 4 sua, de que tiver conscientemente
tolerado o uso durante um longo perfodo, salvo se o registo
da marca posterior tiver sido pedido com m4 fé;

Considerando que todos os Estados-membros da Comuni-
dade estio vinculados pela Convengdo de Paris para a
Protec¢do da Propriedade Industrial; que é necessario que as
disposigbes da presente directiva estejam em harmonia
completa com as da Convengio de Paris; que as obrigagdes
dos Estados-membros decorrentes dessa Convengio nio sio
afectadas pela presente directiva; que, se necessirio, é
aplicdvel o segundo paragrafo do artigo 234° do Tratado,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

.

Artigo 1°
Ambito

A presente directiva é aplicdvel a todas as marcas de produtos
ou de servigos que tenham sido objecto de registo ou de
pedido de registo, como marca individual, marca colectiva
ou marca de garantia ou de certificagdo, num Estado-mem-
bro ou no Instituto de Marcas do Benelux, ou que tenham
sido objecto de um registo internacional com efeitos num
Estado-membro.

Artigo 2°
Sinais susceptiveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de
representacdo grifica, nomeadamente as palavras, incluindo
os nomes de pessoas, desenhos, letras, nimeros, a forma do
produto ou da respectiva embalagem, na condigio de que tais
sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servigos
de uma empresa dos de outras empresas.

Artigo 3°
Motivos de recusa ou de nulidade

1.  Serérecusado o registo ou ficario sujeitos a declaragdo
de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

a) Aos sinais que n3o possam constituir uma marca;
b) As marcas desprovidas de caricter distintivo;

c) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou
indicagdes que possam servir, no comércio, para desig-
nar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogrifica ou a época de produgio
do produto ou da prestagio do servigo, ou outras
caracteristicas dos mesmos;
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d) As marcas constituidas exclusivamente por sinais ou
indicagdes que se tenham tornado usuais na linguagem
corrente ou nos hdbitos leais e constantes do comér-

.

cio; - . ]

e) Aos sinais constituidos exclusivamente:

— pela forma imposta pela prépia natureza do pro-
duto,

— pela forma do produto necessiria 4 obtengio de um
resultado técnico,

— pela forma que confira um valor substancial ao
produto;

f) As marcas contririas & ordem piblica ou aos bons
costumes; :

g) As marcas que sejam susceptiveis de enganar o piblico,
por exemplo no que respeita & natureza, a qualidade ou 2
proveniéncia geografica do produto ou do servigo;

h) As marcas que, nio tendo sido autorizadas pelas autori-
dades competentes, sejam de recusar ou invalidar por
forga do artigo 6° ter da Convengio de Paris para a
Protecg¢io da Propriedade Industrial, adiante designada
«Convengio de Paris».

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

a) O uso dessa marca possa ser proibido por for¢a de
legislagdo que nio seja a legislagdo em matéria de direito
de marcas do Estado-membro interessado ou da Comu-
nidade;

b) Damarca faga parte um sinal de elevado valor simbélico
* e, nomeadamente, um simbolo religioso;

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

d) O requerente tenha apresentado de m4 fé 0 pedido de
registo da marca. '

3.  Nio seré recusado o registo de uma marca ou este nio
ser4 declarado nulo nos termosdon® 1, alinea b), c) oud), se,
antes da data do pedido de registo € ap6s o uso que dele foi
feito, a marca adquiriu um caricter distintivo. Os Esta-
dos-membros podem prever, por outro lado, que o disposto
no primeiro periodo se aplicar4 também no caso em que o
caricter distintivo tiver sido adquirido apés o pedido de
registo ou o registo.

4.  Um Estado-membro pode prever que, ndo obstante o
disposto nos n® 1, 2 e 3 do presente artigo, os motivos de
recusa de registo ou de nulidade aplicdveis no Estado-mem-
bro em causa antes da data de entrada em vigor das
disposigbes necessdrias para dar cumprimento A presente
directiva se apliquem as marcas para as quais tenha sido
apresentado pedido de registo antes dessa data.

\

Artigo 4°

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

1. O pedido de registo de uma marca sers recusado ou,
tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficar4 passivel
de ser declarado nulo: ‘

a) Se a marca for idéntica a uma marca anterior e se 0s
produtos ou servigos para os quais o registo da marca for
pedido ou a marca tiver sido registada forem idénticos
aos produtos ou servigos para os quais a marca anterior
estd protegida;

b) Se, devido A sua identidade ou semelhanga com a marca
anterior, e devido 4 identidade ou semelhanga dos
produtos ou servigos a que as duas marcas se destinam,
existir, no espirito do ptblico, um risco de confusio que
compreenda o risco de associagio com a marca ante-
rior.

2. Na acepgio do n? 1, entende-se por «marcas anterio-
res»:

a) As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior 4
do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o
caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas
marcas, € que pertengam is seguintes categorias:

i) Marcas comunitérias;

ii) Marcas registadas no Estado-membro ou, no que se
refere & Bélgica, aos Pafses Baixos e ao Luxemburgo,
no Instituto de Marcas do Benelux;

iii) Marcas que tenham sido objecto de um registo
internacional com efeitos no Estado-membro;

b) As marcas comunitdrias para as quais seja validamente
invocada a antiguidade, nos termos do regulamento
sobre a marca comunitiria, em relagdo a uma marca
referida nos parigrafos ii) e iii) da alinea a), mesmo que
esta ultima tenha sido objecto de rentincia ou se tenha
extinguido;

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

d) As marcas que, 4 data da apresentagdo do pedido de
registo ou, eventualmente, a data da prioridade invocada
em apoio do pedido de registo,. sejam notoriamente
conhecidas no Estado-membro em causa na acepgio em
que a expressdo «notoriamente conhecida» é empregue

. no artigo 6°A da Convengdo de Paris.

3. O pedido de registo de uma marca serd igualmente
recusado, ou tendo sido efectivado, o registo de uma marca
ficara passivel de ser declarado nulo se a marca for idéntica
ou semelhante a uma marca comunitdria anterior na acepgio
don? 2 e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada,

para produtos ou servigos que n3o sejam semelhantes dqueles

para os quais a marca comunitdria anterior foi registada,
sempre que a marca comunitdria anterior goze de prestigio na
Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure,
sem justo motivo, tirar partido indevido do caricter distin-
tivo ou do prestigio da marca comunitéria anterior ou possa
prejudicé-los.
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4. Os Estados-membros podem igualmente prever que o
pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido
efectuado, que o registo de uma marca fique passivel de ser
declarado nulo sempre que e na medida em que:

a) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca
nacional anterior na acepgio do n? 2 e se destine a ser ou
tiver sido registada para produtos ou servigos que nio
sejam semelhantes Aqueles para os quais a marca anterior
foi registada, sempre que a marca comunitdria anterior
goze de prestigio no Estado-membro em questio e
sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo
motivo, tirar partido indevido do carécter distintivo ou
do prestigio da marca comunitaria anterior ou possa
prejudici-los;

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

c) Autilizagio da marca possa ser proibida por forga de um
direito anterior diferente dos direitos mencionados no
n? 2 enaalinea b) do presente nimero e, nomeadamente,
por forga de:

i) Um direito ao nome;
ii) Um direito A imagem;
iii) Um direito de autor;

iv) Um direito de propriedade industrial;

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

e) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca de
garantia ou de certificacdo anterior que tenha conferido
um direito que haja cessado dentro de um prazo anterior
A apresentagio do pedido de registo e cuja duragdo é
fixado pelo Estado-membro;

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

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

5.  OsEstados-membros podem permitir que, em circuns-
tincias adequadas, o pedido de registo de uma marca nio
tenha de ser recusado ou o registo de uma marca ndo tenha de

ser declarado nulo uma vez que o titular da marca anterior ou
do direito anterior consinta no registo da marca posterior.

6.  Um Estado-membro pode prever que, nio obstante o
disposto nos n® 1 a 5 do presente artigo, os motivos de
recusa ou de nulidade aplicdveis no Estado-membro em
causa antes da data de entrada em vigor das disposigdes
necessarias para dar cumprimento i presente directiva se
apliquem as marcas para as quais tenha sido apresentado
pedido de registo antes dessa data.

Artigo §°
Direitos conferidos pela marca

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

a) De qualquer sinal idéntico 4 marca para produtos ou
servigos idénticos aqueles para os quais a marca foi
registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido i sua

" identidade ou semelhanga com a marca e devido 2

identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a que

a marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do

publico, um risco de confusio que compreenda o risco de
associagdo entre o sinal e a marca.

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

3.  Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem
preenchidas as condi¢des enumeradas nos n® 1 e 2:

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

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

¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publici-

dade.

4.  Antes da entrada em vigor das disposiges necessérias
para dar cumprimento A presente directiva num Esta-
do-membro, nos casos em que o direito desse Estado-mem-
bro nio preveja a proibi¢io do uso de um sinal nas condigdes
previstasnon® 1, alinea b), ou non® 2, os direitos conferidos
pela marca nio podem ser invocados para impedir a
continuagio do uso desse sinal.
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5.  Osn%1 a4 nio afectam as disposigdes apliciveis num
Estado-membro relativas & protecgdo contra o uso de um
sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir
os produtos ou servigos, desde que a utilizagio desse sinal,
sem justo motivo, tire partido indevido do carécter distintivo
ou do prestigio da marca ou os prejudique.

Artigo 69
Limitagdo dos efeitos da marca

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

a) Do seu prdprio nome e enderego;

b) De indicagdes relativas & espécie, & qualidade, 4 quanti-
dade, ao destino, ao valor, & proveniéncia geogréfica, a
época de produgio do produto ou da prestagio do
servico ou a outras caracteristicas dos produtos ou
servigos; .

c) Da marca, sempre que tal seja necessario para indicar o
destino de um produto ou servigo, nomeadamente sob a
forma de acessérios ou pegas sobressalentes,

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

"2, O direito conferido pela marca ndo permite ao seu

titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um
- direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido
pelasleis do Estado-membro em questio, e dentro dos limites
do territorio em que é reconhecido.

Artigo 7°
Esgotamento dos direitos conferidos pela marca

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

2. O n® 1 nio é aplicdvel sempre que existam motivos
legitimos que justifiquem que o titular se oponha.a comer-
cializagdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre
que o estado desses produtos seja modificado ou alterado
apés a sua colocagdo no mercado.

Artigo 8°
Licengas

1. Um marca pode ser objecto de licengas para a totali-
dade ou parte dos produtos ou servigos para os quais tenha
sido registada e para a totalidade ou parte do territ6rio de um
Estado-membro. As licengas podem ser exclusivas ou nio
exclusivas.

2. O titular de uma marca pode invocar os direitos
conferidos por essa marca em oposigio a um licenciado que
infrinja uma das disposigdes do contrato de licenga, em
especial no que respeite ao seu prazo de validade, 4 forma
abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada, a
natureza dos produtos ou servigos para os quais foi conce-
dida a licenga, ao territério no qual a marca pode ser aposta
ou X qualidade dos produtos fabricados ou dos servigos
fornecidos pelo licenciado.

Artigo 9°
Preclusdo por tolerincia

1.  Quando, num Estado-membro, o titular de uma marca
anterior referida no n® 2 do artigo 4°, embora tendo
conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-
-membro, de uma marca registada posterior por um perfodo
de cinco anos consecutivos, deixara de ter direito, com base
nessa marca anterior, quer a requerer a declaragio de
nulidade do registo da marca posterior quer a opor-se ao seu
uso, em relagio aos produtos ou servigos para os quais a
marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca
posterior tiver sido efectuado de m4 fé.

2.  Qualquer Estado-membro pode prever que o n® 1 se
aplique ao titular de uma marca anterior prevista no n? 4,
alinea a), do artigo 4%, ou de um outro direito anterior
previsto no n® 4, alineas b) ou c), daquele mesmo
artigo 4°

3. Nos casos previstos nos n* 1 ou 2, o titular de uma
marca registada posterior nio ter4 o direito de se opor ao uso
do direito anterior, mesmo se esse direito ndo possa j4 ser
invocado contra a marca posterior.

Artigo 10°
Uso da marca

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

2.  Sidoigualmente considerados como uso para efeitos do
n® 1:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que
nio alterem o caricter distintivo da marca na formasob a
qual foi registada;

b) A aposi¢dio da marca em produtos ou na respectiva
embalagem no Estado-membro em questdo apenas para
efeitos de exportagio.
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3. Ousodamarca com o consentimento do titular ou por
qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou
uma marca de garantia ou certificagdo ser4 considerado feito
pelo titular.

4.  No que diz respeito as marcas registadas antes da data
de entrada em vigor das disposi¢des necessrias para dar
cumprimento A presente directiva no Estado-membro em
questao: ’

a) Quando uma disposi¢io em vigor antes dessa data
estabelecer sangdes pelo ndo uso de uma marca durante
um perfodo ininterrupto, considera-se que o periodo de
cinco anos referido no n% 1 comegou a decorrer ao
mesmo tempo que qualquer perfodo de nio uso que j4
esteja a decorrer aquela data;

b) Quando, antes daquela data, nio estiver em vigor
qualquer disposi¢io sobre uso, considera-se que os
periodos de cinco anos referidos no n® 1 comegam a
decorrer a partir daquela data.

Artigo 11°

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

1. O registo de uma marca nio pode ser declarado nulo
em virtude da existéncia de uma marca anterior invocada em
oposi¢do ¢ que ndo satisfaga as condigbes de uso exigidas
nos n® 1, 2 e 3 ou, consoante for a caso, no n® 4 do
artigo 10°

2.  Um Estado-membro pode prever que o registo de uma
marca ndo possa ser recusado em virtude da existéncia de
uma marca anterior invocada em oposi¢do que ndo satisfaga
as condigdes de uso exigidas nosn% 1, 2 e 3 ou, consoante for
o caso, no n° 4 do artigo 10°

3.  Sem prejuizo da aplicagdo do artigo 122 em caso de
pedido reconvencional que tenha por fundamento uma
marca cujo registo seja passivel de caducidade, um Estado-
-membro pode prever que uma marca nio possa ser valida-
mente invocada num processo de contrafacgio se se verificar,
na sequéncia de uma excepgdo, que o registo da marca
poderia igualmente ficar sujeito a caducidade por forga do
n° 1 do artigo 12°

4.  Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para
uma parte dos produtos ou servigos para os quais foi
registada, considera-se que, para efeitos de aplicagio dos
numeros precedentes, estd registada apenas para essa parte
dos produtos ou servigos.

Artigo 12°
Motivos de caducidade

1. O registo de uma marca fica passivel de caducidade se,
durante um perfodo ininterrupto de cinco anos, nio tiver
sido objecto de uso sério no Estado-membro em causa para

os produtos ou servigos para que foi registada e se ndo
existirem motivos justos para o seu nio uso; contudo,
ninguém poder4 requerer a caducidade do registo de uma
marca se, durante o intervalo entre o fim do periodo de cinco
anos e a introdugdo do pedido de caducidade, tiver sido
iniciado ou reatado um uso sério da marca; o inicio ou o
reatamento do uso nos trés meses imediatamente anteriores A
introdugdo do pedido de caducidade, contados a partir do
fim do perfodo ininterrupto de cinco anos de ndo uso, nio
ser, contudo, tomado em consideragio se as diligéncias para
o inicio ou reatamento do uso s6 ocorrerem depois de o
titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido
um pedido de caducidade.

2. O registo de uma marca fica igualmente passivel de
caducidade se, apds a data em que o registo foi efectuado:

a) Como consequéncia da actividade ou inactividade do
titular, a marca se tiver transformado na designagio
usual no comércio do produto ou servigo para que foi
registada;

b) No seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou
com o seu consentimento, para os produtos ou servigos
para que foi registada, a marca for propicia a induzir o
publico em erro, nomeadamente acerca da natureza,
qualidade e origem geografica desses produtos ou
Servigos.

Artigo 13°

Motivos de recusa, caducidade ou nulidade apenas para
alguns produtos ou servigos

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

Artigo 14°

Verificagdo a posteriori da nulidade do registo de uma
marca ou da sua caducidade

Quando a antiguidade de uma marca anterior, que tenha sido
objecto de renincia ou cujo registo tenha caducado, for
invocada para uma marca comunitaria, a nulidade do registo
da marca anterior ou a sua caducidade podem ser constata-
das a posteriori. '

Artigo 15°

Disposigdes especiais relativas a marcas colectivas, marcas de
garantia e marcas de certificagio

1.  Sem prejuizo do artigo 42, os Estados-membros cuja
legislagdo autorize o registo de marcas colectivas ou de
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marcas de garantia ou de certificagio podem estipular que o
registo dessas marcas seja recusado, ferido de caducidade ou
declarado nulo, com base em motivos adicionais aos especi-
ficados nos artigos 3 e 122, quando a fungio dessas marcas
o exigir.

2.  Em derrogagio do n? 1, alinea c), do artigo 32, os
Estados-membros podem estipular que os sinais ou indica-
¢oes utilizados no comércio para designar a origem geogra-
fica dos produtos ou servigos possam constituir marcas
colectivas ou marcas de garantia ou certificagio. Uma marca
deste género nio confere ao titular o direito de proibir a um
terceiro que use no comércio esses sinais ou indicagdes, desde
que esse uso se faga em conformidade com préticas honestas
em matéria industrial ou comercial; nomeadamente, uma
marca deste género nio pode ser oposta a um terceiro
habilitado a usar uma denominagdo geogréfica.

Artigo 16°
Disposigdes nacionais a adoptar de acordo com a presente
directiva
1.  Os Estados-membros fardo entrar em vigor as dispo-

si¢Oes legislativas, regulamentares e administrativas necessa-
rias para dar camprimento & presente directiva o mais tardar

em 28 de Dezembro de 1991. Disso informario imediata-
mente a Comissio.

2. O Conselho, deliberando por maioria qualificada sob
proposta da Comissdo, pode prorrogar a data referida no
n?-1 até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 1992.

3.  OsEstados-membros comunicario 4 Comissio o texto

das principais disposi¢des de direito interno que adoptarem
no dominio regido pela presente directiva.

Artigo 17°
Destinatarios

Os Estados-membros sdo os destinatdrios da presente
directiva.

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1988.

Pelo Conselbo

O Presidente
V. PAPANDREOU



