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REGISTO COMERCIAL CADUCIDADE

NOME DE ESTABELECIMENTO

Sumario

A accgao de anulacgao de registo de nome de estabelecimento comercial deve
ser proposta no prazo de um ano, nos termos do art. 2872 n? 1 do Cddigo Civil,
sob pena de caducidade.

Texto Integral

Processo n.? 3366/08

Acordam no Tribunal da Relacao do Porto:

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, B.......... , Lda, intentou contra
Coernn. , Lda., accao de anulacao de registo do nome de estabelecimento n.2
43 540 “D.......... ”, a favor da Ré. A accao foi apresentada em juizo, com data

de 21 de Novembro de 2002.

A Ré contestou, defendeu-se, por excepcao, invocando a caducidade do pedido
de anulacgao do registo e do direito de prioridade. Defendeu-se, ainda, por
impugnacao.

Concluiu pela improcedéncia da accgao e pela sua absolvigao do pedido.

A Autora replicou, concluindo como na peticao inicial.
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Na fase do saneamento, foi proferida decisao que, julgando a acgao
procedente, declarou anulado o registo n.2 43.450, do nome de
estabelecimento “D.......... ”, a favor da Ré.

Inconformada, a Ré apelou para esta Relagao, terminando a sua alegagao com
as conclusoes que, a seguir, se transcrevem:

1 - As acgoes de anulacao de registo previstas nos n.2 3 e 4 do Art° 5° do D.L.
16/95 (C.PI.) sao apenas as de anulacao de denominagoes sociais ou de firmas.
2 - A anulagdo do nome de estabelecimento nao esta contemplada naquelas
disposigoes, pelo que o prazo para a respectiva propositura nao € o ali referido
(10 anos).

3 - O disposto no n. 5 do Art.° 214 do mesmo Cddigo refere-se exclusivamente
ao registo da marca, e nao ao do nome do estabelecimento, nao sendo
aplicavel a este.

4 - O prazo para a propositura da Acgao de anulacao de registo ¢ de um ano,
nos termos do disposto no Art° 287 do C.P.C..

5 - A presente accao foi proposta em prazo superior a um ano, tendo, por isso,
caducado o alegado direito da Autora de pedir a anulacgao.

6 - A excepcgao de caducidade do pedido de anulagao do registo, deduzida,
devera ser julgada procedente.

Sem prescindir,

7 - Nao tendo a A. efectuado reclamacgao quanto a prioridade no prazo de 2
meses prevista no Art°® 236 do C.P.I., nem tendo interposto recurso da decisao
do Instituto Nacional de Propriedade, Industrial no prazo de 3 meses previsto
no Art.° 38 do mesmo Cédigo, caducou o direito de invocar a sua prioridade.
8 - O entendimento de que mesmo assim ainda é possivel propor a acgao de
anulacgao de registo, esvazia por completo a regulamentacao das reclamagoes
e recursos previstos no CPI, confere uma latitude quase ilimitada a acgao de
anulacao e poe em causa a certeza e seguranca juridicas.

9 - Esta excepcao de caducidade devera igualmente ser julgada procedente.
10 - A sentenca recorrida violou, além do mais, o disposto nos arts. 10 e 287
do CC, 5,n.23e4, 214, n.25, 236 e 38 do CPL

Nas contra-alegacgoes, a parte contraria pugnou pela manutencao do julgado.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Na sentenca recorrida, consideraram-se como provados estes factos:

1. O registo do nome de estabelecimento n.2 43.450 D.......... da Ré foi
concedido conforme Aviso publicado no BPI n.2 5/2001, de 25.05.
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2. A Autora é requerente do pedido de registo do nome de estabelecimento n.2
43.631 D.......... .

3. Conforme Aviso publicado no BPI n.2 11/1999, foi dada publicidade ao
pedido de registo em 12.11.1999, do nome de estabelecimento n.?2 43.540
D.......... , em nome da Ré.

4. No Aviso do pedido de registo vinha inclusa uma notificagao dos servigos do
INPI para que a requerente fizesse juntar ao processo, documento
comprovativo de que a requerente possui o estabelecimento de modo efectivo
e nao ficticio.

5. Este documento s6 foi junto pela requerente ao processo em 30.12.1999.

6. A Autora apresentou em 21.12.1999, o pedido de registo n.2 43.631 para o
nome de estabelecimento D.......... , cfr. aviso publicado no BPI n.2 12/1999 de
31.03.2000.

7. Este pedido foi instruido com todos os documentos exigidos pelo CPI.

Delimitado o recurso pelas conclusoes extraidas das alegagoes da recorrente
(arts. 684, n.2 3 e 690, n.2 1 do CPC), entremos na apreciacao da problematica
em discussao.

Ao caso dos autos é aplicavel o Cédigo da Propriedade Industrial, aprovado
pelo DL n.2 16/95, de 24 de Janeiro, em face do disposto no art. 10 do DL n.¢
36/2003, de 5 de Marco. E um ponto pacifico. [1]

A uma primeira questao, no recurso, importa dar resposta:

Nao tendo a Autora feito uso, quer da reclamacao (para o que dispunha do
prazo de dois meses, a contar da data da publicagao do Boletim em que o
pedido de registo foi inserido art. 236 do CPI de 1995, como os demais
artigos a seguir citados sem mencao de origem), quer do recurso do despacho
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (para o que dispunha, em
principio, do prazo de trés meses a contar da data da publicacao do mesmo no
Boletim da Propriedade Industrial art. 39), poderia, ainda assim, socorrer-se
da accgao de anulagao do registo?

Ao contrario da Recorrente, afigura-se-nos que a resposta correcta a esta
questao é a positiva.

Nesta sede, vamos limitar-nos a subscrever a doutrina que ja foi adoptada,
quanto a marca no dominio do CPI de 1995 , pelo Ac. do STJ de 26 de
Janeiro de 1999, publicado no BM]J n.2 483, p. 248 e ss., em cujo Sumario,
esclarecidamente, se afirma que:

“I Ha dois meios legais de atacar o registo de uma marca: ou através do
recurso do respectivo despacho para o tribunal ou através da acgao de

3/7



anulacao.

IT _Aleinao impde a utilizacao deste ou daquele meio, deixando ao critério de
guem tiver interesse directo em atacar a concessao a escolha do processo a
utilizar, escolha essa que nao estd sujeita a qualquer condigdao que nao seja a
observancia de prazos de propositura diferentes, conforme se opte pelo
recurso ou pela acgao”. [2]

A questao, de maior delicadeza, a responder sobre a qual, nao vimos
jurisprudéncia publicada é outra: a de averiguar qual é, no ambito de
aplicagao do CPI de 1995, o prazo de propositura da accao de anulagao do
registo do nome de estabelecimento, uma vez que o regime particular relativo
ao nome e insignia de estabelecimento (Capitulo VI, do Titulo II) ndo contém
uma regra que o defina.

Na sentenca, julgou-se que esse prazo ¢ o de 10 anos, invocando-se, para tal,
as disposicoes dos arts. 5, n.24 e 214, n.2 5 (que a Recorrida, também,
invocou, por analogia).

Dispoe o art. 5, n.2 4, que “as acgoes de anulagao decorrentes do disposto no
numero anterior, sé sao admissiveis no prazo maximo de 10 anos a contar da
constituicao da sociedade, salvo se forem propostas pelo Ministério Publico”.
Esta disposicao refere-se, contudo, apenas, as acgoes de anulagao de
denominacoes sociais ou firmas confundiveis com os registos de marca,
denominacoes de origem, nomes e insignias de estabelecimento.

Dispoe, por sua vez, o art. 214, n.2 5, que “as acgoes de anulacao poderao ser
propostas dentro do prazo de 10 anos a contar do despacho de concessao do
registo, ...”.

Insere-se esta disposi¢cao no regime particular de propriedade industrial
relativo a marca (capitulo IV do Titulo II).

Argumenta-se, em especial, no sentido da aplicagao desta norma por analogia
a hipétese do prazo de propositura da acgao de anulagao do registo do nome,
com a “coeréncia da lei”, ao remeter, por exemplo, nos arts. 231, n.2 1, al. e)
(sobre “excepgoes a proteccao” do nome e insignia) e 268, n.2 2 (sobre a
“violagao de direitos de nome e insignia”), para o regime da marca.
Acrescentando-se que esse prazo de 10 anos veio a ser o estabelecido, no CPI
de 2003, agora, também, para o nome e insignia de estabelecimento (art. 266,
n.2 4) e para as denominacoes de origem e indicagcoes geograficas (art. 314,
n.2 2).
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Cremos, porém, e apesar de estarmos num terreno propicio ao surgimento das
mais variadas duvidas, ndao ser esse o melhor entendimento.

Como sabemos, nome de estabelecimento ¢ o sinal nominativo que designa ou
individualiza um estabelecimento, visando essencialmente distingui-lo de
estabelecimento(s) de tipo idéntico ou similar pertencente(s) a outro(s) titular
(es) (a definicao é de Jorge Manuel Coutinho de Abreu). [3]

Nome e insignia de estabelecimento sao ambos sinais distintivos de empresas.
[4]

Incluem-se no grupo dos chamados “sinais distintivos de comércio”, de que
fazem parte, também, as marcas, denominagoes de origem e indicacgoes
geograficas, recompensas (sinais distintivos de produtos), além das firmas e
denominacgoes (sinais distintivos dos comerciantes e outros sujeitos).

O estudo cientifico dos sinais distintivos de comércio cabe ao chamado “direito
industrial” ou “direito da propriedade industrial”, no ambito do direito
comercial.

Entre os sinais distintivos, a marca é, sem duvida, o mais importante,
sucedendo que varias das normas do correspondente regime juridico sao
aplicaveis, por remissao, aos demais sinais distintivos. [5]

Se analisarmos, um por um, todos os regimes juridicos dos direitos de
propriedade industrial, constantes do CPI, verificamos que s6 em relacao a
marca existe uma norma que especialmente preveja um prazo para a
propositura da acgao de anulacao: o citado art. 214, n.2 5 (preceito, para o
qual, nenhum dos outros regimes particulares de propriedade industrial faz
remissao). [6]

A accao de anulacgao dos titulos de propriedade industrial encontra-se prevista
na Parte Geral do Cddigo (no art. 34, Capitulo IV, dedicado a “extingao dos
direitos de propriedade industrial”).

Este artigo nao contém qualquer prazo para a arguicao da anulabilidade. [7]

Nao obstante, julgamos nao se estar, aqui, perante uma verdadeira lacuna (cfr.
art. 10 do Céd. Civil).

Na verdade, para se poder falar de uma lacuna era preciso que nao houvesse
disposicdao que se aplicasse directamente 4 matéria em causa, que nao
houvesse direito subsididrio.

E essa disposicao existe, no Direito Civil (regime comum), a respeito da
anulabilidade: o art. 287, n.2 1, do Cdédigo Civil, que estabelece o prazo de um
ano para o exercicio do direito de acgdo. [8]/[9]/[10]/[11]
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No caso dos autos:

Considerando que o despacho de concessao do registo do nome de
estabelecimento “D.......... ” a favor da Ré foi publicado no Boletim da
Propriedade Industrial, em apéndice ao Didrio da Republica de 30 de Agosto
de 2001.

Considerando o disposto no art. 29, n.2 1, no qual se prescreve que “os actos
que devem publicar-se, nos termos do presente diploma, serao levados ao
conhecimento das partes e do publico por meio da sua inserg¢dao no Boletim da
Propriedade Industrial”.

Chegamos a conclusao de que, dado o prazo previsto no art. 287, n.2 1 do Cad.
Civil, a data da propositura da accao de anulagao, ja havia caducado o direito
de accao.

Decisao:

Com os fundamentos expostos, acorda-se em, na procedéncia da apelagao,
revogar a decisao recorrida, declarando a accao improcedente e absolvendo a
RéC.......... , Lda. do pedido.

Custas, em ambas as instancias, a cargo da parte vencida.

Porto, 13 de Outubro de 2008

Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira
Manuel José Caimoto Jacome

Carlos Alberto Macedo Domingues

[1] O CPI de 2003 sofreu, entretanto, as alteragoes introduzidas pelo DL n.2
143/2008, DR 143 Série I de 2008-07-25.

[2] No mesmo sentido, ja se havia pronunciado o Ac. da RL de 17 de Fevereiro
de 1994, publicado na CJ Ano XIX, Tomo I, p. 129, na esteira da doutrina
sustentada na RL] 84-263. Pode ver-se, também, o CPI de 1940 anotado, 4.2
ed., p. 151, do Ex.m.? Senhor Conselheiro Ruy de Matos Corte Real.

[3] Curso de Direito Comercial, volume I, 6.2 ed., p. 340.

[4] Entre estes, é também, geralmente, referenciado o logétipo. Cfr. porém,
Coutinho de Abreu, obra citada, p. 409.

[5] Cfr. Luis M. Couto Gongalves, Manual de Direito Industrial, p. 33.

[6] Como aludimos ja, o CPI de 2003 ampliou o leque de casos em que se
estabelece especialmente um prazo de propositura de acgao de anulagao,
fazendo-o, ndao s6 no regime da marca, mas também, ao tratar do nome e
insignia, e das denominagoes de origem e indicagoes geograficas.
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[7] O mesmo acontece no correspondente art. 34 do CPI de 2003.

[8] Escreve Luis Alberto de Carvalho Fernandes, no seu estudo “A Nova
Disciplina das Invalidades dos Direitos Industriais, in Direito Industrial, vol. IV,
p. 80, que:

“Nao se contém, no art. 34, como ja nao se continha no artigo correspondente
do Cédigo de 1995, qualquer norma, paralela da do n.2 2 do art. 33, sobre o
prazo de arguicao da anulabilidade.

Assim, no plano geral em que ora nos situamos, entendemos dever recorrer-se
ao regime comum do art. 287, n.2 1 do Cddigo Civil, aplicado
correspondentemente. Dai resulta ser tal prazo, em regra, de um ano, contado
do momento em que a pessoa com legitimidade para invocar a anulabilidade
tem conhecimento da causa em que ela se funda”.

[9] Sobre a analogia e a lei comercial, v. José de Oliveira Ascencao, Direito
Comercial, volume I, p. 41 e ss.

[10] Conforme Antonio Menezes Cordeiro, Manual de Direito Comercial, 2.2
ed., p. 151, a matéria da propriedade industrial, embora postule diversas
regras administrativas, é “visceralmente privada”.

[11] E o préprio Cédigo Civil a estabelecer, no art. 1303, n.2 2, que séo
subsidiariamente aplicaveis ao regime dos direitos de propriedade industrial
as disposigoes do mesmo Cddigo, “quando se harmonizem com a natureza
daqueles direitos e nao contrariem o regime para eles especialmente
estabelecido”.
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