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REGULAMENTO (CE) N.’ 2868/95 DA COMISSAO
de 13 de Dezembro de 1995

relativo a execugdo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho,
sobre a marca comunitaria

A COMISSAO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitaria ('), alterado pelo Regu-
lamento (CE) n.° 3288/94 (%), e, nomeadamente, o seu artigo 140.°,

Considerando que o Regulamento (CE) n.° 40/94 (a seguir designado
«regulamento»), cria um novo sistema de marcas que permite obter
uma marca valida em todo o territorio da Comunidade mediante a apre-
sentagdo de um pedido no Instituto de Harmonizagdo do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos), a seguir designado por «Insti-
tuto»,

Considerando que, para o efeito, o regulamento inclui, nomeadamente,
normas relativas ao processo que conduz ao registo de uma marca
comunitaria, bem como a gestdo das marcas comunitarias, a0 processo
de recurso contra as decisdes do Instituto e ao processo de declaracdo
de extingdo ou de nulidade de uma marca comunitaria;

Considerando que o artigo 140.° do regulamento prevé que as regras de
execugdo do regulamento sejam fixadas por regulamento de execugio;

Considerando que o regulamento de execucdo deve ser adoptado nos
termos do processo previsto no artigo 141.° do regulamento;

Considerando que o presente regulamento de execugdo prevé, por
conseguinte, as regras necessarias a execugdo das disposi¢des do regu-
lamento sobre a marca comunitaria;

Considerando que estas regras deverdo assegurar o bom e eficaz desen-
rolar dos processos relativos a marcas perante o Instituto;

Considerando que, de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 116.° do
regulamento, todos os elementos do pedido de marca comunitaria espe-
cificados no n.° 1 do seu artigo 26.°, bem como quaisquer outras
informagdes cuja publicacdo esteja prevista no presente regulamento
de execugdo, deverdo, quando apropriado, ser publicados em todas as
linguas oficiais da Comunidade Europeia,

Considerando todavia que ndo € apropriado que a marca propriamente
dita, os nomes, os enderecos, as datas e quaisquer outros dados seme-
lhantes sejam traduzidos e publicados em todas as linguas oficiais da
Comunidade Europeia;

Considerando que o Instituto fornecera formularios uniformizados em
todas as linguas oficiais da Comunidade Europeia para utilizagdo nos
processos perante o Instituto;

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estdo

em conformidade com o parecer do Comité criado pelo artigo 141.° do
regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.°

As regras de execugdo do Regulamento sdo as seguintes:

() JOn°L 11 de 14. 1. 1994, p. 1.
() JO n° L 349 de 31. 12. 1994, p. 83.
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TITULO 1
PROCESSO DE PEDIDO DE REGISTO

Regra 1
Conteudo do pedido

1. O pedido de registo como marca comunitaria deve incluir:
a) Um requerimento de registo da marca como marca comunitaria;

b) A mencdo do nome, endereco e nacionalidade do requerente, bem
como do Estado em que se encontra domiciliado ou em que tem a
sua sede ou estabelecimento. As pessoas singulares serdo designadas
pelo nome e apelido. As pessoas colectivas, bem como as entidades
abrangidas pelo artigo 3.° do Regulamento, serdo designadas pela
sua denominagdo oficial, que pode ser abreviada da forma habitual;
deve além disso ser indicada a legislagdo do Estado por que sdo
regidas. Podem ser indicados o endereco telegrafico e de telex, os
numeros de telefone e de telecopiadora e quaisquer outras ligagdes
que permitam a transmissdo de comunicagdes. De preferéncia, deve
ser indicado apenas um endereco para cada requerente; quando
sejam indicados varios enderecos, s6 sera tido em conta o endereco
mencionado em primeiro lugar, excepto no caso de o requerente
designar um dos outros enderecos como enderego para notificagao;

¢) Um lista dos produtos e servigos relativamente aos quais a marca
deve ser registada, em conformidade com a regra 2;

d) A representacdo da marca em conformidade com a regra 3;

e) No caso de ter sido designado um mandatario, a mengao do seu
nome e enderego profissional em conformidade com o disposto na
alinea b); se o mandatario tiver mais do que um enderego profissi-
onal, ou se existirem dois ou mais mandatarios com enderecos
profissionais diferentes, o pedido deve indicar qual o endereco a
utilizar para notificacdo; na falta dessa indicagdo, s6 o endereco
mencionado em primeiro lugar serd tido em conta para efeitos de
notificagio;

f) No caso de ser reivindicada a prioridade de um pedido anterior nos
termos do artigo 30.° do Regulamento, uma declaracdo nesse sentido
mencionando a data do pedido anterior e o Estado em que foi ou
para o qual foi apresentado;

g) No caso de ser reivindicada a prioridade de apresentagdo numa
exposicao nos termos do artigo 33.° do regulamento, uma declaracio
nesse sentido mencionando o nome da exposicdo e a data da
primeira apresentacdo dos produtos ou servicos;

h) No caso de ser reivindicada a antiguidade de uma ou mais marcas
anteriores registadas num Estado-membro, incluindo as marcas
registadas no territorio do Benelux ou as marcas objecto de um
registo internacional com efeitos num Estado-membro (a seguir
designadas por «marcas registadas anteriores, na acepgao do artigo
34.° do regulamento»), nos termos do artigo 34.° do regulamento,
uma declaragdo nesse sentido mencionando o Estado-membro ou
os Estados-membros nos quais ou para os quais a marca anterior se
encontra registada, a data em que o correspondente registo comegou
a produzir efeitos, o numero atribuido a esse registo e os produtos e
servigos para os quais a marca se encontra registada;

1) Quando aplicavel, a indicagdo de que o pedido tem como objectivo
o registo de uma marca comunitaria colectiva nos termos do artigo
64.° do regulamento;

j) A indicagdo da lingua em que o pedido foi apresentado e da
segunda lingua, nos termos do n.° 3 do artigo 115.° do regulamento;

k) A assinatura do requerente ou do seu mandatario.

2. O pedido de uma marca comunitaria colectiva pode incluir as
normas que regem a sua utilizagdo.

3. O pedido pode incluir uma declaragio em que o requerente
renuncie a qualquer direito exclusivo sobre um elemento da marca



1995R2868 — PT — 27.10.2003 — 001.001 — 4

desprovido de caracter distintivo, que devera ser especificado pelo
requerente.

4. No caso de serem varios os requerentes, o pedido deve conter, de
preferéncia, a designacdo de um requerente ou de um mandatario
como representante comum.

Regra 2
Lista dos produtos e servicos

1. Para a classificacdo dos produtos e servigos, aplicar-se-a a classifi-
cacdo comum referida no artigo 1.° do acordo de Nice relativo a
classificagdo internacional dos produtos e servigos para efeitos de
registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na sua versdo revista e alte-
rada.

2. A lista dos produtos e servigos deve ser redigida de forma a fazer
ressaltar claramente a sua natureza e a permitir a classificacdo de cada
produto e de cada servigo numa sé classe da classificagdo de Nice.

3. Os produtos e servigos devem de preferéncia, ser agrupados de
acordo com as classes da classificagdo de Nice, sendo cada grupo
precedido do numero da classe dessa classificacdo a que esse grupo
de produtos e servigos pertence a apresentado segundo a ordem das
classes dessa mesma classificagio.

4. A classificacdo dos produtos e servigos obedece exclusivamente a
razdes de ordem administrativa. Consequentemente, ndo se podera
considerar que determinados produtos ou servigos sdo semelhantes
pelo facto de constarem da mesma classe da classificagdo de Nice,
como ndo se podera considerar que sdo distintos pelo facto de cons-
tarem de classes diferentes dessa mesma classificagdo.

Regra 3
Representacio da marca

1. Se o requerente ndo pretender reivindicar uma representagio grafica
ou cor especial, a marca sera reproduzida no pedido em escrita normal,
por exemplo em letras, nimeros e sinais de pontuacdo dactilografados.
E permitida a utilizagio de minusculas e maiusculas, que sera respei-
tada nas publicagdes da marca e no seu registo por parte do Instituto.

2. Em todos os outros casos ndo referidos no n.° 1, a marca sera repro-
duzida numa outra folha, separada daquela em que figura o texto do
pedido. As dimensdes da folha em que a marca é reproduzida nio
podem ultrapassar o formato DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) e a superficie
utilizada para a reprodugdo (formato da composigdo) ndo devera ultra-
passar 26,2 cm x 17 cm. A esquerda deve prever-se uma margem de
pelo menos 2,5 cm. Nos casos em que tal ndo seja claro, deve ser indi-
cada a posigdo correcta da marca através da inclusdo da mencdo «parte
superior» em cada reprodugdo. A reproducdo da marca deve apresentar
qualidade suficiente para permitir a sua redugdo ou ampliagdo para o
formato de publicagdo no Boletim de Marcas Comunitdrias, ou seja,
no maximo 16 cm x 8 cm. A folha separada deve igualmente indicar
o nome e endere¢o do requerente. Devem ser apresentados quatro
exemplares da folha separada que contém a reprodug@o.

3. Nos casos em que se aplique o disposto no n.° 2, sera feita a
mengdo correspondente no pedido. O pedido pode incluir uma
descrigdo da marca.

4. No caso de ser requerido o registo de uma marca tridimensional, o
pedido deve incluir uma indicagdo nesse sentido. A representagdo
consistira numa reprodugdo fotografica ou numa representacdo grafica
da marca. A representagdo pode incluir um maximo de seis perspec-
tivas diferentes da marca.

5. No caso de ser requerido o registo a cores, o pedido deve incluir
uma indicagdo nesse sentido. As cores que compuserem a marca devem
igualmente ser indicadas. A reproducdo referida no n.° 2 deve consistir
na reprodu¢do da marca a cores.



1995R2868 — PT — 27.10.2003 — 001.001 — 5

6. Relativamente aos requisitos previstos no n.° 2, o presidente do
Instituto pode autorizar que a marca seja reproduzida no texto do
proprio pedido e ndo em folha separada e que o deposito da reprodugao
da marca seja efectuado num niimero de exemplares inferior a quatro.

Regra 4
Taxas relativas ao deposito do pedido

A apresentagdo do pedido dara lugar ao pagamento das seguintes taxas:
a) Uma taxa de base;
e

b) Uma taxa de classificagdo por cada classe acima de trés a que os
produtos e servigos pertengam, em conformidade com o disposto
na regra 2.

Regra 5
Apresentagao do pedido

1. O Instituto aporad nos documentos que constituem o pedido a data
de recepcdo e o numero do respectivo processo. O Instituto fornecera
sem demora ao requerente um recibo incluindo, pelo menos, o numero
de processo, uma representagdo, descricdo ou outra identificagdo da
marca, a natureza, o nimero ¢ a data de recepgdo dos documentos.

2. Se o pedido for apresentado no servigo central da propriedade
industrial de um Estado-membro ou no Instituto de Marcas do Benelux,
em conformidade com o artigo 25.° do regulamento o organismo que o
receber deve numerar todas as paginas do pedido com algarismos
arabes. Antes da respectiva transmissdo, o organismo receptor deve
indicar nos documentos que compdem o pedido a data de recepgdo e
o numero de paginas. O organismo receptor enviara sem demora ao
requerente um recibo com a indicagdo, pelo menos, da natureza e do
niamero dos documentos, bem como da respectiva data de recepgao.

3. Ao receber um pedido por intermédio do servigo central da proprie-
dade industrial de um Estado-membro ou do Instituto de Marcas do
Benelux, o Instituto apora no pedido a data de recep¢do ¢ o nimero
de processo e enviara sem demora ao requerente, em conformidade
com o disposto no segundo trecho do n.° 1, um recibo com a indicagio
da data de recepg@o no Instituto.

Regra 6
Reivindicacio da prioridade

1. No caso de ser reivindicada no pedido a prioridade de um ou mais
pedidos anteriores nos termos do artigo 30.° do regulamento, o reque-
rente deve indicar o numero de processo do pedido anterior e
apresentar uma copia no prazo de trés meses a contar da data de apre-
sentagdo. A copia deve ser autenticada pela entidade que recebeu o
pedido anterior e ser acompanhada de certificado emitido por essa enti-
dade indicando a data de apresentagdo do pedido anterior.

2. Se o requerente pretender prevalecer-se da prioridade de um ou
mais pedidos anteriores nos termos do artigo 30.° do regulamento
posteriormente a apresentagdo do pedido, a correspondente declaragio
de prioridade, com indicagdo da data e do pais em que foi ou para o
qual foi apresentado o pedido anterior, deve ser apresentada num prazo
de dois meses a contar da data de apresentacdo. As indicagdes e os
elementos comprovativos exigidos por for¢ga do disposto no n.° 1
devem ser apresentados no Instituto no prazo de trés meses a contar
da data de recepgdo da declaragdo de prioridade.

3. Se a lingua do pedido anterior ndo for uma das linguas do Instituto,
o Instituto exigird ao requerente que apresente, no prazo por ele defi-
nido e nunca inferior a trés meses, uma tradugdo do pedido anterior
numa dessas linguas.
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4. O presidente do Instituto pode autorizar que os comprovativos a
fornecer pelo requerente consistam em menos elementos do que os
previstos no n.° 1, desde que o Instituto tenha acesso as informagdes
exigidas a partir de outras fontes.

Regra 7
Prioridade de exposi¢cao

1. No caso de a prioridade de exposi¢do nos termos do artigo 33.° do
regulamento ter sido reivindicada no pedido, o requerente dispde de
trés meses a contar da data de apresentacdo para apresentar certificado
emitido durante a exposicdo pela entidade responsavel pela proteccao
da propriedade industrial na exposi¢do. Do certificado deve constar
que a marca foi efectivamente utilizada para os produtos ou servigos
correspondentes, a data de inauguragdo da exposicdo e a data da
primeira utilizag@o publica, caso esta ndo coincida com a data da inau-
guracdo. O certificado deve ser acompanhado de uma exposigdo sobre
a utilizagdo efectiva da marca, autenticada pela referida entidade.

2. No caso de o requerente pretender prevalecer-se de uma prioridade
de exposi¢do posteriormente a apresentagdo do pedido, a correspon-
dente declaragdo de prioridade, com indicagdo do nome da exposi¢do
e da data da primeira apresentagdo dos produtos ou servicos, deve ser
apresentada num prazo de dois meses a contar da data de apresentacdo
do pedido. As indicagdes e elementos comprovativos exigidos por forga
do disposto no n.° 1 devem ser apresentados no Instituto num prazo de
trés meses a contar da data de recepgdo da declaragdo de prioridade.

Regra 8
Reivindicacido da antiguidade de uma marca nacional

1. No caso de ter sido reivindicada no pedido a antiguidade de uma ou
mais marcas registadas anteriores, nos termos do artigo 34.° do regula-
mento, o requerente dispde do prazo de trés meses a contar da data de
apresentagdo do pedido para apresentar uma copia do registo corres-
pondente. A copia deve ser autenticada pela autoridade competente.

2. No caso de o requerente pretender prevalecer-se da antiguidade de
uma ou mais marcas registadas anteriores, nos termos do artigo 34.° do
regulamento, posteriormente a apresentacdo do pedido, a declaragdo de
antiguidade, com indicacdo do Estado-membro ou dos Estados-
-membros nos quais ou para 0s quais a marca se encontra registada, da
data em que o correspondente registo comegou a produzir efeitos, do
nimero atribuido a esse registo e dos produtos e servigos para os quais
a marca foi registada, deve ser apresentada num prazo de dois meses a
contar da data de apresentacdo. O comprovativo exigido por forga do
disposto no n.° 1 deve ser apresentado no Instituto num prazo de trés
meses a contar da data de recepgdo da declaracdo de antiguidade.

3. O Instituto informara o Instituto de Marcas do Benelux e o servigo
central da propriedade industrial do Estado-membro em causa da
reivindicagdo efectiva da antiguidade.

4. O presidente do Instituto pode autorizar que os comprovativos a
fornecer pelo requerente consistam em menos elementos do que os
previstos no n.° 1, desde que o Instituto tenha acesso as informagdes
exigidas a partir de outras fontes.

Regra 9

Exame no que respeita as condicées de atribuicio de uma data de
apresentaciao aos requisitos formais

1. Se o pedido ndo preencher as condigdes de atribuicdo de uma data
de apresentagdo pelo facto de:

a) O pedido ndo incluir:
1) um requerimento de registo da marca como marca comunitaria,

ii) informagdes que identifiquem o requerente,
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iii) uma lista dos produtos e servigos para os quais a marca devera
ser registada,

ou
iv) uma representagdo da marca;

b) A taxa relativa a apresentagdo do pedido ndo ter sido paga no prazo
de um més a contar da apresentacdo no Instituto ou, no caso de o
pedido ter sido apresentado no servigo central da propriedade indus-
trial de um Estado-membro ou do Instituto de Marcas do Benelux, a
contar da apresentacdo no organismo respectivo,

o Instituto notificard o requerente de que estas irregularidades impedem
a atribui¢do de uma data de apresentagao.

2. Se as irregularidades referidas no n.° 1 forem corrigidas, num prazo
de dois meses a contar da data de recepcdo da notificacdo, a data de
apresentagdo serda aquela em que forem corrigidas todas as irregulari-
dades. Se as irregularidades nao forem corrigidas dentro do prazo
estabelecido, ndo sera dado seguimento ao pedido como pedido de
registo de marca comunitaria. Todas as taxas pagas serdo restituidas.

3. No caso de, apesar de ter sido atribuida uma data de apresentagao,
a analise revelar que:

a) As condigdes enunciadas nas regras 1 a 3 ou os restantes requisitos
formais aplicaveis aos pedidos previstos no regulamento ou nas
presentes regras ndo foram cumpridos;

b) O montante total das taxas de classificacdo devidas por forca do
disposto na alinea b) da regra 4, em articulagdo com o Regulamento
(CE) n.° 2869/95 da Comissdo (') (a seguir denominado «regula-
mento relativo as taxas»), ndo foi recebido pelo Instituto;

¢) No caso de ter sido reivindicada uma prioridade nos termos das
regras 6 ¢ 7, quer no pedido, quer no prazo de dois meses a contar
da data de apresentagdo, os restantes requisitos previstos nessas
regras ndo foram cumpridos;

ou

d) No caso de ter sido reivindicada uma antiguidade nos termos da
regra 8, quer no pedido, quer no prazo de dois meses a contar da
data de apresentagdio, os restantes requisitos previstos nessa regra
ndo foram cumpridos,

o Instituto convidard o requerente a corrigir as irregularidades detec-
tadas num prazo por ele definido.

4. Se as irregularidades referidas na alinea a) do n.° 3 ndo forem corri-
gidas dentro do prazo estabelecido, o Instituto rejeitara o pedido.

5. Se as taxas de classificagdo em divida ndo forem pagas dentro do
prazo estabelecido, considerar-se-a que o pedido foi retirado, a menos
que esteja claramente indicado qual a classe ou as classes que o
montante pago se destina a cobrir. Na falta de outros critérios para
determinar quais as classes que devem ser cobertas, o Instituto tomara
em conta as classes pela ordem da classificagdo. Considerar-se-a que o
pedido foi retirado para as classes em relagdo as quais as taxas de clas-
sificagdo ndo tenham sido pagas ou ndo tenham sido pagas na
totalidade.

6. Se as irregularidades referidas no n.° 3 estiverem relacionadas com
a reivindicagdo de prioridade, fica perdido o direito de prioridade em
relagdo ao pedido.

7. Se as irregularidades referidas no n.° 3 estiverem relacionadas com
a reivindica¢do de antiguidade, fica perdido o direito de antiguidade em
relacdo a esse pedido.

8. Se as irregularidades referidas no n.° 3 estiverem relacionadas com
apenas alguns dos produtos e servigos, a rejeicdo do pedido pelo Insti-

(") Ver pagina 33 do presente Jornal Oficial.
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tuto, ou a perda do direito de prioridade ou do direito de antiguidade,
so afectardo esses produtos e servigos.

Regra 10
Exame no que respeita as condigoes relativas a qualidade de titular

No caso de, por forga do disposto no artigo 5.° do regulamento, o
requerente ndo poder ser titular de uma marca comunitaria, o Instituto
informa-lo-4 desse facto, concedendo-lhe um prazo para retirar o
pedido ou apresentar as suas observagdes. Se o requerente nao eliminar
os impedimentos que obstam ao registo, o Instituto rejeitara o pedido.

Regra 11
Exame dos motivos absolutos de recusa

1. No caso de, por forca do disposto no artigo 7.° do regulamento, a
marca ndo poder ser registada para todos ou parte dos produtos ou
servigos a que o pedido se refere, o Instituto comunicard ao requerente
os motivos de recusa do registo, concedendo-lhe um prazo para retirar
ou alterar o pedido ou para apresentar as suas observagoes.

2. No caso de, por forca do disposto no n.° 2 do artigo 38.° do regula-
mento, o registo da marca comunitaria estar subordinado a condigdo de
o requerente declarar que renuncia a qualquer direito exclusivo sobre
elementos da marca desprovidos de caracter distintivo, o Instituto
informard desse facto o requerente, mencionando os motivos e convi-
dando-o a apresentar a correspondente declaragdo num prazo por ele
definido.

3. Se o requerente nao eliminar os motivos de recusa do registo ou
ndo satisfizer a condigdo referida no n.° 2 dentro do prazo estabelecido,
o Instituto recusara o pedido na totalidade ou em parte.

Regra 12
Publicacio do pedido
A publicagdo do pedido deve incluir:
a) O nome e o endereco do requerente;

b) Quando aplicavel, o nome e o enderego profissional do mandatario
designado pelo requerente, desde que ndo seja um mandatario nos
termos do n.° 3, primeiro trecho, do artigo 88.° do regulamento; se
existirem varios mandatarios com o mesmo enderego profissional,
apenas serdo publicados o nome e o enderego profissional do
mandatario mencionado em primeiro lugar, seguidos da expressdo
«e outrosy; se existirem varios mandatarios com diferentes ende-
regos profissionais, apenas sera publicado o enderego para
notificacdo determinado conforme previsto no n.° 1, alinea e), da
regra 1; no caso de ser designado um grupo de mandatarios, nos
termos do n.° 9 da regra 76, apenas serdo publicados o nome e o
enderego profissional do grupo;

¢) A reprodugdo da marca, juntamente com as indicagdes e descri¢des
previstas na regra 3; sempre que seja requerido o registo de uma
marca a cores, a publicagdo deve conter a mengdo «a cores» e
indicar a cor ou cores que compuserem a marca;

d) A lista dos produtos e servigos, agrupados de acordo com as classes
da classificagao de Nice, sendo cada grupo precedido do nimero da
classe dessa classificagdo a que esse grupo de produtos e servigos
pertenca e apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma
classificagdo;

e) A data de apresentacdo e o nimero do processo;

f) Quando aplicavel, indicagdes relativas a reivindicagdo de priori-
dade;

g) Quando aplicavel, indicagdes relativas a reivindicagdo da prioridade
de exposicdo nos termos do artigo 33.° do regulamento;
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h) Quando aplicavel, indicagdes relativas a reivindicagdo de antigui-
dade nos termos do artigo 34.° do regulamento;

1) Quando aplicavel, a mencdo de que a marca adquiriu um caracter
distintivo na sequéncia da utilizagdo que lhe foi dada, nos termos
do n.° 3 do artigo 7.° do regulamento;

j) Quando aplicavel, a mengao de que se trata de um pedido de marca
comunitaria colectiva;

k) Quando aplicavel, uma declaragdo pela qual o requerente renuncie
a qualquer direito exclusivo sobre um elemento da marca, nos
termos do n.° 3 da regra 1 ou do n.° 2 da regra 10;

1) A indicacdo da lingua em que o pedido foi apresentado e da
segunda lingua indicada pelo requerente de acordo com o n.° 3 do
artigo 115.° do regulamento;

m) quando aplicavel, uma declaragdo de que o pedido resulta de uma
transformagdo de um registo internacional que designe a Comuni-
dade Europeia nos termos do artigo 156.° do regulamento,
juntamente com a data do registo internacional nos termos do n.°
4 do artigo 3.° do Protocolo de Madrid ou a data em que foi regis-
tada a extensdo territorial a Comunidade Europeia feita
posteriormente ao registo internacional nos termos do n.° 2 do
artigo 3.°-ter do Protocolo de Madrid e, quando aplicavel, a data
de prioridade do registo internacional.

Regra 13
Modificagdo do pedido

1. O pedido de modificagdo do pedido de marca comunitiria nos
termos do artigo 44.° do regulamento deve incluir:

a) O nimero de processo atribuido ao pedido de marca;

b) O nome e o enderego do requerente, em conformidade com o
disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1;

¢) Se o requerente tiver designado um mandatario, o seu nome e
enderego profissional em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea e), da regra 1;

d) A indicag@o do elemento do pedido que deve ser corrigido ou alte-
rado e a indicagio desse elemento na sua versdo corrigida ou
alterada;

e) Se a modificagdo disser respeito a representacdo da marca, uma
representagdo da marca na sua forma alterada, em conformidade
com a regra 3.

2. Caso o pedido de modificagdo implique o pagamento de uma taxa,
o pedido sé sera considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa
aplicavel. Se a taxa ndo tiver sido paga ou nao tiver sido paga na tota-
lidade, o Instituto comunicara esse facto ao requerente.

3. Se ndo estiverem preenchidas as condi¢des para a modificagdo do
pedido, o Instituto comunicara ao requerente as irregularidades exis-
tentes. Se essas irregularidades ndo forem corrigidas dentro do prazo
fixado pelo Instituto, este rejeitara o pedido de modificacao.

4. No caso de a modificacdo ser publicada conforme previsto no n.° 2
do artigo 44.° do regulamento, aplicar-se-a4 mutatis mutandis o disposto
nas regras 15 a 22.

5. Pode ser apresentado um tunico pedido de modificagdo para a alte-
ragdo do mesmo elemento em dois ou mais pedidos do mesmo
requerente. Caso o pedido de modificagdo implique o pagamento de
uma taxa, a taxa aplicavel deve ser paga em relagdo a cada pedido a
ser objecto de alteragao.

6. O disposto nos n.* 1 a 5 aplicar-se-a mutatis mutandis aos pedidos
de correcgdo do nome ou do enderego profissional de um mandatario
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designado pelo requerente. Tais pedidos ndo implicam o pagamento de
taxa.

Regra 14
Correccao de erros nas publicacoes

1. No caso de a publicacdo do pedido conter um erro imputavel ao
Instituto, este corrigi-lo-a oficiosamente ou a pedido do requerente.

2. Se o requerente apresentar um pedido nesse sentido, aplicar-se-a
mutatis mutandis o disposto na regra 13. Esse pedido ndo implica o
pagamento de taxa.

3. As correcgdes efectuadas nos termos da presente regra serdo
objecto de publicagao.

4. O disposto no n.° 2 do artigo 42.° do regulamento e nas regras 15 a
22 aplicar-se-a mutatis mutandis no caso de a correcgdo dizer respeito a
lista de produtos e servigos ou a representacdo da marca.

TITULO II
PROCESSO DE OPOSICAO E PROVA DA UTILIZACAO

Regra 15
Conteudo do acto de oposicio

1. A oposicdo pode ser formulada com fundamento na existéncia de
uma ou mais marcas anteriores, nos termos do n.° 2 do artigo 8.° do
regulamento («marcas anteriores»), ou de um ou mais direitos ante-
riores, nos termos do n.° 4 do artigo 8.° do regulamento («direitos
anterioresy).

2. O acto de oposigao deve incluir:
a) No que se refere ao pedido contra o qual é formulada a oposigdo:

i) o numero de processo atribuido ao pedido contra o qual ¢
formulada a oposigao;

ii) a indicacdo dos produtos e servicos mencionados no pedido de
marca comunitaria contra os quais ¢ formulada a oposicao,

iii) o nome do requerente da marca comunitaria;,

b) No que se refere a marca anterior ou ao direito anterior em que se
funda a oposigao:

i) no caso de a oposig¢do ter fundamento na existéncia de uma
marca anterior, uma indicagdo nesse sentido e a mengdo de
que se trata de uma marca comunitaria anterior, ou a indicagao
do Estado-membro ou dos Estados-membros, incluindo o
Benelux quando aplicavel, em que a marca anterior foi regis-
tada ou pedida, ou, quando se trate de uma marca anterior
objecto de um registo internacional, a indicagdo do Estado-
-membro ou dos Estados-membros, incluindo o Benelux quando
aplicavel, a que foi tornada extensiva a protec¢do dessa marca
anterior,

ii) quando disponivel, o nimero de processo ou o numero de
registo e a data de apresentagdo, bem como a data de priori-
dade, da marca anterior,

iii) no caso de a oposi¢do ter fundamento na existéncia de uma
marca anterior notoriamente conhecida, nos termos do n.° 2,
alinea c), do artigo 8.° do regulamento, uma indicagdo nesse
sentido ¢ a menc¢do do Estado-membro ou dos Estados-
-membros em que a marca anterior ¢ notoriamente conhecida,

iv) no caso de a oposi¢do ter fundamento na existéncia de uma
marca anterior que goze de prestigio, nos termos do n.° 5 do
artigo 8.° do regulamento, uma indicagdo nesse sentido e a
meng¢do do local onde foi registada ou pedida essa marca ante-
rior, em conformidade com a subalinea 1),

v) no caso de a oposi¢do ter fundamento na existéncia de um
direito anterior, uma indica¢do nesse sentido e a mengdo do
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Estado-membro ou dos Estados-membros em que existe esse
direito anterior,

vi) uma representagdo e, se necessario, uma descricdo da marca
anterior ou do direito anterior,

vii) os produtos e servicos em relagdo aos quais a marca anterior foi
registada ou pedida, ou em relagdo aos quais a marca anterior €
notoriamente conhecida, nos termos do n.° 2, alinea c), do
artigo 8.° do regulamento, ou goze de prestigio, nos termos do
n.° 5 do artigo 8.° do regulamento; para além de indicar todos
os produtos e servigos aos quais se aplica a protecgdo da marca
anterior, o opositor deve igualmente indicar os produtos e
servigos em que a oposigdo se baseia;

¢) No que se refere ao opositor:

1) no caso de a oposicdo ser formulada pelo titular da marca ante-
rior ou do direito anterior, o seu nome e endereco em
conformidade com o disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1 ¢ a
indicagdo de que se trata do titular dessa marca ou direito,

ii) no caso de a oposi¢do ser formulada por um licenciado, o seu
nome e endereco em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea b), da regra 1 e a indicagdo de que foi autorizado a
formular a oposicao,

iii) no caso de a oposi¢do ser formulada pelo sucessor do titular
registado de uma marca comunitaria que nio tenha ainda sido
inscrito como novo titular, uma indicagdo nesse sentido, o
nome e o enderego do opositor em conformidade com o
disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1 e a indicagdo da data
em que o pedido de inscri¢do do novo titular no registo foi rece-
bido pelo Instituto ou, caso esta informagdo ndo esteja
disponivel, da data em que o mesmo foi enviado ao Instituto,

iv) no caso de a oposicdo ser formulada com fundamento na
existéncia de um direito anterior por uma pessoa que nao seja
o titular desse direito, o seu nome e endere¢co em conformidade
com o disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1 e a indicagdo de
que essa pessoa esta habilitada a fazer valer esse direito nos
termos da lei nacional aplicével,

v) no caso de o opositor ter designado um mandatario, o seu nome
e endereco profissional em conformidade com o disposto no
n.° 1, alinea e), da regra 1;

d) A especificagdo dos fundamentos da oposicao.

3. O disposto nos n.* 1 e 2 aplica-se mutatis mutandis as oposi¢des
formuladas em conformidade com o n.° 3 do artigo 8.° do regulamento.

Regra 16

Factos, comprovativos e argumentos apresentados em apoio da
oposicao

1. O acto de oposicdo pode incluir indicagdes sobre os factos,
comprovativos e argumentos apresentados em apoio da oposicéo,
acompanhadas dos correspondentes documentos justificativos.

2. Se a oposigdo tiver fundamento na existéncia de uma marca ante-
rior que ndo seja uma marca comunitaria, o acto de oposicdo deve de
preferéncia ser acompanhado de elementos comprovativos do registo
ou apresentagdo do pedido da marca anterior, como seja um certificado
de registo. Se a oposicdo tiver fundamento na existéncia de uma marca
notoriamente conhecida, conforme referido no n.° 2, alinea c), do artigo
8. do regulamento, ou de uma marca que goze de prestigio, conforme
referido no n.° 5 do artigo 8.° do regulamento, o acto de oposigdo deve
de preferéncia ser acompanhado de elementos comprovativos dessa
notoriedade ou desse prestigio. Se a oposigdo for formulada com funda-
mento na existéncia de outro direito anterior, o acto de oposi¢do deve
de preferéncia ser acompanhado de comprovativos adequados da aqui-
si¢do desse direito e do respectivo ambito de protecgao.

3. Caso ndo sejam apresentados juntamente com o acto de oposigdo
ou no periodo subsequente, as indicagdes sobre os factos, comprova-
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tivos e argumentos e os correspondentes documentos justificativos refe-
ridos no n.° 1, bem como os comprovativos referidos no n.° 2, podem
ser apresentados apos o inicio do processo de oposi¢do, dentro de um
prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.° 2 da regra 20.

Regra 17
Utilizagdo de linguas no processo de oposicao

1. No caso de o acto de oposi¢do ndo ser apresentado na lingua do
pedido de registo da marca comunitaria, caso essa lingua seja uma das
linguas do Instituto, ou na segunda lingua indicada aquando da apre-
sentagdo do pedido, o opositor deve apresentar uma tradugdo do acto
de oposicdo numa dessas linguas no prazo de um més a contar do
termo do prazo de oposigao.

2. No caso de os comprovativos em apoio da oposi¢do previstos nos
n.* 1 e 2 da regra 16 ndo serem apresentados na lingua do processo
de oposigdo, o opositor deve apresentar uma tradugdo para essa lingua
no prazo de um més a contar do termo do prazo de oposicdo ou,
quando aplicavel, no prazo fixado pelo Instituto nos termos do n.° 3
da regra 16.

3. No caso de o opositor ou o requerente informarem o Instituto, antes
da data em que se considere que o processo tem inicio nos termos do
n.° 1 da regra 19, de que ambas as partes acordaram na utilizagdo de
outra lingua no processo de oposi¢do nos termos do n.° 7 do artigo
115.° do regulamento, o opositor deve, caso o acto de oposicdo nio
tenha sido apresentado nessa lingua, apresentar uma tradugdo do
mesmo nessa lingua no prazo de um més a contar da referida data.

Regra 18
Rejeicao do acto de oposicao por inadmissibilidade

1. Se o Instituto verificar que o acto de oposi¢do ndo respeita o
disposto no artigo 42.° do regulamento, ou se o acto de oposi¢do nio
indicar claramente o pedido contra o qual a oposi¢do ¢ formulada, ou
a marca anterior ou direito anterior em que a oposi¢do se funda,
rejeitara o acto de oposigdo por inadmissibilidade, a menos que essas
irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo de
oposicdo. Se a taxa de oposi¢do ndo tiver sido paga dentro do prazo
de oposicdo, considerar-se-a que o acto de oposicdo ndo foi apresen-
tado. Se a taxa de oposigdo tiver sido paga apds o termo do prazo de
oposicao, sera restituida ao opositor.

2. Se o Instituto verificar que o acto de oposi¢do ndo respeita outras
disposigoes do regulamento ou das presentes regras, informard o
opositor desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detec-
tadas no prazo de dois meses. Se as irregularidades ndo forem
corrigidas dentro do prazo estabelecido, o Instituto rejeitara o acto de
oposicao por inadmissibilidade.

3. Qualquer decisdo de rejeicdo de um acto de oposi¢do por inadmis-
sibilidade em conformidade com os n.* 1 ou 2 sera notificada ao
requerente.

Regra 19
Inicio do processo de oposicio

1. Se o Instituto ndo rejeitar o acto de oposicdo em conformidade com
a regra 18, notificard o requerente de que a oposicdo foi formulada,
convidando-o a apresentar as suas observagdes dentro de um prazo
por ele definido. O Instituto chamara a atengdo do requerente para o
facto de se considerar que o processo de oposi¢do tem inicio dois
meses apds a recepgdo da referida notificagdo, a ndo ser que o reque-
rente informe o Instituto, antes do termo desse prazo, de que retira o
seu pedido ou o limita aos produtos e servicos que ndo sdo objecto da
oposigao.

2. O Instituto pode nos termos da regra 71, conceder uma prorrogacio
do prazo referido no segundo trecho do n.° 1 da presente regra, caso
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um pedido nesse sentido seja apresentado conjuntamente pelo reque-
rente e pelo opositor.

3. Se o pedido for retirado ou limitado dentro do prazo previsto no
segundo trecho do n.° 1, ou dentro do periodo de prorrogacdo desse
prazo concedido nos termos do n.° 2, o Instituto informara o opositor
desse facto e restituird a taxa de oposigao.

Regra 20
Exame da oposiciao

1. Se o pedido ndo for retirado ou limitado nos termos da regra 19, o
requerente deve apresentar as suas observagdes dentro do prazo fixado
pelo Instituto na notificagdo referida no n.° 1, primeiro trecho, da regra
19.

2. No caso de o acto de oposicdo ndo incluir indicagdes sobre os
factos, comprovativos e argumentos previstos nos n.* 1 e 2 da regra
16, o Instituto convidara o opositor a apresentar esses elementos num
prazo que fixard. Todos os elementos apresentados pelo opositor serdo
comunicados ao requerente, a quem sera dada a possibilidade de se
pronunciar no prazo fixado pelo Instituto.

3. Se o requerente ndo apresentar observagdes, o Instituto pode
pronunciar-se sobre a oposi¢do com base nos elementos de que dispde.

4. O Instituto comunicard ao opositor as observagdes apresentadas
pelo requerente, convidando-o, se o considerar necessario, a pronun-
ciar-se a seu respeito num prazo que fixara.

5. Se o requerente limitar a lista dos produtos e servigos nos termos
do n.° 1 do artigo 44.° do regulamento, o Instituto informara o opositor
desse facto, convidando-o a comunicar-lhe, no prazo por ele fixado, se
mantém a oposi¢do e, em caso afirmativo, contra quais dos produtos e
servigos restantes.

6. No caso de a oposicao ter fundamento num pedido de registo nos
termos do n.° 2, alinea b), do artigo 8.° do regulamento, o Instituto
pode suspender qualquer processo de oposicdo até a adopgdo de uma
decisdo final nesse processo, ou caso existam outras circunstancias
que justifiquem a suspensdo.

Regra 21
Oposicoes multiplas

1. No caso de terem sido formuladas varias oposigoes relativamente a
um mesmo pedido de marca comunitaria, o Instituto pode junta-las
num unico processo. Posteriormente, o Instituto pode decidir ndo conti-
nuar a tratd-las deste modo.

2. Se a analise preliminar de uma ou varias oposicdes revelar que a
marca comunitaria objecto de um pedido de registo pode ndo ser
susceptivel de registo em relagdo a totalidade ou parte dos produtos e
servigos para os quais € solicitado o registo, o Instituto pode suspender
os restantes processos de oposi¢do. O Instituto informard os restantes
opositores das decisdes tomadas no decurso dos processos a que tiver
sido dado seguimento.

3. Logo que a decisdo de recusa do pedido se torne definitiva, consi-
derar-se-d0 concluidos os processos de oposi¢io cuja decisdo tenha
sido suspensa nos termos do n.° 2, sendo os opositores em causa infor-
mados desse facto. A conclusdo do processo sera considerada como
constituindo um caso em que ndo houve lugar a decisdo, nos termos
do n.° 4 do artigo 81.° do regulamento.

4. O Instituto restituirda 50 % da taxa de oposi¢do paga por cada
opositor cujo processo de oposicdo seja considerado como tendo sido
concluido nos termos dos n.* 1 a 3.
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Regra 22
Prova de utilizacio

1. No caso de, em conformidade com os n.” 2 ou 3 do artigo 43.° do
regulamento, o opositor ter de provar a utilizacdo ou a existéncia de
motivos justificados para a ndo utilizagdo, o Instituto convida-lo-a a
fornecer a necessaria prova no prazo por ele fixado. Se o opositor ndo
fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitarda a
oposigao.

2. As indicagdes e comprovativos para fornecimento da prova da utili-
zagdo devem consistir em indicagdes relativas ao local, periodo,
extensdo e natureza da utilizacdo da marca oponivel em relagdo aos
produtos e servigos para os quais se encontra registada e nos quais se
baseia a oposi¢do e em comprovativos dessas indica¢des, em conformi-
dade com o disposto no n.° 3.

3. Os comprovativos devem de preferéncia limitar-se a apresentagdo
de documentos justificativos ¢ de elementos como embalagens, rotulos,
tabelas de pregos, catdlogos, facturas, fotografias, anuncios de jornais e
declaracdes escritas referidas no n.° 1, alinea f), do artigo 76.° do regu-
lamento.

4. No caso de os comprovativos apresentados em conformidade com
os n.* 1 a 3 ndo serem redigidos na lingua do processo de oposicao, o
Instituto pode exigir ao opositor que apresente uma tradugdo nessa
lingua no prazo por ele fixado.

TITULO 11
PROCESSO DE REGISTO

Regra 23
Registo da marca

1. A taxa de registo prevista no artigo 45.° do regulamento ¢ composta
por:

a) Uma taxa de base;
e

b) Uma taxa de classificagdo por cada classe acima de trés em relagdo
as quais seja requerido o registo da marca.

2. No caso de ndo ter sido formulada oposigdo, ou de as oposi¢des
formuladas terem conduzido a retirada, rejeigdo ou qualquer outra
conclusdo, o Instituto convidara o requerente a pagar a taxa de registo
no prazo de dois meses a contar da recepgdo do pedido.

3. Se a taxa de registo ndo for paga dentro do prazo fixado, pode
ainda ser paga no prazo de dois meses a contar da notificagdo de inob-
servancia do prazo, na condi¢do de a sobretaxa prevista no regulamento
relativo as taxas ser igualmente paga dentro desse prazo.

4. Apds recebimento da taxa de registo, a marca objecto do pedido e
as informagdes referidas no n.° 2 da regra 84 serdo inscritas no registo
de marcas comunitarias.

5. O registo sera publicado no Boletim de Marcas Comunitarias.

6. A taxa de registo sera restituida se a marca objecto do pedido nio
for registada.

Regra 24
Certificado de registo

1. O Instituto fornecera ao titular da marca um certificado de registo
que inclua as inscrigdes no registo previstas no n.° 2 da regra 84 e uma
declaracdo que confirme a introdugdo dessas inscrigdes no registo.
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2. O titular da marca pode requerer que lhe sejam fornecidas copias
do certificado de registo, certificados conforme ou ndo, mediante paga-
mento de uma taxa.

Regra 25
Modificagdo do registo

1. O pedido de modificacdo do registo nos termos do n.° 2 do artigo
48.° do regulamento deve incluir:

a) O numero de registo;

b) O nome ¢ o enderego do titular da marca, em conformidade com o
disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1;

¢) Se o titular tiver designado um mandatario, o seu nome e enderego
profissional em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea ¢), da
regra 1;

d) A indicagdo do elemento da representacdo da marca que deve ser
objecto de alteracdo e esse elemento na sua versao alterada;

e) Uma representacdo da marca alterada, em conformidade com a
regra 3.

2. O pedido s6 sera considerado apresentado quando tiver sido paga a
taxa aplicavel. Se a taxa ndo tiver sido paga, ou ndo tiver sido paga na
totalidade, o Instituto dard conhecimento do facto ao requerente.

3. Se as condigdes aplicaveis a modificagdo do registo ndo estiverem
preenchidas, o Instituto comunicara essa irregularidade ao requerente.
Se a irregularidade ndo for corrigida dentro do prazo fixado pelo Insti-
tuto, este rejeitard o pedido.

4. Se o registo da modificacdo for contestado nos termos do n.° 3 do
artigo 48.° do regulamento, aplicar-se-do0 mutatis mutandis as dispo-
sigdes em matéria de oposicdo constantes do regulamento e das
presentes regras de execugdo.

5. Pode ser apresentado um tunico pedido de modificacio do mesmo
elemento em dois ou mais registos do mesmo titular. A taxa aplicavel
deve ser paga em relagdo a cada registo a ser objecto de modificacao.

Regra 26

Modificagdo do nome ou do enderego do titular da marca comuni-
taria ou do seu mandatario registado

1. Qualquer modificagdo do nome ou do enderego do titular da marca
comunitaria que ndo constitua uma alteragdo da marca comunitdria nos
termos do n.° 2 do artigo 48.° do regulamento, e que ndo resulte de uma
transmissdo total ou parcial da marca registada, serd inscrita no registo
a pedido do titular.

2. O pedido de modificagdo do nome ou do endereco do titular da
marca registada deve incluir:

a) O numero de registo da marca;

b) O nome e o endereco do titular da marca conforme consta do
registo;

¢) A indicagdo do nome e do endereco do titular da marca, na sua
versdo alterada, em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea
b), da regra 1;

d) Caso o titular tenha designado um mandatirio, o seu nome e
enderego profissional em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea e), da regra 1.

3. O pedido ndo implica o pagamento de taxa.
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4. Pode ser apresentado um tnico pedido de modificagdo do nome ou
enderego em dois ou mais registos do mesmo titular.

5. Se ndo estiverem preenchidas as condigdes aplicaveis a inscrigdo de
uma modificacdo no registo, o Instituto comunicara essa irregularidade
ao requerente. Se a irregularidade ndo for corrigida dentro do prazo
fixado pelo Instituto, este rejeitara o pedido.

6. O disposto nos n.> 1 a 5 aplica-se mutatis mutandis a modifica¢do
do nome ou do enderego do mandatario registado.

7. O disposto nos n.* 1 a 6 aplica-se mutatis mutandis aos pedidos de
marcas comunitarias. A modificacdo sera registada no processo organi-
zado pelo Instituto referente ao pedido de marca comunitaria.

Regra 27

Correccio de erros no registo e na publicacio da inscricio no
registo

1. No caso de o registo da marca ou a publicagdo desse registo conter
um erro imputavel ao Instituto, este corrigi-lo-a oficiosamente ou a
pedido do titular.

2. No caso de o pedido de correc¢do ser apresentado pelo titular,
aplica-se mutatis mutandis o disposto na regra 26. O pedido nao
implica o pagamento de taxa.

3. O Instituto publicard as correcgdes efectuadas nos termos da
presente regra.

Regra 28
Reivindicacdo da antiguidade apods registo da marca comunitaria

1. O pedido nos termos do artigo 35.° do regulamento relativo a
reivindicacdo da antiguidade de uma ou mais marcas registadas ante-
riores, nos termos do artigo 34.° do regulamento, deve incluir:

a) O nimero de registo da marca comunitaria;

b) O nome e o enderego do titular da marca comunitaria, em conformi-
dade com o disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1;

¢) Se o titular tiver designado um mandatario, o seu nome e endereco
profissional em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea e), da
regra 1;

d) A indicacdo do Estado-membro ou dos Estados-membros nos quais
ou para os quais a marca anterior se encontra registada, da data em
que o registo em causa comegou a produzir efeitos, do nimero atri-
buido a esse registo e dos produtos e servigos para os quais a marca
anterior se encontra registada;

e) A indicagdo dos produtos e servigos em relagdo aos quais é reivin-
dicada a antiguidade;

f) Uma copia do registo em causa; a cdpia deve ser certificada
conforme autoridade competente;

2. Se as condigdes aplicaveis a reivindicacdo de antiguidade ndo esti-
verem preenchidas, o Instituto comunicara essa irregularidade ao
requerente. Se a irregularidade ndo for corrigida dentro do prazo fixado
pelo Instituto, este rejeitara o pedido.

3. O Instituto informara o Instituto de Marcas do Benelux e o servigo
central da propriedade industrial do Estado-membro em causa da
reivindicagdo efectiva da antiguidade.

4. O presidente do Instituto pode autorizar que os elementos a
fornecer pelo requerente sejam menos completos do que o previsto na
alinea f) do n.° 1, desde que o Instituto tenha acesso as informagdes
exigidas a partir de outras fontes.
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TITULO IV
RENOVACAO

Regra 29
Notificagdo da caducidade

Com uma antecedéncia de pelo menos seis meses em relagdo ao termo
do prazo de eficacia do registo, o Instituto informara o titular da marca
comunitaria, bem como todos os titulares de direitos registados sobre a
mesma, incluindo licengas, de que se aproxima o termo do prazo. A
falta dessa informagdo ndo afecta a caducidade efectiva do registo.

Regra 30
Renovacao do registo

1. O pedido de renovagdo deve incluir:

a) No caso de o pedido ser apresentado pelo titular da marca, o seu
nome e endereco em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea
b), da regra 1;

b) No caso de o pedido ser apresentado por pessoa expressamente
autorizada pelo titular da marca, o seu nome e endereco, bem
como elementos comprovativos de que estd autorizada a apresentar
o pedido;

c) Se o requerente tiver designado um mandatario, o seu nome e
endereco profissional em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea e), da regra 1;

d) O numero do registo;

e) A indicacdo de que a renovagao € requerida para todos os produtos
e servigos abrangidos pelo registo ou, se a renovagdo ndo for reque-
rida em relagdo a todos os produtos e servigos para os quais a marca
se encontra registada, a indicacdo das classes ou dos produtos e
servigos em relagdo aos quais € requerida a renovagdo, ou das
classes ou produtos e servigos cuja renovagdo ndo ¢é requerida, agru-
pados de acordo com as classes da classificagdo de Nice, sendo cada
grupo precedido do numero da classe dessa classificagdo a que esse
grupo de produtos e servigos pertenga e apresentado segundo a
ordem das classes dessa mesma classificagdo.

2. Sao as seguintes as taxas aplicaveis a renovacdo do registo de uma
marca comunitaria conforme previsto no artigo 47.° do regulamento:

a) Uma taxa de base;

b) Uma taxa de classificagdo por cada classe acima de trés da lista de
classes em relacdo as quais € requerida a renovagdo, em conformi-
dade com a alinea d) do n.° 1;

(5]

¢) Quando aplicavel, a sobretaxa pelo pagamento tardio da taxa de
renovagao ou pela apresentagdo tardia do pedido de renovagdo em
conformidade com o n.° 3 do artigo 47.° do regulamento, conforme
previsto no regulamento relativo as taxas.

3. No caso de o pedido de renovacdo ser apresentado dentro dos
prazos referidos no n.° 3 do artigo 47.° do regulamento, ndo estando
no entanto preenchidas as restantes condi¢des aplicaveis a renovagio
do registo previstas no artigo 47.° do regulamento e nas presentes
regras, o Instituto comunicard ao requerente as irregularidades detec-
tadas. Se o pedido tiver sido apresentado por pessoa expressamente
autorizada pelo titular da marca, este ultimo recebera copia da notifi-
cagdo.

4. No caso de nao ter sido apresentado pedido de renovagdo ou de o
pedido so ter sido apresentado apds o termo do prazo previsto no n.° 3,
terceiro trecho, do artigo 47.° do regulamento, ou no caso de as taxas
ndo terem sido pagas ou de o seu pagamento so ter sido efectuado apos
o termo do prazo, ou ainda no caso de as irregularidades detectadas nao
terem sido corrigidas dentro do prazo, o Instituto declarara caduco o
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registo e informara desse facto o titular da marca comunitaria, bem
como, se for caso disso, o requerente e os titulares de direitos sobre a
marca constantes do registo. Se as taxas pagas forem insuficientes para
cobrir todas as classes de produtos e servigos para as quais ¢ requerida
a renovacdo, o Instituto ndo efectuard a referida declaragdo caso esteja
claramente indicado qual a classe ou as classes que devem ser cobertas.
Na falta de outros critérios, o Instituto tomard em conta as classes pela
ordem da classificacdo.

5. No caso de a declaragdo efectuada em conformidade com o n.° 4 se
ter tornado definitiva, o Instituto cancelard o registo da marca. O
cancelamento produzira efeitos a partir do dia seguinte aquele em que
tenha caducado o registo existente.

6. Caso as taxas de renovagdo previstas no n.° 2 tenham sido pagas
sem que o registo tenha sido renovado, serdo restituidas.

TITULO V

TRANSMISSAO, LICENCAS E OUTROS DIREITOS, MODIFI-
CACOES

Regra 31
Transmissao

1. O pedido de registo de uma transmissdao nos termos do artigo 17.°
do regulamento deve incluir:

a) O numero de registo da marca comunitaria;

b) Dados sobre o novo titular, em conformidade com o disposto no
n.° 1, alinea b), da regra 1;

¢) A indicagdo dos produtos e servigos registados que sdo objecto da
transmissdo, no caso de esta ndo abranger todos os produtos e
servigos registados;

d) Documentos que comprovem a transmissio nos termos dos n.* 2 e 3
do artigo 17.° do regulamento.

2. O pedido pode incluir, quando aplicavel, o nome e o enderego
profissional do mandatario do novo titular, que devem ser indicados
em conformidade com o disposto no n.° 1, alinea e), da regra 1.

3. Nao serd inscrita no registo a transmissao para uma pessoa singular
ou colectiva que ndo possa ser titular de marca comunitaria nos termos
do artigo 5.° do regulamento.

4. O pedido so6 sera considerado apresentado quando tiver sido paga a
taxa aplicavel. Se a taxa ndo for paga, ou nao for paga na totalidade, o
Instituto notificara o requerente desse facto.

5. Constituira prova suficiente da transmissdo para efeitos do disposto
na alinea d) do n.° 1:

a) O facto de o pedido de registo da transmissdo ser assinado pelo
titular inscrito no registo ou pelo seu mandatario e pelo sucessor
ou pelo seu mandatario;

b) O facto de o pedido, caso seja apresentado pelo sucessor, ser acom-
panhado de uma declaragio, assinada pelo titular inscrito no registo
ou pelo seu mandatario, atestando que estd de acordo com o registo
do sucessor,

¢) O facto de o pedido ser acompanhado de um formulario preenchido
da declaragdo de transmissdo ou do documento de transmissdo
previstos no n.° 1, alinea d), da regra 83, assinado pelo titular
inscrito no registo ou pelo seu mandatario e pelo sucessor ou pelo
seu mandatario.

6. No caso de n3o estarem preenchidas as condigdes aplicaveis ao
registo de uma transmissdo previstas nos n.* 1 a 4 do artigo 17.° do
regulamento, nos n.* 1 a 4 e nas restantes regras aplicaveis, o Instituto
informard o requerente das irregularidades detectadas. Se as irregulari-
dades ndo forem sanadas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este
rejeitara o pedido de registo da transmissao.
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7. Pode ser apresentado um unico pedido de registo de uma trans-
missdo em realgdo a duas ou mais marcas, desde que em cada um dos
casos se trate do mesmo titular registado e do mesmo sucessor.

8. O disposto nos n.* 1 a 7 aplica-se mutatis mutandis aos pedidos de
marcas comunitarias. A transmissdo sera averbada no processo organi-
zado pelo Instituto referente ao pedido de marca comunitaria.

Regra 32
Transmissdes parciais

1. No caso de o pedido de registo de uma transmissdo se referir a
apenas alguns dos produtos e servigos para os quais a marca se
encontra registada, o pedido deve indicar quais os produtos e servigos
a que se refere a transmissdo parcial.

2. Os produtos e servigos constantes do registo inicial devem ser
repartidos entre o registo que ¢ mantido e o novo registo de modo a
ndo haver sobreposi¢des entre os produtos e servigos incluidos no
registo que ¢ mantido e no novo registo.

3. O disposto na regra 31 aplica-se mutatis mutandis aos pedidos de
registo de uma transmissdo ao abrigo da presente regra.

4. O Instituto organizara um processo separado referente ao novo
registo, que consistira na copia de todo o processo do registo inicial e
no pedido de registo da transmissdo parcial; deve ser inserida copia do
pedido no processo do registo que é mantido. O Instituto atribuird
igualmente um novo numero de registo ao novo registo.

5. Considerar-se-a qualquer pedido apresentado pelo titular inicial que
se encontre pendente em relacdo ao registo inicial como estando
pendente em relagdo ao registo que é mantido e ao novo registo. Se o
pedido implicar o pagamento de taxas e essas taxas tiverem sido pagas
pelo titular inicial, o novo titular ndo fica sujeito ao pagamento de
quaisquer taxas adicionais relativamente ao pedido.

Regra 33
Registo de licengas e outros direitos

1. O disposto nos n.”* 1, alineas a) a ¢), 2, 4 e 7 da regra 31 aplica-se
mutatis mutandis ao registo da concessdo ou transmissdo de licencas,
da constitui¢do ou transmissdo de direitos reais sobre a marca comuni-
taria ¢ de medidas de execugdo for¢ada. No entanto, se uma marca
comunitaria estiver envolvida em processos de faléncia ou processos
analogos, o pedido de inscrigdo de uma mengdo nesse sentido no
registo, apresentado pela autoridade nacional competente, ndo implica
o pagamento de taxa.

2. No caso de uma licenca relativa a uma marca comunitaria ser
concedida para apenas uma parte dos produtos e servigos para os quais
a marca se encontra registada ou para apenas uma parte da Comuni-
dade, ou por um periodo limitado, o pedido de registo deve
especificar os produtos e servicos, a parte da Comunidade ou o periodo
para os quais a licenga é concedida.

3. Se ndo estiverem preenchidas as condigdes aplicaveis ao registo,
conforme previsto nos artigos 19.°, 20.° ou 22.° do regulamento, nos
n.* 1 e 2 e nas restantes regras aplicaveis, o Instituto comunicara essa
irregularidade ao requerente. Se a irregularidade ndo for corrigida
dentro do prazo fixado pelo Instituto, este rejeitara o pedido de registo.

4. O disposto nos n.** 1 a 3 aplica-se mutatis mutandis aos pedidos de
marcas comunitarias. A licenga, o direito real ¢ as medidas de
execugdo forgada serfo averbados no processo organizado pelo Insti-
tuto referente ao pedido de marca comunitaria.



1995R2868 — PT — 27.10.2003 — 001.001 — 20

Regra 34
Indicacdes especificas para o registo de licencas

1. Uma licenga relativa a uma marca comunitarista sera inscrita no
registo como licenca exclusiva se o titular da marca ou o licenciado o
requererem.

2. Uma licenga relativa a uma marca comunitaria serd inscrita no
registo como sublicenca caso seja concedida por um licenciado cuja
licenga esteja inscrita no registo.

3. Uma licenca relativa a uma marca comunitaria sera inscrita no
registo como licenca limitada em termos de produtos e servigos ou
como licenga limitada territorialmente se for concedida para apenas
uma parte dos produtos e servigos para os quais a marca se encontra
registada ou se for concedida para apenas uma parte da Comunidade.

4. Uma licenga relativa a uma marca comunitaria serd inscrita no
registo como licenga temporaria se for concedida por um periodo limi-
tado.

Regra 35

Cancelamento ou modificacio do registo de licencas e de outros
direitos

1. O registo efectuado nos termos do n.° 1 da regra 33 serd cancelado
a pedido de um dos interessados.

2. O pedido deve incluir:
a) O numero de registo da marca comunitaria;
e

b) Indicagdes relativas ao direito cujo registo deve ser cancelado.

3. O pedido de cancelamento do registo de uma licenga ou de outro
direito s6 serd considerado apresentado quando tiver sido paga a taxa
aplicavel. Se a taxa ndo tiver sido paga, ou ndo tiver sido paga na tota-
lidade, o Instituto dard conhecimento do facto ao requerente. No
entanto, se uma marca comunitaria estiver envolvida em processos de
faléncia ou processos analogos, o pedido de cancelamento de uma
inscri¢do apresentado pela autoridade nacional competente ndo implica
o pagamento de taxa.

4. O pedido deve ser acompanhado de documentagdo comprovativa de
que o direito registado deixou de existir, ou de uma declaragdo do
licenciado ou do titular de outro direito em que este dé o seu acordo
em relacdo ao cancelamento do registo.

5. Se ndo estiverem preenchidas as condigdes para o cancelamento, o
Instituto comunicara essa irregularidade ao requerente. Se a irregulari-
dade ndo for corrigida dentro do prazo fixado pelo Instituto, este
rejeitara o pedido de cancelamento do registo.

6. O disposto nos n.* 1, 2, 4 e 5 aplica-se mutatis mutandis ao pedido
de modificacdo de um registo efectuado nos termos do n.° 1 da regra
33.

7. O disposto nos n.* 1 a 6 aplica-se mutatis mutandis as inscri¢cdes
averbadas no processo nos termos do n.° 4 da regra 33.

TITULO VI
RENUNCIA

Regra 36
Rentincia

1. A declaracdo de rentincia nos termos do artigo 49.° do regulamento
deve incluir:

a) O numero de registo da marca comunitaria;
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b) O nome e o endereco do titular, em conformidade com o disposto
no n.° 1, alinea b), da regra 1;

¢) No caso de ter sido designado um mandatirio, o seu nome e
enderego profissional em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea e), da regra 1;

d) No caso de a renuncia ser declarada apenas em relacdo a alguns dos
produtos e servigos para os quais a marca se encontra registada, a
indicagdo dos produtos e servicos em relagdo aos quais é declarada
a renuncia ou dos produtos e servigos para os quais deve ser
mantido o registo da marca.

2. No caso de existir um direito de terceiro relativo a marca comuni-
taria inscrito no registo, constituird prova suficiente do seu acordo em
relacdo a renuncia a assinatura pelo titular desse direito ou pelo seu
mandatario de uma declara¢do de consentimento na renuncia. No caso
de ter sido registada licenga, a rentincia sera registada trés meses apds a
data em que o titular da marca comunitaria tenha apresentado provas
ao Instituto de que informou o licenciado da sua intengdo de renunciar.
Se, antes do termo desse prazo, o titular provar ao Instituto que o licen-
ciado deu o seu consentimento, a renuncia sera imediatamente
registada.

3. Se as condigdes aplicaveis a renuncia ndo estiverem preenchidas, o
Instituto comunicara essas irregularidades ao declarante. Se as irregula-
ridades ndo forem corrigidas dentro do prazo fixado pelo Instituto, este
rejeitara a inscricdo da rentincia no registo.

TITULO VII
EXTINCAO E NULIDADE

Regra 37
Pedido de anulacdo ou de declara¢do de extincdo ou nulidade

O pedido de anulagido ou de declaragdo de extingdo ou nulidade apre-
sentado ao Instituto nos termos do artigo 55.° do regulamento deve
incluir:

a) No que se refere ao registo em relagdo ao qual é pedida a anulacdo
ou declara¢do de extingdo ou nulidade:

i) o numero de registo da marca comunitdria em relagdo a qual é
pedida a anulagdo ou declaragdo de extingdo ou nulidade,

ii) o nome e o enderego do titular da marca comunitaria em relagao
a qual é pedida a anulagdo ou declaragdo de extingdo ou nuli-
dade,

iii) a indicagdo dos produtos e servigos registados em relagdo aos
quais ¢ pedida a anulagdo ou declaracdo de extingdo ou nuli-
dade;

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

i) no caso de pedido apresentado nos termos dos artigos 50.° ou
51.° do regulamento, a indicacdo dos fundamentos do pedido
de declaragdo de extingdo ou nulidade,

ii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.° 1 do artigo 52.°
do regulamento, indicagdes relativas ao direito em que o pedido
de anulacdo se baseia, bem como, se necessario, indicagdes que
comprovem que o requerente esta habilitado a invocar o direito
anterior como causa de anulagao,

iii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.° 2 do artigo 52.°
do regulamento, indicagdes relativas ao direito em que o pedido
de anulagdo se baseia, bem como indicagdes que comprovem
que o requerente ¢ o titular de um direito anterior referido no
n.° 2 do artigo 52.° do regulamento ou que estd habilitado a
invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicavel,

iv) a indicagdo dos factos, comprovativos e argumentos apresen-
tados em apoio desses fundamentos;
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¢) No que se refere ao requerente:

i) o seu nome e endereco, em conformidade com o disposto no
n.° 1, alinea b), da regra 1,

ii) se o requerente tiver designado um mandatario, o seu nome e
enderego profissional em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea e), da regra 1.

Regra 38

Utilizacdo de linguas no ambito de processos de extin¢do nulidade,
ou anulacio

1. No caso de o pedido de anulagdo ou de declaracdo de extingdo ou
de nulidade ndo ser apresentado na lingua do pedido de registo da
marca comunitaria, caso essa lingua seja uma das linguas do Instituto,
ou na segunda lingua indicada aquando da apresentacdo do pedido, o
requerente da anulagdo ou da declaragdo de extingdo ou nulidade deve
apresentar uma tradugdo do seu pedido numa dessas duas linguas no
prazo de um més a contar da data de apresentacdo do pedido.

2. No caso de os comprovativos em apoio do pedido ndo serem apre-
sentados na lingua do processo de extingdo nulidade, ou anulagdo, o
requerente deve apresentar uma tradugdo para essa lingua no prazo de
dois meses a contar da data de apresentagdo desses comprovativos.

3. No caso de, antes do termo de um prazo de dois meses a contar da
recepgdo por parte do titular da marca comunitaria da comunicagdo
referida no n.° 1 da regra 40, o requerente da declaragdo de extingdo
ou de nulidade ou da anulagdo ou o titular da marca comunitaria infor-
marem o Instituto de que ambas as partes acordaram na utilizagdo de
outra lingua de processo nos termos do n.° 7 do artigo 115.° do regula-
mento, o requerente deve, caso o pedido ndo tenha sido apresentado
nessa lingua, apresentar uma tradugdo nessa lingua no prazo de um
més a contar da referida data.

Regra 39

Rejeiciao do pedido de anulacio ou de declaracdo de extin¢do ou de
nulidade por inadmissibilidade

1. Se o Instituto verificar que o pedido ndo respeita o disposto no
artigo 55.° do regulamento ou na regra 37, ou outras disposi¢des do
regulamento ou das presentes regras, informard o requerente desse
facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detectadas o prazo
por ele fixado. Se as irregularidades ndo forem corrigidas dentro do
prazo fixado, o Instituto rejeitara o pedido por inadmissibilidade.

2. Se o Instituto verificar que as taxas aplicaveis ndo foram pagas,
comunicara esse facto ao requerente e informa-lo-a de que o pedido
sera considerado como nao tendo sido apresentado se as taxas aplica-
veis ndo forem pagas no prazo que fixara. Se as taxas aplicaveis
forem pagas ap6s o termo do prazo fixado pelo Instituto, serdo resti-
tuidas ao requerente.

3. Qualquer decisdo de rejeicdo de pedido de anulagdo ou de decla-
ragdo de extingdo ou de nulidade em conformidade com o n.° 1 sera
notificada ao requerente. Caso o pedido seja considerado como ndo
tendo sido apresentado nos termos do n.° 2, esse facto sera comunicado
a0 requerente.

Regra 40

Exame do pedido de anulacio ou de declaragdo de exting¢io ou de
nulidade

1. Se o Instituto ndo rejeitar o pedido de anulagdo ou de declaragdo de
extingdo ou de nulidade em conformidade com a regra 39, comunicara
o pedido ao titular da marca comunitaria, convidando-o a apresentar as
suas observagoes dentro e um prazo que pode fixar.
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2. Se o titular da marca comunitaria ndo apresentar observagodes, o
Instituo pode tomar uma decisdo de extingdo nulidade ou anulacio
com base nos elementos de que dispde.

3. O Instituto comunicara ao requerente, as observagdes apresentadas
pelo titular da marca comunitaria, convidando-o, se o considerar
necessario, a pronunciar-se a seu respeito no prazo por ele fixado.

4. Todas as comunicag¢des nos termos do n.° 1 do artigo 56.° do regu-
lamento, bem como as observagdes a elas referentes, serdo enviadas as
partes em questdo.

5. Se o requerente tiver de apresentar provas da utilizagdo ou da
existéncia de motivos justificados para a ndo utilizagdo, em conformi-
dade com os n.* 2 ou 3 do artigo 56.° do regulamento, aplica-se mutatis
mutandis o disposto na regra 22.

Regra 41

Pedidos miiltiplos de anulacio, declaracdo de extin¢cio ou de nuli-
dade

1. No caso de terem sido apresentados varios pedidos de anulagio,
declaragdo de extingdo ou de nulidade relativamente a uma mesma
marca comunitaria, o Instituto pode juntd-los num tnico processo.
Posteriormente, o Instituto pode decidir ndo continuar a trata-los deste
modo.

2. Aplica-se mutatis mutandis o disposto nos n.* 2 a 4 da regra 21.

TITULO VIII

MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Regra 42
Disposicdes aplicaveis
As disposigdes das presentes regras sdo aplicaveis as marcas comuni-

tarias colectivas, sem prejuizo do disposto na regra 43.

Regra 43
Regulamento de utilizacdo de marcas comunitarias colectivas

1. No caso de o pedido de uma marca comunitaria colectiva ndo
incluir um regulamento de utilizagdo nos termos previstos no artigo
65.° do regulamento, tal regulamento deve ser apresentado ao Instituto
no prazo de dois meses a contar da data de apresentagdo do pedido.

2. O regulamento de utilizagdo de uma marca comunitaria colectiva
deve indicar:

a) O nome do requerente e o seu enderego social;

b) A finalidade da associagdo ou o objectivo que presidiu a consti-
tuicdo da pessoa colectiva de direito publico;

c) Os orgaos autorizados a representar a associagdo ou a referida
pessoa colectiva;

d) As condigdes de filiagao;
e) As pessoas autorizadas a utilizar a marca;
f) As eventuais condigdes de utilizagdo da marca, incluindo sangdes;

g) Eventualmente, a autorizagdo referida no n.° 2, segundo trecho, do
artigo 65.° do regulamento.
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TITULO IX
TRANSFORMACAO

Regra 44
Requerimento de transformacao

1. O requerimento de transformacdo de um pedido de marca comuni-
taria ou de uma marca comunitaria registada num pedido de marca
nacional, em conformidade com o artigo 108.° do Regulamento, deve
incluir:

a) O nome e o enderego do requerente da transformagdo, em conformi-
dade com o disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1;

b) No caso de o requerente da transformacao ter designado um manda-
tario, o seu nome e endereco profissional em conformidade com o
disposto no n.° 1, alinea e), da regra 1;

¢) O nimero de apresentagdo do pedido de marca comunitaria ou o
numero de registo da marca comunitaria;

d) A data de apresentagdo do pedido de marca comunitiria ou da
marca comunitaria e, quando aplicavel, indicagdes relativas a reivin-
dicagdo de prioridade para o pedido de marca comunitaria ou para a
marca comunitria nos termos dos artigos 30.° e 33.° do regulamento
e indicacdes relativas a reivindicagdo de antiguidade nos temos dos
artigos 34.° e 35.° do regulamento;

e) Uma representacdo da marca conforme constante do pedido ou do
registo;

f) A indicagdo do Estado-membro ou dos Estados-membros em
relagdo aos quais € requerida a transformacgao;

g) No caso de o requerimento ndo se referir a todos os produtos e
servigos para os quais o pedido foi apresentado ou a marca foi regis-
tada, a indicagdo dos produtos e servigos em relagdo aos quais é
requerida a transformagdo e, caso a transformagdo seja requerida
em relagdo a mais do que um Estado-membro e a lista de produtos
e servigos ndo seja a mesma para todos os Estados-membros, a indi-
cacdo dos produtos e servigos referentes a cada Estado-membro;

h) No caso de a transformagéo ser requerida nos termos do n.° 4 do
artigo 108.° do regulamento, uma indicacdo nesse sentido;

1) No caso de a transformagdo ser requerida nos termos do n.° 5 do
artigo 108.° do regulamento na sequéncia da retirada de um pedido
de registo, uma indicagdo nesse sentido e a data em que foi retirado
o pedido de registo;

j) No caso de a transformacdo ser requerida nos termos do n.° 5 do
artigo 108.° do regulamento na sequéncia da ndo renovagdo do
registo, uma indicacdo nesse sentido e a data de expiragdo do prazo
de protecgdo; o prazo de trés meses previsto no n.° 5 do artigo 108.°
do regulamento comegara a correr no dia seguinte ao ultimo dia em
que seja possivel apresentar o pedido de renovagdo nos termos do
n.° 3 do artigo 47.° do regulamento;

k) No caso de a transformagdo ser requerida nos termos do n.° 6 do
artigo 108.° do regulamento, uma indicagdo nesse sentido, a data
em que a decisdo do o6rgdo jurisdicional nacional transitou em
julgado e uma cdpia dessa decisdo.

2. Caso seja exigida uma copia da decisdo do orgao jurisdicional nos
termos da alinea k) do n.° 1, essa copia pode ser apresentada na lingua
em que foi tomada a decisdo.

Regra 45
Exame do requerimento de transformacio

1. O Instituto rejeitard o requerimento de transformacao caso este nao
preencha as condi¢des enunciadas no n.° 1 do artigo 108.° do regula-
mento ou ndo tenha sido apresentado dentro do prazo de trés meses
previsto.
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2. Se a taxa de transformagao nao tiver sido paga dentro do prazo de
trés meses previsto, o Instituto informara o requerente de que o reque-
rimento de transformag¢do ¢ considerado como ndo tendo sido
apresentado.

3. Caso ndo estejam preenchidas as outras condigdes aplicaveis a
transformag@o previstas na regra 44 e nas restantes regras aplicaveis a
esses pedidos, o Instituto comunicara esse facto ao requerente, convi-
dando-o a corrigir a irregularidade num prazo por ele fixado. Se as
irregularidades ndo forem corrigidas dentro do prazo fixado, o Instituto
rejeitara o requerimento de transformagao.

Regra 46
Publicacio do requerimento de transformacio

1. No caso de o requerimento de transformagao se referir a um pedido
de marca comunitaria que ja tenha sido publicado no Boletim de
Marcas Comunitarias nos termos do artigo 40.° do regulamento, ou no
caso de se referir a uma marca comunitaria sera publicado no Boletim
de Marcas Comunitarias.

2. A publicagdo do requerimento de transformagdo deve incluir:

a) O numero de apresentacdo do pedido ou o numero de registo da
marca em relagdo ao qual é requerida a transformagio;

b) Uma referéncia a publicagdo anterior do pedido ou do registo no
Boletim de Marcas Comunitadrias,

c¢) A indicagdo do Estado-membro ou dos Estados-membros em
relagdo aos quais foi requerida a transformagéo;

d) No caso de o requerimento ndo se referir a todos os produtos e
servigos para os quais o pedido foi apresentado ou a marca foi regis-
tada, a indicagdo dos produtos e servigos em relacdo aos quais é
requerida a transformagao;

e) No caso de a transformagdo ser requerida em relagdo a mais do que
um Estado-membro ¢ a lista de produtos e servigos ndo ser a mesma
para todos os Estados-membros, a indicagdo dos produtos e servigos
referentes a cada Estado-membro;

f) A data do requerimento de transformacao.

Regra 47

Transmissao aos servicos centrais da propriedade industrial dos
Estados-membros

No caso de o requerimento de transformagdo preencher as condigdes
previstas no regulamento e nas presentes regras, o Instituto transmiti-
-lo-a sem demora aos servigos centrais da propriedade industrial dos
Estados-membros nele mencionadas, incluindo o Instituto de Marcas
do Benelux. O Instituto comunicara a data de transmissdo ao reque-
rente.

TITULO X
PROCESSO DE RECURSO

Regra 48
Contetudo do acto de recurso

1. O acto de recurso deve incluir:

a) O nome e o endereco do recorrente, em conformidade com o
disposto no n.° 1, alinea b), da regra 1;

b) No caso de o recorrente ter designado um mandatario, o seu nome e
endereco profissional em conformidade com o disposto no n.° 1,
alinea e), da regra 1;

¢) A indicacdo da decisdo recorrida e em que medida é requerida a
alteragdo ou revogagdo da mesma.
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2. O acto de recurso deve ser apresentado na lingua do processo no
ambito do qual foi tomada a decisdo recorrida.

Regra 49
Rejeicao do recurso por inadmissibilidade

1. Se o recurso ndo estiver em conformidade com o disposto nos
artigos 57.° a 59.° do regulamento e nos n.* 1, alinea c), e 2 da regra
48, a Camara de Recurso rejeita-lo-a por inadmissibilidade, a menos
que todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do
prazo aplicavel previsto no artigo 59.° do regulamento.

2. Se a Camara de Recurso verificar que o recurso nio respeita outras
disposigdes do regulamento ou outras disposi¢des das presentes regras,
nomeadamente o n.° 1, alineas a) e b), da regra 48, informara o reque-
rente desse facto, convidando-o a corrigir as irregularidades detectadas
no prazo por ela definido. Se o recurso ndo for corrigido dentro do
prazo fixado, a Camara de Recurso rejeita-lo-a por inadmissibilidade.

3. Se a taxa de recurso tiver sido paga apds o termo do prazo de inter-
posicdo de recurso nos termos do artigo 59.° do regulamento,
considerar-se-4 que o recurso nao foi interposto e a taxa de recurso
sera restituida ao recorrente.

Regra 50
Exame do recurso

1. Salvo disposi¢do em contrario, as disposi¢des relativas ao processo
perante a instincia que proferiu a decisdo recorrida aplicar-se-do
mutatis mutandis ao processo de recurso.

2. A decisdo da cdmara deve incluir:
a) A mencgao de que a decisdo foi proferida pela Camara de Recurso;
b) A data em que a decisdo foi tomada;

¢) Os nomes do presidente e dos outros membros da cimara de recurso
que tenham participado;

d) Os nomes dos funcionarios competentes da secretaria;
e) Os nomes das partes ¢ dos seus mandatarios;

f) A indicagdo das questdes a decidir;

g) Uma exposicdo sumaria dos factos;

h) Os fundamentos;

i) A decisdo propriamente dita, incluindo, se necessario, uma decisdo
sobre as custas.

3. A decisdo deve ser assinada pelo presidente e pelos outros
membros da Camara de Recurso, bem como pelo funcionario da secre-
taria da camara.

Regra 51
Restituicio da taxa de recurso

Em caso de revisdo prejudicial, ou no caso de a Camara de Recurso
considerar que deve ser dado provimento ao recurso, sera decidida a
restituicdo da taxa de recurso se tal medida se justificar devido a
existéncia de uma violagdo processual de caracter substancial. No caso
de revisdo prejudicial, a restituicdo deve ser decidida pela instincia
cuja decisdo foi recorrida; nos restantes casos, deve ser decidida pela
Camara de Recurso.
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TITULO XI

DISPOSICOES GERAIS

Seccdo A

Decisoes e comunicagées do Instituto

Regra 52
Forma das decisoes

1. As decisdes do Instituto sdo escritas ¢ fundamentadas. Em caso de
processo oral perante o Instituto, a decisdo pode ser proferida oral-
mente. Posteriormente, a decisdo escrita deve ser notificada as partes.

2. As decisdes do Instituto que sejam susceptiveis de recurso devem
ser acompanhadas de uma comunicagdo por escrito indicando que o
acto de recurso deve ser interposto por escrito no Instituto no prazo
de dois meses a contar da data de notificagdo da decisdo objecto de
recurso. Essa comunicagdo deve igualmente chamar a atengdo das
partes para o disposto nos artigos 57.° a 59.° do regulamento. As partes
ndo podem invocar a omissdo da comunicagdo da possibilidade de
recurso.

Regra 53
Correccao de erros nas decisdes

Nas decisoes do Instituto, s6 podem ser corrigidos erros de caracter
linguistico, erros de transcrigdo e incorrecgdes manifestas. Esses erros
serdo corrigidos pela instdncia que tomou a decisdo, oficiosamente ou
a pedido de parte.

Regra 54
Verificacio da perda de um direito

1. Se o Instituto verificar que a perda de quaisquer direitos resulta do
regulamento ou das presentes regras sem que tenha sido tomada qual-
quer decisdo, comunicara o facto ao interessado em conformidade com
o disposto no artigo 77.° do Regulamento, chamando a atengdo para o
teor do n.° 2 da presente regra.

2. Se o interessado considerar inexacta a conclusdo do Instituto, pode
requerer uma decisdo do Instituto sobre o assunto no prazo de dois
meses a contar da notificagdo referida no n.° 1. A decisdo so sera
tomada se o Instituto ndo concordar com a opinido do requerente;
caso contrario, o Instituto corrigird a sua conclusio e informard o
requerente desse facto.

Regra 55
Assinatura, nome, selo

1. Quaisquer decisdes, comunicagdes e avisos emanados do Instituto
indicardo o departamento ou divisdo do Instituto, bem como o nome
do ou dos funcionarios responsaveis. Devem ser assinados pelos
funcionarios responsaveis ou, em vez da assinatura, podem ser vali-
dados com o selo do Instituto.

2. O presidente do Instituto pode autorizar a utilizagdo de outros
meios de identificagdo do departamento ou divisdo do Instituto e do
nome do ou dos funcionarios responsaveis, ou de uma outra validacdo
que ndo seja um selo, no caso de as decisdes, comunicagdes € avisos
serem transmitidos por telecopiadora ou qualquer outro meio técnico
de comunicagao.
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Seccdo B

Processo oral e instrugao

Regra 56
Convocacio para o processo oral

1. As partes serdo convocadas para o processo oral previsto no artigo
75.° do regulamento, sendo chamada a sua atengdo para o disposto no
n.° 3 da presente regra. O prazo de envio da convocagdo sera de pelo
menos um més, a menos que as partes acordem em prazo mais curto.

2. Ao elaborar a convocagdo, o Instituto chamara a atengdo para os
pontos que, na sua opinido, devem ser discutidos a fim de poder ser
tomada uma decisao.

3. Se uma parte regularmente convocada para o processo oral perante
o Instituto ndo comparecer, o processo pode ser prosseguido na sua
auséncia.

Regra 57
Instrucio efectuada pelo Instituto

1. Se o Instituto considerar necessario ouvir as partes, testemunhas ou
peritos ou proceder a uma inspec¢do no local, tomarda uma decisdo
nesse sentido indicando a medida de instrucdo que tenciona utilizar,
os factos que devem ser provados e a data, hora e local da audigdo ou
da inspecgdo. Se uma parte requerer a audigdo oral de testemunhas e
peritos, a decisdo do Instituto determinara o prazo dentro do qual essa
parte deverd comunicar ao Instituto os nomes e enderegos das testemu-
nhas e peritos que pretende sejam ouvidos.

2. O prazo de envio da convocacgdo para prestar declaragcdes a uma
parte, testemunha ou perito sera de pelo menos um més, a ndo ser que
os interessados acordem num prazo mais curto. A convocagdo deve
incluir:

a) Um extracto da decisdo referida no n.° 1, indicando nomeadamente
a data, hora e local em que se procedera a audigio ordenada, bem
como os factos sobre os quais serfo ouvidas as partes, testemunhas
e peritos;

b) Os nomes das partes no processo e informagdes sobre os direitos
que as testemunhas ou peritos podem invocar nos termos do
disposto nos n.* 2 a 5 da regra 59.

Regra 58
Designagdo de peritos

1. O Instituto decidira sobre a forma de apresentacdo do relatorio
elaborado por um perito por ele designado.

2. O mandato do perito deve incluir:

a) Uma descrigdo exacta da sua tarefa;

b) O prazo estabelecido para a apresentagdo do relatdrio do perito;
¢) Os nomes das partes no processo;

d) Informagoes sobre os direitos que pode invocar nos termos dos n.” 2
a 4 da regra 59.

3. As partes receberdo copia do relatorio escrito.

4. As partes podem recusar um perito por incompeténcia ou pelas
razdes previstas nos n.* 1 e 3 do artigo 132.° do regulamento para a
recusa de um examinador ou de um membro de uma divisdo ou de
uma Cémara de Recurso. A secgdo do Instituto em questdo deliberara
sobre a recusa.
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Regra 59
Custas da instrucao

1. O Instituto pode subordinar a instru¢do ao deposito pela parte que a
requereu de uma provisdo cujo montante serd fixado com base numa
estimativa das custas.

2. As testemunhas e os peritos convocados pelo Instituto e que
comparecam perante ele terdo direito a um reembolso adequado das
despesas de deslocagdo e estadia. O Instituto pode conceder-lhes um
adiantamento sobre essas despesas. O primeiro trecho aplicar-se-a
igualmente as testemunhas e aos peritos que comparegam perante o
Instituto sem terem sido convocados por ele e que sejam ouvidos na
qualidade de testemunhas ou peritos.

3. As testemunhas que tenham direito a um reembolso, em conformi-
dade com o n.° 2, beneficiardo igualmente de uma indemnizacio
adequada pela perda de rendimento; os peritos terdo direito a honora-
rios para remuneragdo do seu trabalho. Os pagamentos as testemunhas
e aos peritos serdo feitos apés o cumprimento das suas obrigagdes ou a
realizagdo da sua tarefa, caso as testemunhas e os peritos tenham sido
convocados pelo Instituto por iniciativa propria.

4. Os montantes das despesas ¢ adiantamentos a pagar nos termos dos
nimeros anteriores serdo determinados pelo presidente do Instituto e
serdo publicados no Jornal Oficial do Instituto. Esses montantes serdo
calculados com base nas despesas e remuneragdes recebidas por
funcionarios dos graus A 4 a A 8, conforme previsto no Estatuto dos
Funcionarios das Comunidades Europeias e no respectivo anexo VII.

5. A responsabilidade final pelos montantes devidos ou pagos em
conformidade com os nimeros anteriores cabera:

a) Ao Instituto, caso este tenha, por sua propria iniciativa, considerado
necessario ouvir o depoimento de testemunhas ou peritos;

ou

b) A parte interessada caso tenha requerido a audigio oral de testemu-
nhas ou peritos, de acordo com a decisdo sobre a reparticdo e a
fixacdo das custas, nos termos dos artigos 81.° e 82.° do regulamento
e da regra 94 do presente regulamento. A parte em causa restituira
ao Instituto quaisquer adiantamentos regularmente pagos.

Regra 60
Acta do processo oral e da instrucio

1. Sera lavrada acta do processo oral ou da instrugdo, que deve indicar
o essencial da tramitagdo do processo oral ou da instrucdo, as decla-
ragdes relevantes das partes, os depoimentos das partes, testemunhas
ou peritos e o resultado de eventuais inspecgdes no local.

2. A acta do depoimento de uma testemunha, perito ou parte sera lida
na sua presenga ou ser-lhe-a apresentada para analise. O cumprimento
desta formalidade serd mencionado na acta, que deve igualmente
indicar que os seus termos foram aprovados pela pessoa que prestou o
depoimento. No caso de a acta ndo ser aprovada, serdo averbadas as
objecgoes.

3. A acta sera assinada pelo funcionario que a lavrou e pelo
funcionario que dirigiu o processo oral ou a instrugao.

4. As partes receberdo copia da acta.

5. Mediante pedido, o Instituto facultard as partes reprodugdes de
registos do processo oral, por escrito & maquina ou sob qualquer outra
forma legivel por maquina. A divulgacdo do processo oral nos termos
previstos na primeira frase implica o pagamento dos custos incorridos
pelo Instituto na elaboragdo dessas reproducgdes. A importancia a cobrar
sera determinada pelo presidente do Instituto.



1995R2868 — PT — 27.10.2003 — 001.001 — 30

Seccao C

Notificagcoes

Regra 61
Disposicoes gerais sobre notificacoes

1. Nos processos perante o Instituto, qualquer notificagdo a efectuar
pelo Instituto revestira a forma do documento original, de uma copia
certificada conforme desse documento ou validada com o selo do Insti-
tuto, ou ainda de um documento produzido por computador validado
com o referido selo. As copias de documentos emanados das proprias
partes ndo necessitam desta autenticag?o.

2. A notificagdo deve ser efectuada:
a) Por via postal, em conformidade com a regra 62;
b) Pessoalmente, em conformidade com a regra 63;

¢) Por deposito numa caixa postal no Instituto, em conformidade com
a regra 64;

d) Por telecopiadora ou outros meios técnicos, em conformidade com a
regra 65;

e) Por anuncio publico, em conformidade com a regra 66.

Regra 62
Notificagdo por via postal

1. As decisdes que tenham um prazo para recurso, as convocagdes €
quaisquer outros documentos determinados pelo presidente do Instituto
serdo notificados por carta registada com aviso de recep¢do. As deci-
sdes e comunicagdes sujeitas a outro prazo serdo notificadas por carta
registada, a menos que o presidente do Instituto decida em contrario.
As restantes comunicagdes serdo notificadas por correio normal.

2. As notificagdes a destinatarios que ndo tenham domicilio, sede ou
estabelecimento na Comunidade e que n3o tenham designado um
mandatario, de acordo com o n.° 2 do artigo 88.° do regulamento, serdo
efectuadas mediante envio do documento em causa por correio normal
para o ultimo enderego do destinatario conhecido do Instituto. Consi-
derar-se-a4 que a notificagdo foi efectuada a partir do momento em que
se tenha procedido ao envio do documento por correio.

3. No caso de notificagdo por carta registada, com ou sem aviso de
recepgdo, considerar-se-a que a mesma foi entregue ao destinatario no
décimo dia seguinte ao seu envio, a menos que a carta nao tenha sido
recebida pelo destinatario ou tenha sido recebida em data posterior; em
caso de contestagdo, cumprira ao Instituto provar que a carta chegou ao
seu destino ou determinar em que data foi entregue ao destinatario,
consoante 0 caso.

4. A notificagdo por carta registada, com ou sem aviso de recepgio,
sera considerada como efectuada mesmo que o destinatirio recuse
aceitar a carta.

5. Nos casos em que a notificagdo por via postal nao esteja regulada

nos n.** 1 a 4, aplica-se a lei do Estado em cujo territorio a notificacdo
seja efectuada.

Regra 63
Notificagdo efectuada pessoalmente
A notificacdo pode ser efectuada pessoalmente nas instalagdes do Insti-

tuto, mediante entrega do documento ao destinatario, que deve acusar a
sua recepg¢do no acto de entrega.
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Regra 64
Notificacdo por deposito numa caixa postal no Instituto

A notificagdo dos destinatarios que disponham de uma caixa postal no
Instituto pode igualmente ser efectuada mediante depdsito do docu-
mento na respectiva caixa postal. Sera inserida no processo uma nota
escrita comprovativa do depdsito. A data do depdsito deve ser indicada
no documento. Considerar-se-a que a notificagdo foi efectuada no
quinto dia seguinte ao deposito do documento na caixa postal no Insti-
tuto.

Regra 65
Notificacao por telecopiadora e outros meios técnicos

1. A notificagdo por telecopiadora sera efectuada por meio da trans-
missdo do documento original ou de uma copia, nos termos previstos
no n.° 1 da regra 61. As regras aplicaveis a essa transmissdo serdo defi-
nidas pelo presidente do Instituto.

2. As regras aplicaveis a notificagdo por outros meios técnicos de
comunicagdo serdo definidas pelo presidente do Instituto.

Regra 66
Notificacdo por anuncio publico

1. Se o enderego do destinatario ndo for conhecido, ou se a notifi-
cagdo de acordo com o n.° 1 da regra 62 se tiver revelado impossivel
mesmo apds uma segunda tentativa por parte do Instituto, a notificacao
deve ser efectuada por antincio publico. O antncio sera publicado pelo
menos no Boletim de Marcas Comunitarias.

2. O presidente do Instituto determinara as modalidades da publicacdo
do anutncio publico e a data em que comegara a correr o prazo de um
més findo o qual o documento se considerara notificado.

Regra 67
Notificagdo dos mandatarios

1. Se tiver sido designado um mandatario, ou caso o requerente
mencionado em primeiro lugar num pedido conjunto seja considerado
como representante comum, nos termos do n.° 1 da regra 75, as notifi-
cagdes devem ser dirigidas a esse mandatario ou representante comum.

2. Se uma parte tiver designado mais do que um mandatario, serd sufi-
ciente a notificacdo de qualquer um deles, a menos que tenha sido
indicado um enderego especifico para notificagdo, em conformidade
com o disposto no n.° 1, alinea e) da regra 1.

3. Se varias partes tiverem designado um representante comum, sera
suficiente a notificagdo de um s6 exemplar do documento ao represen-
tante comum.

Regra 68
Irregularidades na notificacdo

Nos casos em que um documento tenha sido recebido pelo destinatario,
se o Instituto ndo conseguir provar que o mesmo foi regularmente noti-
ficado, ou se as disposigdes relativas a sua notificagdo nao tiverem sido
observadas, considerar-se-4 que o documento foi notificado na data
determinada pelo Instituto como data de recepg@o.

Regra 69
Notificacdo de documentos no caso de haver varias partes

Os documentos emanados das partes que contenham propostas mate-
riais, ou uma declaracdo de retirada de uma proposta material, devem
ser automaticamente notificados as outras partes. Pode dispensar-se a
notificagdo no caso de o documento n3o conter elementos novos e
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estarem ja reunidos os elementos necessarios para a tomada de uma
decisdo sobre a questdo.

Seccdo D

Prazos

Regra 70
Contagem dos prazos

1. Os prazos serdo fixados em termos de anos, meses, semanas ou dias
completos.

2. O prazo comega a contar no dia seguinte ao da ocorréncia do acon-
tecimento relevante, quer se trate de um acto processual quer do termo
de outro prazo. No caso de o acto processual em questdo ser uma noti-
ficacdo, o acontecimento considerado serd a recepgdo do documento
notificado, salvo disposi¢io em contrario.

3. Quando um prazo seja expresso em termos de um ano ou um certo
numero de anos, expirard no correspondente ano subsequente, no meés
com 0 mesmo nome e no dia com o mesmo nimero que 0 més e o
dia em que ocorreu o referido acontecimento; se o correspondente
més subsequente ndo tiver o dia com o mesmo numero, O prazo
expirard no ultimo dia desse més.

4. Quando um prazo seja expresso em termos de um més ou um certo
nimero de meses, expirara no correspondente més subsequente, no dia
com o0 mesmo numero que o dia em que ocorreu o referido aconteci-
mento, se o dia em que ocorreu o referido acontecimento for o ultimo
dia de um més ou se o correspondente més subsequente ndo tiver o dia
com 0 mesmo numero, 0 prazo expirard no ultimo dia desse més.

5. Quando um prazo seja expresso em termos de uma semana ou um
certo nimero de semanas, expirard na correspondente semana subse-
quente, no dia com o mesmo nome que o dia em que ocorreu o
referido acontecimento.

Regra 71
Duraciio dos prazos

1. Sempre que o regulamento ou as presentes regras prevejam um
prazo a fixar pelo Instituto, esse prazo nao pode ser inferior a um més
quando a parte em questdo tenha o seu domicilio, sede ou estabeleci-
mento na Comunidade ou, caso estas condigdes nao se verifiquem,
nao pode ser inferior a dois meses nem superior a seis meses. Quando
as circunstancias o justifiquem, o Instituto pode conceder a prorrogacao
de um prazo se tal for requerido pela parte em questdo e se o requeri-
mento for apresentado antes do termo do prazo inicial.

2. No caso de haver duas ou mais partes, o Instituto pode subordinar a
prorrogagdo de um prazo ao acordo das outras partes.

Regra 72
Termo do prazo em casos especiais

1. Se um prazo expirar num dia em que o Instituto ndo esteja aberto
para recepgdo de documentos ou em que, por motivos diferente dos
referidos no n.° 2, o correio normal ndo seja distribuido na area em
que o Instituto estd localizado, o prazo sera prorrogado até ao primeiro
dia seguinte em que o Instituto esteja aberto para recep¢do de docu-
mentos € em que o correio normal seja distribuido. Os dias referidos
na primeira frase serdo os definidos e comunicados pelo presidente do
Instituto antes do inicio de cada ano civil.

2. Se um prazo expirar num dia em que se verifique uma interrup¢io
geral ou uma consequente perturbagdo da distribuigdo do correio num
Estado-membro ou entre um Estado-membro e o Instituto, esse prazo
sera prorrogado até ao primeiro dia seguinte ao termo do periodo de
interrup¢do ou perturbacdo no que se refere as partes que tenham o
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seu domicilio, sede ou estabelecimento no Estado em causa ou que
tenham designado mandatdrios com endereco profissional nesse Estado.
Se o Estado-membro em causa for o Estado em que o Instituto esta
localizado, a presente disposicdo aplicar-se-4 a todas as partes. A
duragdo do periodo de interrupgdo serda a definida pelo presidente do
Instituto.

3. O disposto nos n.* 1 e 2 aplicar-se-a mutatis mutandis aos prazos
previstos no regulamento ou nas presentes regras no caso de operagdes
a efectuar junto da autoridade competente nor termos do n.° 1, alinea b)
do artigo 25.° do regulamento.

4. Caso se verifique a interrupgdo ou perturbagdo do funcionamento
normal do Instituto na sequéncia de circunstancias excepcionais, como
sejam uma catastrofe natural ou uma greve, resultando no atraso de
qualquer comunica¢do do Instituto as partes relativa ao termo de um
prazo, os actos que deveriam ser realizados dentro desse prazo podem
ainda ser validamente realizados no prazo de um més a contar da noti-
ficacdo da comunicagdo em atraso. As datas de inicio e de termo de
qualquer interrupcdo ou perturbagdo desse género serdo as determi-
nadas pelo presidente do Instituto.

Seccdo E

Interrupgdo do processo

Regra 73
Interrupcio do processo

1. O processo perante o Instituto sera interrompido:

a) Em caso de morte ou incapacidade legal do requerente ou titular de
uma marca comunitaria ou da pessoa habilitada a representa-lo nos
termos da lei nacional aplicavel. Na medida em que esses aconteci-
mentos ndo afectem os poderes de um mandatario designado nos
termos do artigo 89.° do regulamento o processo sO sera interrom-
pido a pedido desse mandatario;

b) No caso de o requerente ou titular de uma marca comunitaria se
encontrar na impossibilidade juridica de prosseguir o processo
perante o Instituto em virtude de uma accdo instaurada contra os
seus bens;

¢) Em caso de morte ou incapacidade legal do mandatirio de um
requerente ou titular de uma marca comunitaria, ou no caso de o
mandatario se encontrar na impossibilidade juridica de prosseguir o
processo perante o Instituto em virtude de uma acgdo instaurada
contra os seus bens.

2. Se o Instituto tiver sido informado da identidade da pessoa habili-
tada a prosseguir o processo perante o Instituto nos casos referidos no
n.° 1, alineas a) e b), comunicara a essa pessoa e aos terceiros interes-
sados que o processo sera retomado a partir da data por ele
determinada.

3. No caso referido na alinea c) do n.° 1, o processo sera retomado
logo que o Instituto tenha sido informado da designacdo de um novo
mandatario do requerente ou logo que o Instituto tenha notificado as
restantes partes a comunicagdo da designacdo de um novo mandatario
do titular da marca comunitaria. Se, no prazo de trés meses a contar do
inicio da interrupgdo do processo, o Instituto ndo tiver sido informado
da designacdo de um novo mandatario, comunicara ao requerente ou
titular da marca comunitaria:

a) Em caso de aplicagdo do n.° 2 do artigo 88.° do regulamento, que o
pedido de marca comunitaria sera considerado retirado se essa infor-
magao ndo for fornecida no prazo de dois meses a contar da
notifica¢do desta comunicagio;

ou

b) Em caso de ndo aplicagdo do n.° 2 do artigo 88.° do regulamento,
que o processo sera retomado com o requerente ou titular da marca
comunitaria a contar da data de notificagdo desta comunicagao.
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4. Os prazos que estejam a correr relativamente ao requerente ou
titular da marca comunitaria na data de interrup¢do do processo, com
excepgdo do prazo para pagamento das taxas de renovagdo, reco-
mecardo a contar no dia em que o processo for retomado.

Secgdao F

Rentincia a cobranga forcada

Regra 74
Rentncia a cobranga forcada

O presidente do Instituto podera renunciar a cobranga forgada de uma
quantia devida no caso de o montante em causa ser irrisorio ou de a
cobranga ser demasiado aleatoria.

Seccdo G

Representagdo

Regra 75
Designagdo de um representante comum

1. Se um pedido de marca comunitaria for apresentado por varios
requerentes ¢ ndo indicar um representante comum, considerar-se-a
como representante comum o requerente mencionado em primeiro
lugar no pedido. No entanto, se um dos requerentes for obrigado a
designar um mandatario autorizado, considerar-se-a esse mandatario
como representante comum, a menos que o requerente mencionado
em primeiro lugar no pedido tenha designado um mandatario autori-
zado. Estas disposigdes aplicar-se-30 mutatis mutandis no caso de
terceiros que apresentem conjuntamente um acto de oposi¢cdo ou um
pedido de anulagdo ou de declaracdo de extingdo ou nulidade e no
caso de co-titulares de uma marca comunitaria.

2. Se, no decurso do processo, ocorrer uma transmissdo a favor de
varias pessoas e essas pessoas nao tiverem designado um representante
comum, aplicar-se-4 o disposto no n.° 1. Se a sua aplicagdo ndo for
possivel, o Instituto convidara as referidas pessoas a designar um repre-
sentante comum no prazo de dois meses. Se este pedido ndo for
satisfeito, o Instituto designara o representante comum.

Regra 76
Procuracdes

1. Os mandatarios agindo perante o Instituto devem apresentar procu-
ragdo assinada para inser¢do no processo. A procuragdo pode abranger
um ou mais pedidos ou uma ou mais marcas registadas.

2. Pode ser apresentada uma procuragao geral que habilite um manda-
tario a actuar em todas as operagdes em matéria de marcas em que
esteja implicada a parte que confere o mandato.

3. A procuragdo pode ser apresentada em qualquer das linguas do
Instituto e na lingua do processo, caso esta ndo seja uma das linguas
do Instituto.

4. Se a designagdo de um mandatario for comunicada ao Instituto, a
necessaria procuracdo deve ser apresentada no prazo fixado pelo Insti-
tuto. Se a procuracdo ndo for apresentada dentro do prazo fixado, o
processo prosseguira com a pessoa representada. Todas as diligéncias
processuais efectuadas pelo mandatario, com excepgdo da apresentagao
do pedido de marca, serdo consideradas como nio tendo sido efec-
tuadas caso a pessoa representada ndo dé a sua aprovacdo. A presente
disposi¢do ndo afecta a aplicagdo do n.° 2 do artigo 88.° do regula-
mento.

5. O disposto nos n.* 1 a 3 aplicar-se-4 mutatis mutandis a qualquer
documento de revogagdo de uma procuragao.
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6. Um mandatario cujo mandato tenha sido revogado continuara a ser
considerado como mandatario enquanto o termo do seu mandato nio
for comunicado ao Instituto.

7. Salvo disposi¢do em contrario incluida no proprio documento, uma
procuracdo ndo deixara de produzir efeitos face ao Instituto por morte
da pessoa que a concedeu.

8. Se uma parte tiver designado varios mandatarios, estes poderdo agir
separadamente ou em conjunto, ndo obstante qualquer disposi¢do em
contrario nas respectivas procuragoes.

9. A procuragdo dada a um grupo de mandatarios sera considerada
valida para qualquer mandatirio que prove exercer uma actividade
dentro do grupo.

Regra 77
Representacio

Qualquer notificagdo ou outra comunicagdo dirigida pelo Instituto a um
mandatario devidamente autorizado produzird os mesmos efeitos de
uma comunicagdo dirigida a pessoa representada. Qualquer comuni-
cacdo dirigida ao Instituto por mandatario devidamente autorizado
produzira os mesmos efeitos de uma comunicagdo emanada da pessoa
representada.

Regra 78
Alteracao da lista de mandatarios autorizados

1. A inscrigdo de um mandatario na lista de mandatarios autorizados,
conforme referido no artigo 89.° do regulamento, serd suprimida a seu
pedido.

2. A inscri¢do de um mandatario serd suprimida oficiosamente:
a) Em caso de morte ou incapacidade legal do mandatario;

b) No caso de o mandatario deixar de possuir a nacionalidade de um
Estado-membro, a ndo ser que o presidente do Instituto tenha conce-
dido uma derrogagdo em conformidade com o n.° 4, alinea b), do
artigo 89.° do regulamento;

d) No caso de o mandatario deixar de estar habilitado nos termos do
primeiro trecho do n.° 2, alinea c), do artigo 89.° do regulamento.

3. A inscri¢do de um mandatario serd suspensa por iniciativa do Insti-
tuto caso a sua habilitagdo para assegurar a representacdo de pessoas
singulares ou colectivas perante o servigo central da propriedade indus-
trial do Estado-membro, conforme referido no primeiro trecho do n.° 2,
alinea c), do artigo 89.°, tenha sido suspensa.

4. Uma pessoa cuja inscri¢do tenha sido suprimida serd, mediante
requerimento nos termos do n.° 3 do artigo 89.° do regulamento, rein-
scrita na lista de mandatarios autorizados se deixarem de se verificar as
causas da sua exclusdo da lista.

5. Caso tenham conhecimento de quaisquer acontecimentos relevantes
para efeitos do disposto nos n.* 2 e 3, o Instituto de Marcas do
Benelux e os servigos centrais da propriedade industrial dos Estados-
-membros em causa comunicardo sem demora essa informagdo ao
Instituto.

6. As alteragdes da lista de mandatarios autorizados efectuadas nos
termos da presente regra serdo publicadas no Jornal Oficial do Instituto.
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Sec¢do H

Comunicagoes escritas e formuldrios

Regra 79
Comunicagao por escrito ou por outros meios

O pedido de registo de uma marca comunitdria, bem como qualquer
outro pedido previsto no regulamento e todas as outras comunicagdes
dirigidas ao Instituto, devem ser apresentados do seguinte modo:

a) Pela entrega no Instituto do original assinado do respectivo docu-
mento, por via postal, pessoalmente ou por qualquer outro meio; os
anexos aos documentos apresentados nao carecem de assinatura;

b) Pela transmissdo do original assinado por telecopiadora, em confor-
midade com a regra 80;

¢) Por telex ou telegrama, em conformidade com a regra 81;
ou

d) Pela transmissdo do teor da comunicagdo por meios electronicos, em
conformidade com a regra 82.

Regra 80
Comunicacio por telecopiadora

1. No caso de um pedido de registo de uma marca ser transmitido ao
Instituto por telecopiadora e o pedido incluir uma reproducdo da marca
nos termos do n.° 2 da regra 3 que ndo satisfaca as condigdes previstas
nessa regra, o numero necessario de reprodugdes originais deve ser
apresentado no Instituto em conformidade com o disposto na alinea a)
da regra 79. Se as reprodugdes forem recebidas pelo Instituto dentro do
prazo de um més a contar da data de recepgio da telecopia, considerar-
-se-a que o pedido foi recebido pelo Instituto na data de recepgdo da
telecopia. Se as reprodugdes forem recebidas pelo Instituto apds expi-
rado esse prazo e a reprodugdo for necessaria para efeitos de obtencdo
de uma data de apresentagdo, considerar-se-a4 que o pedido foi recebido
pelo Instituto na data de recepgdo das reprodugdes.

2. No caso de uma comunicacdo recebida por telecopiadora estar
incompleta ou ilegivel, ou no caso de o Instituto ter duvidas fundadas
acerca da fidelidade da transmissdo, o Instituto dara conhecimento do
facto ao remetente e convida-lo-4 a, num prazo por ele definido,
retransmitir o original por telecépia ou apresentar o original em confor-
midade com o disposto na alinea a) da regra 79. Se este pedido for
satisfeito dentro do prazo fixado, considerar-se-a como data de
recepgdo da retransmissdo ou do original a data de recepgdao da comu-
nicagdo inicial, sendo aplicaveis as disposicdes em matéria de data de
apresentagdo caso a irregularidade diga respeito a atribuicdo de uma
data de apresentacdo a um pedido de registo de uma marca. Se o
pedido ndo for satisfeito dentro do prazo estabelecido, considerar-se-a
que a comunicagdo ndo foi recebida.

3. Considerar-se-4 que uma comunicagdo transmitida ao Instituto por
telecopiadora esta devidamente assinada se a reprodugdo da assinatura
constar da telecopia.

4. O presidente do Instituto pode estabelecer requisitos adicionais para
a comunicagdo por telecopiadora, como sejam o equipamento a utilizar,
aspectos técnicos da comunicagdo e métodos de identificacdo do reme-
tente.

Regra 81
Comunicaciio por telex ou telegrama

1. No caso de um pedido de registo de uma marca ser transmitido ao
Instituto por telex ou por telegrama e o pedido incluir uma reprodugio
da marca nos termos do n.° 2 da regra 3, aplicar-se-a, mutatis mutandis,
o disposto no n.° 1 da regra 80.
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2. No caso de uma comunicagdo ser transmitida por telex ou tele-
grama, aplicar-se-4, mutatis mutandis, o disposto no n.° 2 da regra 80.

3. No caso de uma comunicagdo ser transmitida por telex ou tele-
grama, considerar-se-4 a indicagdo do nome do remetente como
equivalente a assinatura.

Regra 82
Comunicaciio por meios electrénicos

1. No caso de um pedido de registo de uma marca ser transmitido por
meios electronicos ¢ o pedido incluir uma reprodugdo da marca nos
termos do n.° 2 da regra 3, aplicar-se-4, mutatis mutandis, o disposto
no n.° 1 da regra 80.

2. No caso de uma comunicagdo ser transmitida por meios electro-
nicos, aplicar-se-a, mutatis mutandis, o disposto no n.° 2 da regra 80.

3. No caso de uma comunicagdo ser transmitida ao Instituto por meios
electronicos, considerar-se-a a indicagdo do nome do remetente como
equivalente a assinatura.

4. O presidente do Instituto estabelecerd os requisitos aplicaveis a
comunicagdo por meios electronicos, como sejam o equipamento a
utilizar, aspectos técnicos da comunicagdo e métodos de identificagdo
do remetente.

Regra 83
Formularios

1. O Instituto fornecera gratuitamente formularios para efeitos de:
a) Apresentagdo do pedido de marca comunitaria;
b) Apresentacdo da oposi¢ao ao registo de uma marca comunitaria;

c) Apresentagdo do pedido de modificagdo de um pedido de marca ou
de um registo, de correc¢do de nomes e enderecos e de correcgdo de
erros;

d) Apresentagdo do pedido de registo de uma transmissdo, bem como
da declaragdo de transmissdo e do documento de transmissio
previstos no n.° 5 da regra 31;

e) Apresentagdo do pedido de registo de uma licenga;

f) Apresentacdo do pedido de renovagdo do registo de uma marca
comunitaria;

g) Apresentagdo do pedido de anulagdo ou de declaragdo de extingao
ou nulidade de uma marca comunitaria;

h) Apresentagdo do requerimento de restitutio in integrums
i) Interposi¢do de um recurso;

j) Concessdo de procuragdo a um mandatario, sob a forma de uma
procuracao individual ou geral.

2. O Instituto podera fornecer gratuitamente outros formularios.

3. O Instituto fornecera os formularios referidos nos n.* 1 ¢ 2 em
todas as linguas oficiais da Comunidade Europeia.

4. O Instituto colocara os formularios a disposicdo do Instituto de
Marcas do Benelux e dos servigos centrais da propriedade industriale
dos Estados-membros gratuitamente.

5. O Instituto pode igualmente facultar formularios sob forma legivel
por maquina.

6. As partes em processos perante o Instituto devem utilizar os
formularios fornecidos pelo Instituto, copias desses formularios ou
formularios com o mesmo teor e formato, como por exemplo formula-
rios obtidos por meios electronicos de processamento de dados.
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7.

Os formularios devem ser preenchidos de modo a permitir a intro-

ducdo automatizada do seu conteido num computador, por exemplo
através do reconhecimento de caracteres ou do varrimento optico.

L.

Secgao I

Informacgdo do publico

Regra 84
Registo de marcas comunitarias

O registo de marcas comunitarias pode ser mantido sob a forma de

uma base de dados eclectronica.

2.

O registo de marcas comunitarias deve incluir as seguintes

inscrigoes:

a)
b)

©)
d)

e)

2

h)

)

k)

D)

A data de apresentagdo do pedido de marca;
O numero de processo atribuido ao pedido;
A data de publicagdo do pedido;

O nome, o enderego ¢ a nacionalidade do requerente, bem como o
Estado em que se encontra domiciliado ou possui a sua sede ou
estabelecimento;

O nome e o enderego profissional do mandatario, desde que nao se
trate de um mandatario nos termos do n.° 3, primeiro trecho, do
artigo 88.° do regulamento; se existirem varios mandatarios, so
serdo inscritos o nome e o enderego profissional do mandatario
mencionado em primeiro lugar, seguidos da expressdo «e outrosy,
se for designado um grupo de mandatarios, s6 serdo inscritos o
nome e o enderego do grupo;

A reproducido da marca, com indicagdes quanto a sua natureza, a
ndo ser que se trate de uma marca do tipo referido no n.° 1 da regra
3; se o registo da marca for a cores, a mengao «a cores» com a
indicacdo da cor ou cores que compdem a marca; quando aplicavel,
uma descri¢do da marca;

A indicag@o dos produtos e servigos pelos respectivos nomes, agru-
pados de acordo com as classes da classificagdo de Nice; cada
grupo deve ser precedido do nimero da classe dessa classificagdo
a que esse grupo de produtos e servigos pertence e ser apresentado
segundo a ordem das classes dessa mesma classificagao;

Indicagoes relativas a reivindicacdo de prioridade, nos termos do
artigo 30.° do regulamento;

Indicagoes relativas a reivindicagdo de prioridade de exposigao, nos
termos do artigo 33.° do regulamento;

Indicagoes relativas a reinvindicagdo da antiguidade de uma marca
nacional anterior, nos termos do artigo 34.° do regulamento;

A mengdo de que a marca adquiriu um caracter distintivo na
sequéncia da utilizagdo que lhe foi dada, nos termos do n.° 3 do
artigo 7.° do regulamento;

Uma declaragdo do requerente renunciando a qualquer direito
exclusivo sobre um elemento da marca, nos termos do n.° 2 do
artigo 38.° do regulamento;

m) A mengdo de que se trata de uma marca colectiva;

n)

0)

p)

A mengao da lingua em que o pedido foi apresentado e da segunda
lingua indicada pelo requerente no seu pedido, de acordo com o
n.° 3 do artigo 115.° do regulamento;

A data de registo da marca e o numero de registo;

uma declaragdo de que o pedido resulta de uma transformagio de
um registo internacional que designe a Comunidade Europeia nos
termos do artigo 156.° do regulamento, juntamente com a data do
registo internacional nos termos do n.° 4 do artigo 3.° do Protocolo
de Madrid ou a data em que foi registada a extensdo territorial a
Comunidade Europeia feita posteriormente ao registo internacional
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3.

nos termos do n.° 2 do artigo 3.°ter do Protocolo de Madrid e,
quando aplicavel, a data de prioridade do registo internacional.

O registo de marcas comunitarias deve igualmente incluir as

seguintes inscri¢des, sendo cada uma acompanhada da respectiva data
de registo:

a)

b)

<)

d)

2)

h)

)

k)

D

Eventuais alteragdes do nome, enderego ou nacionalidade do titular
da marca comunitaria ou do Estado em que se encontra domiciliado
ou possui a sua sede ou estabelecimento;

Eventuais alteragdes do nome ou do enderego profissional do
mandatario, desde que ndo se trate de um mandatario, nos termos
do n.° 3, primeiro trecho, do artigo 88.° do regulamento;

Caso seja designado um novo mandatario, o seu nome e endereco
profissional,

Eventuais modificagdes da marca, nos termos do artigo 48.° do
regulamento, e correcgdes de erros;

A mengdo de eventuais alteragdoes do regulamento de utilizagdo da
marca colectiva, nos termos do artigo 69.° do regulamento;

Indicagdes relativas a reivindicagdo da antiguidade de uma marca
registada anterior, conforme referido no artigo 34.° do regulamento,
nos termos do artigo 35.° do regulamento;

A transmissdo total ou parcial, nos termos do artigo 17.° do regula-
mento;

A constituigdo ou cessdo de um direito real, nos termos do artigo
19.° do regulamento, e a natureza desse direito;

As medidas de execugdo forgada, nos termos do artigo 20.° do
regulamento, bem como os processos de faléncia ou outros
processos analogos, nos termos do artigo 21.° do regulamento;

A concessdao ou transmissdo de uma licenga, nos termos do artigo
22.° do regulamento, e, quando aplicavel, o tipo de licenga, em
conformidade com a regra 34;

A renovagdo do registo, nos termos do artigo 47.° do regulamento,
a data a partir da qual produz efeitos e eventuais restrigdes, nos
termos do n.° 4 do artigo 47.° do regulamento;

A mengdo relativa ao termo da eficacia do registo, nos termos do
artigo 47.° do regulamento;

m) A declaragdo de rentncia por parte do titular da marca, nos termos

n)

0)

p)

qQ

do artigo 49.° do regulamento;

A data de apresentagdo de qualquer pedido, nos termos do artigo
55.° do regulamento, ou de qualquer pedido reconvencional, nos
termos do n.° 4 do artigo 96.° do regulamento, com vista a obten¢ao
de uma declaragdo de extingdo ou de nulidade ou de anulagéo;

A data e o teor da decisdo sobre o pedido ou sobre o pedido recon-
vencional, nos termos do n.° 6 do artigo 56.° ou do n.° 6, terceira
frase, do artigo 96.° do regulamento, respectivamente;

A mengao da recepgdo de qualquer requerimento de transformagao,
nos termos do n.° 2 do artigo 109.° do regulamento;

A anulagdo do registo de um mandatario inscrito, nos termos da
alinea e) do n.° 2;

A anulacdo da antiguidade de uma marca nacional;

A alteracdo ou anulagdo do registo das mengdes a que se referem
as alineas h) a j);

a substituicdo da marca comunitdria por um registo internacional
nos termos do artigo 152.° do regulamento;

a data e nimero de um registo internacional com base no pedido de
marca comunitdria que tenha sido registado como uma marca
comunitaria nos termos do n.° 1 do artigo 143.° do regulamento;
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v) a data e nimero de um registo internacional com base na marca
comunitaria nos termos do n.° 2 do artigo 143.° do regulamento.

4. O presidente do Instituto pode decidir que sejam inscritas no registo
outras mengoes para além das previstas nos n.” 2 e 3.

5. Quaisquer alteracdes introduzidas no registo serdo comunicadas ao
titular da marca.

6. O Instituto fornecera extractos do registo, certificados conforme ou
ndo, mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa.

Secgdo J

Boletim de Marcas Comunitarias e Jornal Oficial do Instituto

Regra 85
Boletim de Marcas Comunitarias

1. O Boletim de Marcas Comunitarias sera publicado em edi¢des
periddicas. O Instituto podera pdr a disposi¢ao do publico edigdes do
Boletim em CD-ROM ou sob qualquer outra forma legivel por
maquina.

2. O Boletim de Marcas Comunitarias incluira publicagdes de pedidos
e de inscri¢des feitas no registo, bem como outas indicagdes relativas a
pedidos ou registos de marcas cuja publicagdo esteja prevista no regu-
lamento ou nas presentes regras.

3. Sempre que indicagdes cuja publicacdo esteja prevista no regula-
mento ou nas presentes regras sejam publicadas no Boletim de Marcas
Comunitarias, a data de edicdo indicada no Boletim sera considerada
como data de publicacdo dessas indicagoes.

4. Se as inscrigdes relativas ao registo de uma marca nao contiverem
qualquer alteragdo em relagdo a publicagdo do pedido, a publicacdo
dessas inscrigoes revestira a forma de uma referéncia as indicagdes
incluidas na publicacdo do pedido.

5. Os elementos do pedido de marca comunitaria indicados no n.° 1 do
artigo 26.° do regulamento, bem como quaisquer outras informagdes
cuja publicacdo esteja prevista na regra 12, devem quando apropriado,
ser publicados em todas as linguas oficiais das Comunidades Euro-
peias.

6. O Instituto tomara em consideragdo as traducdes eventualmente
apresentadas pelo requerente. Se a lingua do pedido ndo for uma das
linguas do Instituto, sera comunicada ao requerente a tradugdo para a
segunda lingua por ele indicada. O requerente pode propor alteragdes
a tradugdo num prazo definido pelo Instituto. Se o requerente ndo se
pronunciar dentro desse prazo, ou se o Instituto considerar inadequadas
as alteragdes propostas, sera publicada a tradugdo proposta pelo Insti-
tuto.

Regra 86

Jornal Oficial do Instituto

1. O Jornal Oficial do Instituto sera publicado em edi¢des periodicas.
O Instituto podera por a disposi¢do do publico edi¢gdes do Jornal
Oficial em CD-ROM ou sob qualquer outra forma legivel por maquina.

2. O Jornal Oficial sera publicado nas linguas do Instituto. O presi-

dente do Instituto pode determinar que certos elementos sejam

publicados em todas as linguas oficiais das Comunidades Europeias.
Regra 87

Banco de dados

1. O Instituto mantera um banco de dados electronico contendo todas
as indicagdes relativas aos pedidos de registo de marcas e as inscri¢des
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no registo. O Instituto podera igualmente pdor a disposi¢do o conteudo
deste banco de dados em CD-ROM ou sob qualquer outra forma
legivel por maquina.

2. O presidente do Instituto definird as condi¢des de acesso ao banco
de dados e 0 modo como o contetido desse banco de dados podera ser
colocado a disposi¢do sob forma legivel por maquina, incluindo as
importancias a cobrar por esses Servigos.

Seccdo K

Exame e conservagdo dos processos

Regra 88
Partes do processo excluidas do exame

Sdo as seguintes as partes do processo a excluir do exame, nos termos
do n.° 4 do artigo 84.° do regulamento:

\

a) Os documentos relativos a exclusdo ou a recusa, nos termos do
artigo 132.° do regulamento;

b) Os projectos de decisdo e de parecer, bem como quaisquer outros
documentos internos utilizados para a preparagdo de decisdes e
pareceres;

c) As partes do processo em relagdo as quais a parte interessada tenha
manifestado um interesse especial em que fossem mantidas confi-
denciais antes da apresentacdo do requerimento de exame, salvo se
o exame dessa parte do processo se justificar pela existéncia de inte-
resses legitimos preponderantes da parte que requer o exame.

Regra 89
Normas para o exame dos processos

1. O exame dos processos referentes a pedidos de marcas comuni-
tarias ou a marcas comunitarias registadas incidird sobre o documento
original ou uma copia desse documento, ou sobre o respectivo suporte
de conservagdo caso 0s processos sejam conservados por meios
técnicos. O modo de efectuagdo do exame sera definido pelo presidente
do Instituto. O requerimento de exame dos processos s sera conside-
rado apresentado quando tiver sido paga a taxa aplicavel.

2. No caso de ser requerido o exame do processo referente a um
pedido de marca comunitaria, o respectivo requerimento deve incluir a
indicacdo e os comprovativos de que o requerente da marca:

a) Deu o seu acordo em relagdo ao exame
ou

b) Afirmou que, apos o registo da marca, faria valer os direitos por ecla
conferidos contra a parte que requer o exame.

3. O exame dos processos efectuar-se-a nas instalagdes do Instituto.

4. Mediante pedido nesse sentido, o exame dos processos pode ser
efectuado através do fornecimento de copias de documentos neles
contidos, o que implicara o pagamento de taxas.

5. O Instituto fornecera copias, certificados conforme ou ndo, do
pedido de marca comunitaria ou de documentos constantes dos
processos dos quais possam ser fornecidas copias nos termos do n.° 4,
mediante pedido e contra o pagamento de uma taxa.

6. Os registos mantidos pelo Instituto relativos a registos internacio-
nais que designem a Comunidade Europeia podem ser inspeccionados,
a pedido, a partir da data de publicagdo referida no n.° 1 do artigo 147.°
do regulamento, nas condigdes estabelecidas nos n.* 1, 3 e 4 e aten-
dendo a Regra 88.
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Regra 90
Comunicac¢ido de informacdes constantes dos processos

Sem prejuizo das restrigdes previstas no artigo 84.° do regulamento e
na regra 88, o Instituto pode comunicar informacdes constantes dos
processos referentes a pedidos de marcas comunitarias ou a marcas
comunitarias registadas mediante pedido e contra o pagamento de uma
taxa. No entanto, o Instituto pode exigir que seja feito uso da possibi-
lidade de exame directo do processo, se o considerar oportuno em
virtude da extensdo das informagdes a fornecer.

Regra 91
Conservacao dos processos

1. O Instituto conservara os processos referentes a pedidos de marcas
comunitarias € a marcas comunitarias registadas durante pelo menos
cinco anos a contar do final do ano em que:

a) O pedido seja recusado, retirado ou considerado retirado;

b) Cesse a eficacia do registo da marca comunitaria, nos termos do
artigo 47.° do regulamento;

¢) A renuncia integral & marca comunitaria seja registada, nos termos
do artigo 49.° do regulamento;

d) A marca comunitaria seja integralmente suprimida do registo, nos
termos do n.° 6 do artigo 56.° ou do n.° 6 do artigo 96.° do regula-
mento.

2. O presidente do Instituto definird a forma de conservacdo dos
processos.

Seccdo L

Cooperagio administrativa

Regra 92

Intercimbio de informacdes entre o Instituto e as autoridades dos
Estados-membros

1. O Instituto e os servigos centrais da propriedade industrial dos
Estados-membros comunicardo entre si, mediante pedido, informagdes
sobre a apresentagdo de pedidos de marcas comunitarias ou de marcas
nacionais e sobre os processos referentes a esses pedidos e as marcas
registadas. Essas comunicagdes nio estdo sujeitas as restrigdes previstas
no artigo 84.° do regulamento.

2. As comunicagdes entre o Instituto e os tribunais ou autoridades dos
Estados-membros decorrentes da aplicacdo do regulamento ou das
presentes regras serdo efectuadas directamente entre as entidades envol-
vidas. Tais comunicagdes podem igualmente ser efectuadas por
intermédio dos servigos centrais da propriedade industrial dos Estados-
-membros.

3. As despesas relativas as comunicagdes, nos termos dos n.* 1 e 2,
estdo a cargo da entidade que as efectue, estando as comunicagdes
isentas de quaisquer taxas.

Regra 93

Inspeccio dos processos por tribunais e outras autoridades dos
Estados-membros ou por seu intermédio

1. A inspecgdo dos processos referentes a pedidos de marcas comuni-
tarias ou a marcas comunitarias registadas efectuada por tribunais e
outras autoridades dos Estados-membros incidira sobre os documentos
originais ou copias desses documentos; de outro modo, ndo se aplicara
o disposto na regra 89.

2. Os tribunais e os ministérios publicos dos Estados-membros podem,
no decurso de processos que se desenrolem perante eles, facultar o
exame por parte de terceiros dos processos transmitidos pelo Instituto
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ou copias dos mesmos. O exame esta sujeito ao disposto no artigo 84.°
do regulamento. O Instituto ndo cobrara qualquer taxa pelo exame.

3. Aquando da transmissao dos processos ou de copias dos mesmos
aos tribunais e aos ministérios publicos dos Estados-membros, o Insti-
tuto deve indicar as restricdes a que esta sujeito o exame de processos
referentes a pedidos de marcas comunitirias ou a marcas comunitarias
registadas, nos termos do artigo 84.° do regulamento ¢ da regra 88.

Seccio M

Custas

Regra 94
Reparticio e fixacio das custas

1. A repartigdo das custas, em conformidade com os n.* 1 ¢ 2 do
artigo 81.° do regulamento, sera definida na decisdo sobre a oposigao,
na decisdo sobre o pedido de anulagdo ou de declaragdo de extingdo ou
de nulidade da marca comunitaria ou na decisdo sobre o recurso.

2. A reparticdo das custas, em conformidade com os n.* 3 e 4 do
artigo 81.° do regulamento, serd definida numa decisdo sobre as custas
tomada pela Divisdao de Oposigdo, pela Divisdo de Anulagdo ou pela
Camara de Recurso.

3. O requerimento de fixagdo das custas, previsto no n.° 6, primeiro
trecho, do artigo 81.° do regulamento, deve ser acompanhado de uma
relagdo das custas com os respectivos comprovativos. O requerimento
s6 ¢ admissivel se a decisdo em relagdo a qual é requerida a fixacdo
das custas se tiver tornado definitiva. As custas podem ser fixadas a
partir do momento em que se conclua pela sua credibilidade.

4. O requerimento previsto no n.° 6, segundo trecho, do artigo 81.° do
regulamento com vista a obtengdo de uma revisdo da decisdo da secre-
taria sobre a fixagdo das custas, indicando os respectivos fundamentos,
deve ser apresentado no Instituto no prazo de um més a contar da data
de notificagdo da atribuicdo das custas. O requerimento s6 é conside-
rado apresentado quando tiver sido paga a taxa de revisio do
montante das custas.

5. A Divisdo de Oposigao, a Divisdo de Anulagdo ou a Camara de
Recurso, consoante o caso, decidirdo sobre o requerimento referido no
n.° 4, sem recurso a processo oral.

6. As taxas a suportar pela parte vencida, nos termos do n.° 1 do
artigo 81.° do regulamento, limitar-se-3o0 as taxas incorridas pela outra
parte no ambito de uma oposi¢do, de um pedido de anulagdo ou de
declaragdo de extingdo ou de nulidade da marca comunitaria ou de
um recurso.

7. As custas indispensaveis para efeitos processuais efectivamente
incorridas pela parte vencedora serdo suportadas pela parte vencida,
nos termos do n.° 1 do artigo 81.° do regulamento, dentro do limite
dos seguintes montantes maximos:

a) Despesas de deslocagdao de uma parte, correspondentes a viagem de
ida e volta entre o local de residéncia ou domicilio profissional e o
local em que se desenrola o processo oral ou a instrugao:

i) no montante do pre¢co de um bilhete de comboio de 1.° classe,
incluindo os suplementos de transporte habituais, caso a
distancia total por caminho-de-ferro seja igual ou inferior a 800
quilometros,

ii) no montante de um bilhete de avido em classe turistica, caso a
distancia total por caminho-de-ferro seja superior a 800 quiléme-
tros ou caso seja necessaria uma travessia maritima;

b) Despesas de estadia de uma parte no montante das ajudas de custo
diarias fixadas no artigo 13.° do anexo VII do Estatuto dos
Funcionarios das Comunidades Europeias para os funcionarios dos
graus A 4a A g
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c) Despesas de deslocagdo dos mandatarios, nos termos do n.° 1 do
artigo 89.° do regulamento, das testemunhas e dos peritos, no
montante resultante da aplicagdo da alinea a);

d) Despesas de estadia dos mandatarios, nos termos do n.° 1 do artigo
89.° do regulamento, das testemunhas e dos peritos, no montante
resultante da aplicagdo da alinea b);

e) Custas incorridas no ambito da instrugdo sob a forma de audigdo de
testemunhas e peritos ou de exame no local:

até ao montante de 300 ecus por processo;

f) Despesas de representagdo nos termos do n.° 1 do artigo 89.° do
regulamento:

1) do opositor no processo de oposi¢ao

até ao montante de 250 ecus,

ii) do requerente no processo de oposigao

até ao montante de 250 ecus,

iii) do requerente no processo de extencdo, de nulidade ou de
anulagdo de uma marca comunitaria

até ao montante de 400 ecus,

iv) do titular da marca no processo de extingdo, de nulidade ou de
anula¢do de uma marca comunitaria

até ao montante de 400 ecus,

v) do recorrente no processo de recurso

até ao montante de 500 ecus,

vi) do recorrido no processo de recurso

até ao montante de 500 ecus.

Caso a instrugdo, no ambito de um dos processos acima referidos,
inclua a audigdo de testemunhas e peritos ou o exame no local,
sera concedido um montante adicional a titulo de despesas de repre-
sentacdo até ao montante de 600 ecus por processo;

g) No caso de a parte vencedora ser representada por mais do que um
mandatario, nos termos do n.° 1 do artigo 89.° do regulamento, a
parte vencida suportara as custas referidas nas alineas c), d) e f)
em relagdo a apenas uma dessas pessoas;

h) A parte vencida ndo ¢ obrigada a reembolsar a parte vencedora
quaisquer outras custas, despesas ou honorarios para além dos refe-
ridos nas alineas a) a g).

Secgdo N

Linguas

Regra 95
Pedidos ou declaragdes

Sem prejuizo do disposto no n.° 5 do artigo 115.° do regulamento:

a) Os pedidos ou declaragdes relativos a um pedido de marca comuni-
taria podem ser apresentados na lingua utilizada para a apresentagio
do pedido de marca comunitaria ou na segunda lingua indicada pelo
requerente no seu pedido de marca;

b) Os pedidos ou declaragdes relativos a uma marca comunitaria regis-
tada podem ser apresentados numa das linguas do Instituto. No
entanto, se o pedido for apresentado por meio de qualquer dos
formularios fornecidos pelo Instituto, nos termos da regra 83, podera
ser utilizado um formuldrio em qualquer das linguas oficiais da
Comunidade Europeia, desde que esse formulario seja prenchido
numa das linguas do Instituto no que se refere aos elementos
textuais.
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Regra 96
Processo escrito

1. Sem prejuizo do disposto nos n.>* 4 e 7 do artigo 115.° do regula-
mento, e salvo disposi¢do em contrario nas presentes regras, as partes
podem utilizar qualquer das linguas do Instituto nos processos escritos
perante esta instidncia. Se a lingua escolhida ndo for a lingua de
processo, a parte em questdo deve apresentar uma traducdo para essa
lingua no prazo de um més a contar da data de apresentagdo do docu-
mento original. No caso de o requerente de uma marca comunitaria ser
0 unico interessado no processo perante o Instituto e a lingua utilizada
para a apresentacdo do pedido de marca comunitaria ndo ser uma das
linguas do Instituto, a traducdo pode igualmente ser apresentada na
segunda lingua indicada pelo requerente no seu pedido de marca.

2. Salvo disposicdo em contrario nas presentes regras, os documentos
a utilizar nos processos perante o Instituto podem ser apresentados em
qualquer lingua oficial da Comunidade Europeia. Caso esses docu-
mentos ndo estejam redigidos na lingua de processo, o Instituto pode
exigir a apresentacdo, num prazo por ele fixado, de uma tradugdo nessa
lingua ou em qualquer das linguas do Instituto, a escolha da parte no
processo em questio.

Regra 97
Processo oral

1. Cada uma das partes num processo oral perante o Instituto pode
utilizar, em vez da lingua de processo, uma das outras linguas oficiais
da Comunidade Europeia, sob condi¢do de assegurar a interpretacao
para a lingua de processo. Caso o processo oral se desenrole no ambito
de um processo relativo ao pedido de registo de uma marca, o reque-
rente pode utilizar indistintamente quer a lingua do pedido quer a
segunda lingua por ele indicada.

2. Nos processos orais relativos ao pedido de registo de uma marca,
os funcionarios do Instituto podem utilizar quer a lingua do pedido
quer a segunda lingua indicada pelo requerente. Em todos os restantes
processos orais, os funcionarios do Instituto podem utilizar, em vez da
lingua de processo, uma das outras linguas do Instituto, sob condi¢ao
de a ou as partes no processo concordarem com essa utilizagao.

3. No que diz respeito a instrugdo, as partes a ouvir, testemunhas e
peritos que ndo dominem suficientemente a lingua de processo podem
utilizar qualquer das linguas oficiais das Comunidades Europeias. Se a
instrugdo for ordenada a pedido de uma parte no processo, as partes a
ouvir, as testemunhas e os peritos que se exprimam numa lingua dife-
rente da lingua de processo s6 podem ser ouvidos caso a parte que
requereu a instrugdo assegure a interpretagdo para a lingua de processo.
Nos processos relativos ao pedido de registo de uma marca, pode ser
utilizada, em vez da lingua do pedido, a segunda lingua indicada pelo
requerente. Nos processos que se desenrolem com apenas um interes-
sado, o Instituto pode, a pedido do interessado em questdo, autorizar
derrogagdes ao disposto no presente nimero.

4. Se houver acordo nesse sentido entre as partes e o Instituto, qual-
quer lingua oficial das Comunidades Europeias pode ser utilizada nos
processos orais.

5. Se necessario, o Instituto assegurara a expensas proprias a interpre-
tagdo para a lingua de processo, ou eventualmente para as suas outras
linguas, a ndo ser que a interpretagdo seja da responsabilidade de uma
das partes no processo.

6. As declaragdes proferidas no decurso de um processo oral pelos
funcionarios do Instituto, pelas partes no processo e pelas testemunhas
e peritos numa das linguas do Instituto serdo transcritas na acta na
lingua utilizada. As declaragdes proferidas em qualquer outra lingua
serdo transcritas na lingua de processo. As alteragdes do texto do
pedido ou do registo de uma marca comunitaria serdo transcritas na
acta na lingua de processo.
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Regra 98
Certificagdo de traducdes

1. Sempre que deva ser apresentada a traducdo de um documento, o
Instituto pode exigir a apresentagdo, num prazo por ele fixado, de um
certificado atestando que a tradugdo estd conforme com o original. No
caso de o certificado se referir a tradugdo de um pedido anterior, nos
termos do artigo 30.° do regulamento, esse prazo nao pode ser inferior
a trés meses a contar da data de apresentacdo do pedido. Se o certifi-
cado nao for apresentado dentro do prazo estabelecido, considerar-se-a
que o documento ndo foi recebido.

2. O presidente do Instituto podera definir o modo de certificagdo das
tradugdes.

Regra 99
Autenticidade juridica das traducoes

Na falta de prova em contrario, o Instituto pode presumir que a
tradugdo estd conforme com o correspondente texto original.

Secgdo O

Organizagdo do Instituto

Regra 100
Atribuicdo de fungoes

1. O presidente do Instituto designard os examinadores e determinara
0 seu numero, designard os membros das Divisdes de Oposi¢do ¢ das
Divisdes de Anulag¢do e os membros da Divisdo Juridica e de Adminis-
tragdo de Marcas. O presidente procedera a atribuicdo de fungdes aos
examinadores e as divisdes.

2. O presidente do Instituto pode determinar que os examinadores
possam simultaneamente ser membros das Divisdes de Oposicdo, das
Divisdes de Anulacdo ¢ da Divisdo Juridica e de Administracdo de
Marcas, e que os membros destas divisdes possam igualmente ser
examinadores.

3. Para além da competéncia que lhe ¢ atribuida por for¢a do regula-
mento, o presidente do Instituto pode atribuir outras fungdes aos
examinadores e aos membros das Divisdes de Oposicao, das Divisdes
de Anulagdo e da Divisdo Juridica e de Administracdo de Marcas.

4. O presidente do Instituto pode confiar a outros funcionarios do
Instituto que ndo sejam examinadores ou membros de qualquer das
divisdes mencionadas no n.° 1 a execuc¢do de determinadas fungdes da
competéncia dos examinadores, das Divisdes de Oposigao, das Divi-
sdes de Anulagdo ou da Divisdo Juridica e de Administragdo de
Marcas que ndo apresentem especiais dificuldades.

TITULO XII
RECIPROCIDADE

Regra 101
Publicacdo da reciprocidade

1. Se necessario, o presidente do Instituto solicitard a Comissdo que
averigue se um Estado que ndo seja parte na Convengdo de Paris ou
no Acordo que institui a Organizacdo Mundial do Comércio concede
reciprocidade de tratamento, nos termos do n.° 1, alinea d), e do n.° 3
do artigo 5.° do regulamento, e do n.° 5 do seu artigo 29.°

2. Se a Comissdo concluir que é concedida reciprocidade de trata-
mento de acordo com o n.° 1, publicara uma comunicagdo nesse
sentido no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.



1995R2868 — PT — 27.10.2003 — 001.001 — 47

3. O disposto no n.° 1, alinea d), e no n.° 3 do artigo 5.° do regula-
mento, bem como no n.° 5 do seu artigo 29.°, produz efeitos em
relagdo aos nacionais dos Estados em causa a partir da data da publi-
cacdo da comunicagdo referida no n.° 2 no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, a menos que essa comunicagao indique uma
data anterior como data de inicio da sua aplicabilidade. As referidas
disposigdes deixam de produzir efeitos a partir da data de publicacio
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de uma comunica¢io
da Comissdo dando a conhecer que deixou de ser concedida a recipro-
cidade de tratamento, a menos que essa comunicagdo indique uma data
anterior como data de inicio da sua aplicabilidade.

4. As comunicagdes referidas nos n.* 2 e 3 serfo igualmente publi-
cadas no Jornal Oficial do Instituto.

TITULO XIII

PROCESSOS RELATIVOS AO REGISTO INTERNACIONAL
DE MARCAS

Parte A

Registo internacional com base nos pedidos de marca comunitiria e
nas marcas comunitdrias

Regra 102
Deposito de um pedido internacional

1. O formulério previsto pelo Instituto para o depdsito de um pedido
internacional, conforme referido no n.° 1 do artigo 142.° do regula-
mento, sera uma adaptagdo do formulario oficial previsto pelo
Secretariado Internacional da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual, adiante designado por «Secretariado Internacional», com o
mesmo formato, mas incluindo algumas indica¢des e elementos adicio-
nais, conforme seja necessario ou adequado nos termos das presentes
regras. Os requerentes podem também usar o formulario oficial forne-
cido pelo Secretariado Internacional.

2. O n.C 1 aplica-se mutatis mutandis ao formulario para um pedido de
extensdo territorial posterior ao registo internacional, nos termos do
artigo 144.° do regulamento.

3. O Instituto informara o requerente que deposita o pedido interna-
cional acerca da data em que os documentos que constituem o pedido
internacional sdo recebidos pelo Instituto.

4. Se o pedido internacional for depositado numa lingua oficial da
Comunidade Europeia que nao uma lingua permitida pelo Protocolo
de Madrid para o depdsito de um pedido internacional e se o pedido
internacional ndo incluir, ou ndo for acompanhado por, uma traducao
da lista de produtos e servigos e de qualquer outro bloco de texto que
faga parte do pedido internacional na lingua em que o pedido vai ser
apresentado ao Secretariado Internacional nos termos do n.° 2 do artigo
142.° do regulamento, o requerente autorizara o Instituto a incluir no
pedido internacional a traducdo da dita lista de produtos e servigos e
de qualquer outro bloco de texto na lingua em que o pedido vai ser
apresentado ao Secretariado Internacional nos termos do n.° 2 do artigo
142.° do regulamento. Se a tradugdo ndo estiver ainda feita durante o
processo de registo do pedido de marca comunitaria em que se baseia
o pedido internacional, o Instituto devera tratar imediatamente da
tradugdo.

Regra 103
Exame de pedidos internacionais

1. Se o Instituto receber um pedido internacional e a taxa referida no
n.° 5 do artigo 142.° do regulamento para o pedido internacional nio
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tiver sido paga, o Instituto informara o requerente de que o pedido
internacional sera considerado como ndo tendo sido depositado, até a
taxa ser paga.

2. Se o exame do pedido internacional revelar qualquer das irregulari-
dades a seguir indicadas, o Instituto convidara o requerente a corrigir
as irregularidades detectadas, dentro de um prazo a fixar pelo Instituto:

a) o pedido internacional ndo foi apresentado num dos formularios
referidos no n.° 1 da regra 102 e ndo contém todas as indicagdes e
informagdes requeridas por esse formulario;

b) a lista de produtos e servigos incluida no pedido internacional ndo
esta coberta pela lista de produtos e servigos que consta do pedido
de base de marca comunitaria ou da marca comunitaria de base;

7

c) a marca que ¢ submetida ao pedido internacional ndo ¢ idéntica a
marca que aparece no pedido de base de marca comunitaria ou na
marca comunitaria de base;

d) qualquer indicagdo no pedido internacional quanto a marca, salvo
uma declaragdo nos termos do n.° 2 do artigo 38.° do regulamento
ou uma referéncia a cor, ndo aparece também no pedido de base
de marca comunitaria ou na marca comunitaria de base;

e) se a cor for reclamada no pedido internacional como caracteristica
distintiva da marca, o pedido de base de marca comunitaria ou a
marca comunitaria de base ndo sdo da mesma cor ou cores; ou

f) segundo as indicagdes feitas no formulario internacional, o reque-
rente nao esta habilitado a depositar um pedido internacional
através do Instituto, nos termos da alinea (ii) do n.° 1 do artigo 2.°
do Protocolo de Madrid.

3. Se o requerente ndo autorizar o Instituto a incluir a tradugio
prevista no n.° 4 da regra 102, ou se, por outra razdo, ndo for claro
em que lista de produtos e servicos o pedido internacional se baseard,
o Instituto convidara o requerente a apresentar as indicagdes exigidas,
dentro de um prazo a fixar pelo Instituto.

4. Se as irregularidades referidas no n.° 2 nao forem remediadas ou se
as indicagdes necessarias referidas no n.° 3 ndo forem dadas dentro do
prazo fixado pelo Instituto, o Instituto tomara uma decis@o recusando a
transmissao do pedido internacional para o Secretariado Internacional.

Regra 104
Transmissdo do pedido internacional

O Instituto transmitira o pedido internacional ao Secretariado Interna-
cional juntamente com a certificagdo prevista no n.° 1 do artigo 3.° do
Protocolo de Madrid logo que o pedido internacional satisfaga os requi-
sitos estabelecidos nas regras 102 e 103, assim como nos artigos 141.°
e 142.° do regulamento.

Regra 105
Designagdes posteriores

1. Se um pedido de extensdo territorial feito posteriormente ao registo
internacional, como referido no artigo 144.° do regulamento, contiver
qualquer das irregularidades a seguir indicadas, o Instituto convidara o
requerente a corrigir qualquer dessas irregularidades dentro de um
prazo a fixar pelo Instituto:

a) o pedido de extensdo territorial ndo foi apresentado num dos
formularios referidos nos n.* 1 e 2 da regra 102 e ndo contém todas
as indicagdes e informagdes requeridas por esse formulario;

b) o pedido de extensdo territorial ndo indica o nimero do registo
internacional a que se refere;

c) a lista de produtos e servigos ndo esta coberta pela lista de produtos
e servigos incluida no registo internacional; ou

d) de acordo com as indicagdoes dadas no formulario internacional, o
requerente que pede a extensado territorial ndo esta habilitado a fazer
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uma designagdo posterior ao registo internacional através do Insti-
tuto, nos termos do artigo 2.° 1) ii) e do artigo 3.>-ter 2) do
Protocolo de Madrid.

2. Se as irregularidades referidas no n.° 1 ndo forem corrigidas dentro
do prazo fixado pelo Instituto, o Instituto tomara uma decisdo recu-
sando a transmissdo ao Secretariado Internacional do pedido de
extensdo territorial feito posteriormente ao registo internacional.

3. O Instituto informard o requerente que pede a extensdo territorial
da data em que o pedido de extensdo territorial é recebido pelo Insti-
tuto.

4. O Instituto transmitira ao Secretariado Internacional o pedido de
extensdo territorial feito posteriormente ao registo internacional logo
que estejam remediadas as irregularidades referidas no n.° 1 desta regra
e estejam cumpridos os requisitos do artigo 144.° do regulamento.

Regra 106
Dependéncia do registo internacional do pedido ou registo de base

1. O Instituto notificard o Secretariado Internacional, se, no prazo de
cinco anos a partir da data do registo internacional,

a) o pedido de marca comunitaria em que o registo internacional se
baseou tiver sido retirado, for considerado retirado ou tiver sido
recusado por uma decisdo transitada em julgado;

b) a marca comunitaria em que o registo internacional se baseou tiver
cessado efeitos em virtude de rentncia, de ndo renovacdo, de perda
de direitos ou de declaracdo de nulidade pelo Instituto, em virtude
de uma decisdo transitada em julgado, ou por um tribunal de marcas
comunitarias, com base num pedido reconvencional em acgdo de
contrafacgéo;

¢) o pedido de marca comunitaria ou a marca comunitiria em que o
registo internacional se baseou se tiver dividido em dois pedidos
ou registos.

2. A notificagdo referida no n.° 1 incluira:
a) o numero do registo internacional;
b) o nome do titular do registo internacional,

c) os factos e decisdes relativos ao pedido ou registo de base, assim
como a data efectiva desses factos e decisoes;

d) no caso referido nas alineas a) ou b) do n.° 1, o pedido de extin¢do
do registo internacional;

e) se o acto referido nas alineas a) ou b) do n.° 1 afectar o pedido de
base ou o registo de base apenas no que respeita a alguns dos
produtos e servigos, esses produtos e servigos, ou os produtos e
servigos que ndo sdo afectados;

f) no caso referido na alinea ¢) do n.° 1, o nimero de cada pedido de
marca comunitaria ou registo em questao.

3. O Instituto notificara o Secretariado Internacional, se, no final de
um periodo de cinco anos a partir da data do registo internacional,

a) estiver pendente um recurso contra uma decisdo de um examinador
de recusar o pedido de marca comunitaria em que o registo interna-
cional se baseou nos termos do artigo 38.° do regulamento;

b) estiver pendente uma oposi¢do contra o pedido de marca comuni-
taria em que o registo internacional se baseou;

¢) estiver pendente um pedido de revogacdo ou um pedido de decla-
racdo de nulidade contra a marca comunitiria em que o registo
internacional se baseou;

d) tiver sido feita meng¢do no Registo de Marcas comunitarias de que
foi apresentado um pedido reconvencional de revogagdo ou de
declara¢do de nulidade num tribunal de marcas comunitarias contra
a marca comunitaria em que o registo internacional se baseou, mas
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ndo tiver sido ainda feita qualquer mengao no Registo da decisdo do
tribunal de marcas comunitérias sobre o pedido reconvencional.

4. Uma vez que os processos referidos no n.° 3 estejam concluidos,
através de uma decisdo transitada em julgado ou uma inscrigdo no
registo, o Instituto notificara o Secretariado Internacional em conformi-
dade com o n.° 2.

5. Qualquer referéncia nos n.* 1 e 3 a uma marca comunitaria em que
o registo internacional se baseou incluird um registo de marca comuni-
taria resultante de um pedido de marca comunitiria em que o pedido
internacional se baseou.

Regra 107
Renovacgoes

O registo internacional serd renovado directamente no Secretariado
Internacional.

Parte B

Registos internacionais que designem a Comunidade Europeia

Regra 108
Antiguidade reivindicada num pedido internacional

1. Se a antiguidade de uma ou mais marcas registadas anteriores,
conforme referido no artigo 34.° do regulamento, tiver sido reivindi-
cada num pedido internacional nos termos do n.° 1 do artigo 148.° do
regulamento, o titular apresentara uma cdpia do registo em questdo ao
Instituto, no prazo de trés meses a partir da data em que o Secretariado
Internacional notifica o registo internacional ao Instituto. A cdpia tem
de estar certificada pela autoridade competente como sendo uma copia
exacta do registo em questdo.

2. Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se
representar nos processos perante o Instituto nos termos do n.° 2 do
artigo 88.° do regulamento, a comunicagao referida no n.° 1 incluird a
indicagdo de um representante na acepg¢do do n.° 1 do artigo 89.° do
regulamento.

3. O Presidente do Instituto pode determinar que as provas a apre-
sentar pelo titular sejam menos exigentes do que as enunciadas no n.°
1, desde que as informagdes requeridas estejam disponiveis para o
Instituto a partir de outras fontes.

Regra 109
Analise de reivindicagoes de antiguidade

1. Se considerar que a reivindicagdo de antiguidade ao abrigo do n.° 1
da Regra 108 ndo estd em conformidade com o artigo 34.° do regula-
mento ou nio estd em conformidade com os outros requisitos da Regra
108, o Instituto convidara o titular a corrigir as irregularidades, num
prazo a determinar pelo Instituto.

2. Se os requisitos referidos no n.° 1 ndo forem satisfeitos dentro do
prazo, perder-se-a o direito de antiguidade relativo a esse registo inter-
nacional. Se as irregularidades apenas disserem respeito a alguns dos
produtos e servigos, o direito de antiguidade apenas se perdera no que
diga respeito a esses produtos e servigos.

3. O Instituto informard o Secretariado Internacional de qualquer
declaracdo de perda do direito de antiguidade nos termos do n.° 2.
Informara também o Secretariado Internacional de qualquer desisténcia
ou limitagdo da reivindicagdo de antiguidade.

4. O Instituto informara o Instituto de Marcas do Benelux ou o servigo
central da propriedade industrial do Estado-Membro em questdo da
reivindicacdo de antiguidade, salvo se o direito de antiguidade for
considerado perdido nos termos do n.° 2.
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Regra 110
Antiguidade reivindicada perante o Instituto

1. O titular de um registo internacional que designe a Comunidade
Europeia pode reivindicar, directamente perante o Instituto, a antigui-
dade de uma ou mais marcas registadas anteriores, conforme referido
no artigo 35.° do regulamento, a partir da data em que o Instituto, nos
termos do n.° 2 do artigo 147.° do regulamento, tenha publicado o facto
de nenhuma recusa da proteccdo do registo internacional que designe a
Comunidade Europeia ter sido notificada ou se nenhuma recusa desse
tipo tiver sido retirada, conforme previsto no n.° 2 do artigo 148.° do
regulamento.

2. Se a antiguidade for reivindicada perante o Instituto antes da data
referida no n.° 1, a reivindicacdo de antiguidade sera considerada
como tendo sido recebida pelo Instituto na data referida no n.° 1.

3. Um pedido de reivindicag@o de antiguidade nos termos do n.° 2 do
artigo 148.° do regulamento e do n.° 1 incluira:

a) uma indicagdo de que a reivindicacdo de antiguidade ¢ feita para um
registo internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid;

b) o numero de registo do registo internacional;

¢) o nome e endereco do titular do registo internacional em conformi-
dade com a Regra 1 1) b);

d) se o titular tiver nomeado um representante, o nome e endereco
comercial do representante em conformidade com a Regra 1 1) e);

e) uma indicagdo do Estado-Membro ou Estados-Membros no qual ou
para o qual a marca anterior esteja registada, a data a partir da qual
o registo em questdo produziu efeitos, o nimero do registo relevante
e os produtos e servigos para 0os quais a marca anterior esta regis-
tada;

f) se a antiguidade ndo for reclamada para a totalidade dos produtos e
servigos contidos no registo anterior, a indicacdo dos produtos e
servigos relativamente aos quais se reivindica a antiguidade;

g) uma copia do registo relevante, autenticada pela autoridade compe-
tente como sendo uma cépia exacta;

h) se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se repre-
sentar nos processos perante o Instituto nos termos do n.° 2 do
artigo 88.° do regulamento, a nomeacdo de um representante na
acepcdo do n.° 1 do artigo 89.° do regulamento.

4. Se os requisitos aplicaveis a reivindicagdo de antiguidade referida
no n.° 3 ndo estiverem preenchidos, o Instituto convidara o titular do
registo internacional remediar as irregularidades. Se as irregularidades
ndo forem sanadas dentro de um periodo estabelecido pelo Instituto, o
Instituto rejeitara o pedido.

5. Se tiver aceite o pedido de reivindicacdo de antiguidade, o Instituto
informard o Secretariado Internacional em conformidade, comunicando

a) o numero do registo internacional em questdo,

b) o nome do Estado-Membro ou Estados-Membros nos quais ou para
0s quais a marca anterior esta registada,

¢) o numero do registo relevante e

d) a data a partir da qual o registo correspondente produziu efeitos.

6. O Instituto informara o Instituto de Marcas do Benelux ou o servi¢o
central da propriedade industrial do Estado-Membro em questdo acerca
do pedido de reivindicagdo de antiguidade, uma vez que o mesmo
tenha sido aceite pelo Instituto.

7. O Presidente do Instituto pode determinar que as provas a apre-
sentar pelo titular do registo internacional sejam menos exigentes do
que as enunciadas no n.° 1 g), desde que as informagdes requeridas
estejam disponiveis para o Instituto a partir de outras fontes.
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Regra 111
Decisdoes que afectam as reivindicagdoes de antiguidade

Se uma reivindicagdo de antiguidade feita em conformidade com o n.°
1 do artigo 148.° do regulamento, ou comunicada nos termos da Regra
110 5), tiver sido retirada ou anulada pelo Instituto, o Instituto
informard o Secretariado Internacional em conformidade.

Regra 112
Analise dos motivos absolutos de recusa

1. Se, durante o exame nos termos do n.° 1 do artigo 149.° do regula-
mento, o Instituto considerar que, nos termos do n.° 1 do artigo 38.° do
regulamento, a marca que € objecto de extensdo territorial a Comuni-
dade Europeia ndo ¢ susceptivel de proteccdo para todas ou qualquer
parte dos produtos ou servigos para os quais foi registada pelo Secreta-
riado Internacional, o Instituto emitird uma notificagdo automatica de
recusa provisoria para o Secretariado Internacional, nos termos dos n.*
1 e 2 do artigo 5.° do Protocolo de Madrid e da Regra 17 1) do Regu-
lamento Comum.

Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se repre-
sentar nos processos perante o Instituto nos termos do n.° 1 do artigo
88.° do regulamento, a notifica¢do incluira um convite para a nomeagao
de um representante na acepgdo do n.° 1 do artigo 89.° do regulamento.

A notificagdo de recusa provisoria indicard as razdes em que se baseia
e especificara um prazo no qual o titular do registo internacional
podera apresentar as suas observacdes e, se for o caso, tera de nomear
um representante.

O prazo comegara no dia em que o Instituto emitir a recusa provisoria.

2. Se, durante o exame nos termos do n.° 1 do artigo 149.° do regula-
mento, o Instituto considerar que, nos termos do n.° 2 do artigo 38.° do
regulamento, o registo da marca deve estar sujeito a uma declaragdo
pelo titular do registo internacional em que o mesmo renuncie a qual-
quer direito exclusivo sobre um elemento da marca desprovido de
caracter distintivo, a notificagdo de recusa automatica da proteccio
provisoria nos termos do n.° 1 indicard que sera recusada protecgdo ao
registo internacional, se a declaracdo em questdo ndo for apresentada
dentro do prazo especificado.

3. Se, durante o exame nos termos do n.° 1 do artigo 149.° do regula-
mento, o Instituto considerar que o registo internacional que designe a
Comunidade Europeia ndo contém a indicacdo de uma segunda lingua
nos termos da Regra 126 do presente regulamento e da Regra 9 5) g)
ii) do Regulamento Comum, o Instituto emitira uma notificacio
automatica de recusa provisoria, nos termos dos n.* 1 e 2 do artigo
5.° do Protocolo de Madrid e da Regra 17 1) do Regulamento Comum,
para o Secretariado Internacional. Ser@o aplicaveis a segunda, terceira e
quarta frases do n.° 1.

4. Se o titular do registo internacional ndo corrigir o motivo da recusa
de proteccdo dentro do prazo ou ndo satisfizer a condi¢do estabelecida
no n.° 2 ou, se for o caso, ndo nomear um representante ou nao indicar
uma segunda lingua, o Instituto tomara uma decisdo recusando a
protecgdo, no todo ou em parte, dos produtos e servigos para os quais
foi feito o registo internacional. A decisdo é susceptivel de recurso nos
termos dos artigos 57.° a 63.° do regulamento.

5. Se, até ao inicio do periodo de oposigdo referido no n.° 2 do artigo
151.° do regulamento, o Instituto nao tiver emitido uma notificacdo
automatica de recusa provisoria nos termos do n.° 1, o Instituto enviara
uma declaragdo de concessdo da protecgdo ao Secretariado Interna-
cional, indicando que a andlise dos motivos absolutos de recusa nos
termos do artigo 38.° do regulamento foi concluida, mas que o registo
internacional esta ainda sujeito a oposigdes ou observagdes de terceiros.
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Regra 113

Notificagdo de recusas provisorias automaticas ao Secretariado
Internacional

1. A notificagdo de recusa provisoria automatica da proteccdo do
Registo internacional, no todo ou em parte, nos termos da Regra 112,
sera enviada ao Secretariado Internacional e incluira:

a) o numero do registo internacional;

b) todos os motivos em que a recusa provisoOria se baseia, juntamente
com uma referéncia as disposigdes correspondentes do regulamento;

c) a indicagdo de que a recusa provisoria da protecgao sera confirmada
por uma decisdo do Instituto, se o titular do registo internacional
ndo ultrapassar os motivos de recusa, apresentando as suas obser-
vagdes ao Instituto num prazo de dois meses a partir da data em
que o Instituto emitir a recusa provisoria;

d) se a recusa provisoria disser respeito apenas a parte dos produtos e
servigos, a indicacdo desses produtos e servicos.

2. Relativamente a cada notificagdo de recusa provisoria automatica
emitida nos termos do n.° 1, e caso o prazo para apresentacdo de uma
oposi¢ao tenha expirado e ndo tenha sido emitida nenhuma recusa
provisoria com base numa oposi¢do nos termos da Regra 115 1), o
Instituto comunicara ao Secretariado Internacional o seguinte:

a) no caso de a recusa provisoria ter sido retirada, em consequéncia de
procedimentos encetados perante o Instituto, o facto de que a marca
esta protegida na Comunidade Europeia;

b) caso uma decisdo de recusa de proteccdo da marca tenha transitado
em julgado, quando aplicavel, apds um recurso ao abrigo do artigo
57.° do regulamento ou um recurso ao abrigo do artigo 63.° do regu-
lamento, o facto de que a proteccdo da marca ¢é recusada na
Comunidade Europeia;

c) caso a recusa ou renuncia nos termos das alineas a) ou b) apenas
digam respeito a parte dos produtos e servigos, os produtos e
servigos relativamente aos quais a marca esta protegida na Comuni-
dade Europeia.

Regra 114
Processos de oposicao

1. Se for apresentada oposi¢do contra um registo internacional que
designe a Comunidade Europeia nos termos do artigo 151.° do regula-
mento, o acto de oposi¢do incluira:

a) o numero do registo internacional contra o qual foi apresentada
oposicao;

b) uma indicagdo dos produtos e servigos que constam do registo inter-
nacional contra o qual ¢ apresentada oposicdo;

¢) o nome do titular do registo internacional,

d) as indicagdes e elementos referidos na Regra 15 2) b), ¢) e d) e 3).

2. Serdo aplicaveis as Regras 15 1) e 16 a 22, sem prejuizo do
seguinte:

a) qualquer referéncia a um pedido de registo de marca comunitaria
sera entendida como uma referéncia a um registo internacional;

b) qualquer referéncia a uma desisténcia do pedido de registo de marca
comunitaria serd entendida como uma referéncia a rentiincia do
registo internacional no que respeita 8 Comunidade Europeia;

c) qualquer referéncia ao requerente sera entendida como uma
referéncia ao titular do registo internacional.

3. Se for depositado antes de expirar o periodo de seis meses referido
no n.° 2 do artigo 151.° do regulamento, o acto oposi¢do sera conside-
rado com tendo sido depositado no primeiro dia apds a expiragdo do
periodo de seis meses. A aplicacdo do disposto na segunda frase do
n.° 3 do artigo 42.° do regulamento ndo sera afectada.



1995R2868 — PT — 27.10.2003 — 001.001 — 54

ymi

4. Se o titular do registo internacional estiver obrigado a fazer-se
representar nos processos perante o Instituto nos termos do n.° 2 do
artigo 88.° do regulamento, e se ndo tiver ainda nomeado um represen-
tante na acepg¢ao do n.° 1 do artigo 89.° do regulamento, a comunicagao
da oposigdo ao titular do registo internacional nos termos da Regra 19
incluird o convite para nomear um representante, na acepgao do n.° 1
do artigo 89.° do regulamento, num periodo de dois meses a partir da
data de notifica¢do da comunicagio.

Se o titular do registo internacional ndo nomear um representante
dentro desse periodo, o Instituto tomard uma decisdo recusando a
proteccao do registo internacional.

5. O processo de oposi¢do serd suspenso se uma recusa provisoria
automatica da proteccdo for ou tiver sido emitida nos termos da Regra
112. Se a recusa provisoria automatica levar a uma decisdo de recusa
de proteccdo da marca transitada em julgado, o Instituto ndo tomara
decisdes quanto a oposigdo e restituird a taxa de oposigdo, ndo sendo
tomada qualquer decisdo sobre a reparticdo das custas.

Regra 115
Notificagdo de recusas provisorias com base numa oposicao

1. Se uma oposigdo contra um registo internacional for apresentada no
Instituto, nos termos do n.° 2 do artigo 151.° do regulamento, ou for
considerada como tendo sido apresentada, nos termos da Regra 114
3), o Instituto enviard ao Secretariado Internacional uma notificacdo
de recusa provisoria da protec¢do com base numa oposicdo.

2. A notificagdo de recusa provisoria da proteccdo com base numa
oposicao incluira:

a) o numero do registo internacional;

b) a indicagdo de que a recusa ¢ baseada no facto de ter sido deposi-
tada uma oposicdo, juntamente com uma referéncia as disposigdes
do artigo 8.° do regulamento em que a oposi¢ao se fundamenta;

¢) o nome e o endereco da parte que apresenta a oposi¢ao.

3. Se a oposigdo for baseada num pedido ou registo de marca, a noti-
ficacdo referida no n.° 2 conterd as seguintes indicagdes:

1) a data do depdsito, a data do registo e, se a houver, a data de prio-
ridade,

ii) o nimero do deposito e, caso seja diferente, o nimero do registo,
iii) o nome e enderego do titular,

iv) uma reprodugdo da marca, e

v) a lista de produtos e servicos em que a oposigdo se baseia.

4. Se a recusa provisoria se referir apenas a parte dos produtos e
servigos, a notificacdo referida no n.° 2 indicara esses produtos e
Servigos.

5. O Instituto comunicara ao Secretariado Internacional o seguinte:

a) no caso de, em resultado de um processo de oposigdo, a recusa
provisoria ter sido retirada, o facto de que a marca esta protegida
na Comunidade Europeia;

b) no caso de uma decisdo de recusar a protec¢do da marca ter transi-
tado em julgado, quando aplicavel, apdés um recurso nos termos do
artigo 57.° do regulamento ou de uma acgio ao abrigo do artigo 63.°
do regulamento, o facto de que protec¢do da marca é recusada na
Comunidade Europeia;

¢) no caso de a recusa nos termos da alinea a) ou b) se referir apenas a
parte dos produtos e servigos, os produtos e servigos para os quais a
marca estd protegida na Comunidade Europeia.

6. Se, para um mesmo registo internacional, tiver sido emitida mais
do que uma recusa provisoria, nos termos da Regra 112 1), 2) ou do
n.° 1 desta regra, a comunicagdo referida no n.° 5 do presente artigo
referir-se-a a recusa de proteccdo total ou parcial da marca conforme
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resulte do conjunto de processos ao abrigo dos artigos 149.° e 151.° do
regulamento.

Regra 116
Declaracio de concessdo de proteccio

1. Se o Instituto ndo tiver emitido uma notificagdo automatica de
recusa provisoria nos termos da Regra 112 e nenhuma oposigdo tiver
sido recebida pelo Instituto dentro do periodo de oposicdo referido no
n.° 2 do artigo 151.° do regulamento e o Instituto ndo tiver emitido uma
notificacdo automatica de recusa provisoria em resultado de obser-
vagdes de terceiros registadas, o Instituto enviard uma [nova]
declaracdo de concessdo de protec¢do ao Secretariado Internacional,
indicando que a marca esta protegida na Comunidade Europeia.

2. Para os fins do n.° 2 do artigo 146.° do regulamento, a nova decla-
racdo de concessdo de proteccdo referida no n.° 1 terd os mesmos
efeitos que uma declaragdo pelo Instituto de que foi retirado um acto
de recusa.

Regra 117
Notificacdo de nulidade ao Secretariado Internacional

1. Se, nos termos do artigo 56.° ou 96.° e do artigo 153.° do regula-
mento, os efeitos de um registo internacional que designe a
Comunidade Europeia tiverem sido declarados nulos e se essa decisdao
tiver transitado em julgado, o Instituto notificara o Secretariado Inter-
nacional em conformidade.

2. A notificagdo sera datada e incluira:

a) a indicagdo de que a nulidade foi pronunciada pelo Instituto, ou a
indicagdo do tribunal de marcas comunitarias que pronunciou a nuli-

dade;

b) a indicagdo sobre se a nulidade foi pronunciada sob a forma de
revogacdo dos direitos do titular do registo internacional, de uma
declara¢do de nulidade da marca com base em motivos absolutos
ou de uma declaracdo de nulidade da marca com base em motivos
relativos;

¢) a indicagdo de que a decisdo que pronunciou a nulidade ja ndo ¢
susceptivel de recurso;

d) o nimero do registo internacional;
e) o nome do titular do registo internacional;

f) caso a nulidade ndo diga respeito a todos os produtos e servigos, 0s
produtos e servicos relativamente aos quais a nulidade foi pronun-
ciada ou aqueles relativamente aos quais a nulidade nao foi
pronunciada;

g) a data em que a nulidade foi pronunciada, juntamente com a indi-
cacdo sobre se a nulidade tem efeitos a partir dessa data ou ex tunc.

Regra 118
Efeito legal do registo de transmissoes

Para efeitos do artigo 17.°, e também em combina¢do com os n.°s 1 ou
2 do artigo 23.° e com o artigo 24.° do regulamento, a inscri¢do de uma
mudanga da titularidade do registo internacional no registo interna-
cional substituira a inscricdo de uma transmissdo no registo de marcas
comunitarias.

Regra 119

Efeitos juridicos do registo de licencas e outros direitos

Para efeitos dos artigos 19.°, 20.°, 21.° e 22.°, e também em combinacao
com o artigo 23.° e o artigo 24.° do regulamento, a inscricdo de uma
licenga ou uma limitagdo do direito de disposi¢do do titular relativa-
mente ao registo internacional no registo internacional substituira o
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registo de uma licenca, um direito real, uma execugdo for¢ada ou um
processo de insolvéncia no registo de marcas comunitarias.

Regra 120

Exame de pedidos de registos de transmissoes, licencas ou limi-
tacoes do direito de disposiciao do titular

1. Se um pedido de registo de uma alteragdo na titularidade, de uma
licenga ou de uma limitagdo do direito de disposicdo do titular for
depositado perante o Instituto por uma pessoa que nao o titular do
registo internacional, o Instituto recusar-se-a4 a transmitir o pedido ao
Secretariado Internacional, caso o pedido ndo seja acompanhado por
uma prova da transmissdo, da licenga ou da limitacdo do direito de
disposigdo.

2. Se um pedido de registo da alteragdo ou cancelamento de uma
licenga ou a cessacdo de uma limitagdo do direito de disposicdo do
titular for depositado através do Instituto pelo titular do registo interna-
cional, o Instituto tomara uma decisao recusando transmitir o pedido ao
Secretariado Internacional, caso o pedido ndo seja acompanhado por
uma prova de que a licenca ja ndo existe ou foi alterada ou de que a
limitagdo do direito de disposicao foi suprimida.

Regra 121
Marcas colectivas

1. Se o registo internacional indicar que se baseia num pedido de base
ou num registo de base relativo a uma marca colectiva, marca de certi-
ficagdo ou marca de garantia, o registo internacional que designe a
Comunidade Europeia sera tratado como uma marca comunitaria colec-
tiva.

2. O titular do registo internacional apresentara o regulamento de
utilizagdo da marca, conforme previsto no artigo 65.° do regulamento
e na Regra 43, directamente ao Instituto num periodo de dois meses a
partir da data em que o Secretariado Internacional notificar o registo
internacional ao Instituto.

3. Uma notificacdo de recusa provisoria automatica, nos termos da
Regra 112, serd também emitida:

a) se existir um dos motivos de recusa previstos nos n.>* 1 ou 2, em
combinagdo com o n.° 3, do artigo 66.° do regulamento;

b) se o regulamento de utilizagdo da marca ndo tiver sido apresentado
em conformidade com o n.° 2.

Aplicar-se-80 as Regras 112 2), 3), e 113.

4. Sera publicado no Boletim das Marcas Comunitarias um anuncio
das alteracdes ao regulamento de utilizagdo da marca, nos termos do
artigo 69.° do regulamento.

Regra 122

Transformacio de um registo internacional num pedido de marca
nacional

1. Um pedido de transformacdo de um registo internacional que
designe a Comunidade Europeia num pedido de marca nacional nos
termos dos artigos 108.° e 154.° do regulamento incluira:

a) o numero de registo do registo internacional;

b) a data do registo internacional ou a data da designagdo da Comuni-
dade Europeia feita posteriormente ao registo internacional nos
termos do n.° 2 do artigo 3.°-ter do Protocolo de Madrid e, quando
aplicavel, pormenores relativos a reivindicacdo de prioridade do
registo internacional, nos termos do n.° 2 do artigo 154.° do regula-
mento, e pormenores relativos a reivindicagdo de antiguidade, nos
termos dos artigos 34.°, 35.° e 148.° do regulamento;

c) as indicagdes e elementos referidos na Regra 44 1) a), b), f) e g) e,
quando aplicavel, h) e k), e 2).
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2. Se for pedida transformagdo nos termos do n.° 5 do artigo 108.° e
do artigo 154.° do regulamento, no caso de ndo se ter procedido a reno-
vagdo do registo internacional que designe a Comunidade Europeia, o
pedido referido no n.° 1 incluirda uma indicacdo para esse efeito e a data
em que a protecgdo expirou. O periodo de trés meses previsto no n.° 5
do artigo 108.° do regulamento comegara a contar no dia seguinte ao
ultimo dia em que a renovacdo pode ainda ser efectuada nos termos
do n.° 4 do artigo 7.° do Protocolo de Madrid;

3. As Regras 45, 46 2) a) e c), e 47 aplicar-se-ao mutatis mutandis.

Regra 123

Transformagio de um registo internacional numa designagio de
um Estado-Membro como parte contratante do Protocolo de
Madrid ou do Acordo de Madrid

1. Um pedido de transformacdo de um registo internacional que
designe a Comunidade Europeia numa designagdo de um Estado-
-Membro que seja parte contratante do Protocolo de Madrid ou do
Acordo de Madrid nos termos do artigo 154.° do regulamento incluira
as indicacdes e elementos referidos na Regra 122 1) e 2).

2. A Regra 45 aplicar-se-a mutatis mutandis. O Instituto rejeitara
também o pedido de transformagdo se as condigdes para designar o
Estado-Membro que seja parte contratante do Protocolo de Madrid ou
do Acordo de Madrid ndo tiverem sido satisfeitas tanto na data da
designacdo da Comunidade Europeia como na data em que o pedido
de transformacdo foi recebido ou, nos termos da segunda frase do n.°
1 do artigo 109.° do regulamento, for considerado com tendo sido rece-
bido pelo Instituto.

3. A Regra 46 2) a) e c) aplicar-se-a mutatis mutandis. A publicagdo
do pedido de transformagdo incluird também a indicacdo de que foi
pedida a transformagfo numa designagdo de um Estado-Membro que
seja parte contratante do Protocolo de Madrid ou do Acordo de Madrid,
nos termos do artigo 154.° do regulamento.

4. Se o pedido de transformagdo satisfizer os requisitos do regula-
mento e as presentes regras, o Instituto transmiti-lo-a sem demora ao
Secretariado Internacional. O Instituto informara o titular do registo
internacional da data da transmissdo.

Regra 124

Transformagio de um registo internacional que designe a Comuni-
dade Europeia num pedido de marca comunitaria

1. Para ser considerado como uma transformagdo de um registo inter-
nacional que foi cancelado a pedido do instituto de origem pelo
Secretariado Internacional, nos termos do artigo 9.°quinquies do Proto-
colo de Madrid e em conformidade com o artigo 156.° do regulamento,
um pedido de marca comunitiria tem de incluir uma indicagdo para
esse efeito. Essa indicagdo tem de ser feita aquando do depdsito do
pedido.

2. O pedido incluira, além das indicagdes e elementos referidos na
Regra 1,

a) a indicagdo do numero do registo internacional que foi cancelado;

b) a data em que o registo internacional foi cancelado pelo Secreta-
riado Internacional;

¢) conforme o caso, a data do registo internacional, nos termos do n.° 4
do artigo 3.° do Protocolo de Madrid, ou a data de inscrigdo da
extensdo territorial a Comunidade Europeia feita posteriormente ao
registo internacional, nos termos do n.° 2 do artigo 3.°-ter do Proto-
colo de Madrid;

d) quando aplicavel, a data da prioridade reivindicada no pedido inter-
nacional, tal como inscrita no registo internacional mantido pelo
Secretariado Internacional.
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3. Se, durante o exame previsto na Regra 9 3), o Instituto considerar
que o pedido ndo foi depositado no prazo de trés meses a partir da data
em que o registo internacional foi cancelado pelo Secretariado Interna-
cional ou que os produtos e servigos para 0s quais a marca comunitaria
pretende ser registada ndo estiverem incluidos na lista de produtos e
servigos para os quais o registo internacional foi registado relativa-
mente 3 Comunidade Europeia, o Instituto convidard o requerente a
corrigir as irregularidades detectadas e, em particular, a limitar a lista
de produtos e servigos aos produtos e servigos que estavam incluidos
na lista de produtos e servigos para os quais o registo internacional foi
registado relativamente a Comunidade Europeia, no prazo que esta
especificar.

4. Se as irregularidades referidas no n.° 3 ndo forem corrigidas dentro
do prazo, perder-se-a o direito a data do registo internacional ou a data
da extensdo territorial e, se for o caso, a data da prioridade do registo
internacional.

Parte C

Comunicagcoes

Regra 125

Comunicacdes com o Secretariado Internacional e formularios elec-
tronicos

1. As comunicagdes com o Secretariado Internacional processar-se-ao
do modo e no formato acordado entre o Secretariado Internacional e o
Instituto, de preferéncia através de meios electronicos.

2. Qualquer referéncia a formularios sera interpretada como incluindo
os formatos disponibilizados em formato electronico.

Regra 126
Uso das linguas

Para efeitos da aplicagcdo do regulamento e das presentes regras aos
registos internacionais que designem a Comunidade Europeia, a lingua
do depédsito do pedido internacional serd a lingua do processo na
acepcdo do n.° 4 do artigo 115.° do regulamento, e a segunda lingua
indicada no pedido internacional serd a segunda lingua na acepgdo do
n.° 3 do artigo 115.° do regulamento.

Artigo 2.°
Disposigoes transitorias

1.  Os pedidos de registo de uma marca comunitaria apresentados
durante os trés meses anteriores a data fixada nos termos do n.° 3 do
artigo 143.° do regulamento serdo marcados pelo Instituto mediante
aposi¢do em cada um deles da data de apresentagdo estabelecida em
conformidade com essa disposi¢do e da data de recepcdo efectiva do
pedido.

2. Relativamente a esses pedidos, o prazo de prioridade de seis
meses previsto nos artigos 29.° e 33.° do regulamento sera calculado a
partir da data fixada nos termos do n.° 3 do artigo 143.° do regula-
mento.

3. O Instituto pode fornecer um recibo ao requerente antes da data
fixada nos termos do n.° 3 do artigo 143.° do regulamento.

4. O Instituto pode examinar esses pedidos antes da data fixada nos
termos do n.° 3 do artigo 143.° do regulamento e entrar em contacto
com o requerente com vista a correccdo de eventuais irregularidades
antes dessa mesma data. Qualquer decisdo relativa a esses pedidos so
pode ser tomada apds a referida data.
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5. O Instituto ndo procedera a qualquer investigagdo, em conformi-
dade com o n.° 1 do artigo 39.° do regulamento, relativamente a esses
pedidos, independentemente de os mesmos terem ou nao sido objecto
de uma reivindicagdo de prioridade, nos termos dos artigos 29.° ou
33.° do regulamento.

6. No caso de a data de receppdo de um pedido de registo de uma
marca comunitdria pelo Instituto, pelo servico central da propriedade
industrial de um Estado-membro ou pelo Instituto de Marcas do
Benelux ser anterior ao inicio do periodo de trés meses previsto no
n.° 4 do artigo 143.° do regulamento, considerar-se-a que o pedido nio
foi apresentado. O requerente sera informado desse facto e o pedido
ser-lhe-a devolvido.

Artigo 3.°

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte ao da
sua publicagdo no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento € obrigatério em todos os seus elementos e
directamente aplicavel em todos os Estados-Membros.



