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I- As firmas e denominacgoes devem ser distintivas e ndao susceptiveis de
confusao ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo ambito de
exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusao de elementos utilizados
por outras ja registadas, ou com designacoes de instituigdoes notoriamente
conhecidas.

II-A firma da sociedade constituida por denominacgao particular ou por
denominacao e nome ou firma de socio nao pode ser idéntica a firma registada
de outra sociedade, ou por tal foram semelhante que possa induzir em erro.
III-A preocupacao do legislador centrou-se, pois, na nao verificacao de
semelhancas relevantes entre os sinais distintivos das firmas, denominacoes
ou marcas em confronto para que o consumidor médio, num exame imediato,
nao seja induzido em erro quanto a respectiva titularidade.

IV- Essa afericao, porém, deve ter em consideracao o conteudo global dos
varios sinais distintivos, acima referidos, sendo irrelevante a existéncia de
elementos comuns entre eles, sempre que a individualizagao entre os
elementos a comparar continue a ser possivel.

V-Tendo a Apelante sede no Continente e a Apelada sede na Ilha da Madeira, a
confusao que se pudesse gerar entre os consumidores em relacao a cada uma
destas sociedades, no sentido de as considerarem apenas uma sociedade,
sempre se afiguraria de dificil compreensao. E, ainda que essa confusao se

1/11


https://jurisprudencia.pt/
https://jurisprudencia.pt/

gerasse, a verdade é que a prejudicada sempre seria a sociedade Apelada,
circunscrita que se encontra geograficamente a uma menor acessibilidade do
publico em geral.

VI- Atentas as relag0es comerciais mantidas entre ambas as sociedades,
sempre a ora Apelante teve conhecimento do facto cuja perda agora pretende,
pelo que o exercicio desse direito neste momento sempre se afigura como um
verdadeiro abuso a que o Direito nao pode dar guarida, sob pena de
procedermos a inversao dos valores que subjazem a sua aplicagao, conforme
decorre do disposto no artigo 334.2 do Cédigo Civil.

VI-A arguicao da violagao do principio da novidade estd também, enquanto
bem patrimonial protegido pelo Direito, sujeita a observancia do prazo de
caducidade que, neste particular, € de um ano, por recurso ao prazo geral e
atenta a auséncia de disposicao do RNPC ou do Cédigo das Sociedades
Comerciais que concretamente preveja um qualquer outro prazo, conforme
decorre do disposto no artigo 287.2 do Cédigo Civil [prazo que é de
caducidade e nao de nulidade, uma vez este vicio ndao se encontra enumerado
no artigo 44.2 do Cddigo das Sociedades Comerciais].

Texto Integral

Acordam na 7.2 Seccao do Tribunal da Relacao de Lisboa
I. RELATORIO

A sociedade M. - ... para Automoveis e Camiodes, SA, interpos recurso de
impugnacao judicial da decisao proferida pelo Sr. Presidente do Instituto de
Registos e Notariado, IP, que indeferiu o pedido de declaracao de perda do
direito ao uso da denominacao da sociedade MM. - ... ... , Lda.

Para o efeito, fundamentou o seu pedido nos seguintes factos:

- E uma sociedade constituida por escritura lavrada no 1.2 Cartério Notarial de
L... no dia 21.08.19...e registada desde o dia 25.09.19...;

- E titular do logotipo n.2 ... "MP M." desde 17.02.19...;

- E titular de trés marcas caracterizadas pela expressdo "M.", registadas desde
o ano de 2003;

- E titular do nome de estabelecimento "M.";

- A actividade da recorrente é a comercializagao e importagao de pecas para
automoveis e camides em todo o territério nacional;

- Posteriormente a sua constituicao, foi constituida uma sociedade sob a firma
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"MM. - ..., Lda", com sede no F..., registada desde 1987, que tem por objecto a
comercializagcdo de pecgas e acessorios para veiculos motorizados;

- Tratam-se de duas sociedades praticamente idénticas, ja que a palavra
"Madeira" nao tem qualquer eficacia distintiva, apenas referenciando uma
parte da area onde é exercido o seu comércio;

- A recorrente também desenvolve o seu comércio na Madeira;

- Os consumidores julgam que se trata da mesma sociedade.

Concluiu, assim que, por ter sido violado o artigo 33.2 do Decreto-Lei n.2
129/98, de 13 de Maio (principio da novidade ou do exclusivismo), deve ser
declarada a perda do direito ao direito ao uso da firma "MM. - Comércio de ...
Lda", na sequéncia do Acordao do Supremo Tribunal de Justica que indeferiu o
pedido de condenacao da ora recorrente por alegada concorréncia desleal
com aquela sociedade "MM. - ... .. , Lda".

A Sra. Conservadora indeferiu este pedido tendo sido interposto recurso desse
despacho. Apos ter sido ouvida a sociedade "MM. - ..., Lda", foi elaborada uma
informacao pelo Sr. Conservador Auxiliar que concluiu pelo indeferimento da
pretensao da recorrente.

Sobre este parecer recaiu decisao do Sr. Presidente do Instituto de Registos e
Notariado, IP, nos seguintes termos: "Concordo", de acordo com os
fundamentos constantes naquele parecer.

O ora Apelante/recorrente alegou ainda que é falso que tenha dado
autorizacao para o uso da denominagao cuja perda solicitou, razao pela qual
conclui que é falso o referido nos pontos 19 e 20 da referida informacao/
parecer. Sendo "Madeira" uma expressao genérica e sem eficacia distintiva, é
"M." que efectivamente fica na ideia do publico (fls. 2 a 19).

A Unica interessada no presente recurso, a sociedade "MM. - ..., Lda",
notificada do recurso hieradrquico interposto pela ora recorrente, pronunciou-
se no sentido que fosse proferido despacho de sustentacao da decisao
proferida pela Sra. Conservadora (fls. 51 a 52).

Anteriormente, ja tinha pugnado pelo indeferimento do pedido inicialmente
apresentado pela ora recorrente.

Tendo vista nos autos, o Ministério Publico emitiu parecer no sentido de
improcedéncia do presente recurso.
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Apés, o senhor Juiz de 1.2 Instancia proferiu decisao que julgou improcedente
o recurso de impugnacao judicial apresentado pela Requerente, mantendo a
decisao proferida pelo senhor Presidente do Instituto de Registos e Notariado,
IP.

Inconformada com o assim decidido, a Requente interpos recurso de Apelacao,
no ambito do qual formulou as seguintes conclusodes:

1. O juiz "a quo" interpretou erradamente a lei aplicavel - artigo 33° do
RRNPC (Decreto-Lei n°® 129/98, de 13 de Maio e suas alteracoes posteriores)
bem como o artigo 102 n°® 3 do Cddigo das Sociedades Comerciais - e até de
alguma forma considerou um facto - a possibilidade de confusao - com base no
seu critério pessoal sem apurar sequer se era ou nao verdadeiro, o que vai ao
arrepio da doutrina e jurisprudéncia pacificas e até daquilo que resulta de
acordaos ja transitados e mesmo do parecer do Professor Doutor NOGUEIRA
SERENS junto ao processo.

2. Os critérios de aplicacao destas disposicoes legais hd muito que estao
firmados sendo de destacar o seguinte: a) Em primeiro lugar, por todos, ja que
se repetem quase em todos os Acordaos cita-se o Ac. da Relacao de Lisboa de
23-10-2001 (in www.dgsi.pt) muito bem fundamentado que entre outros
aspectos conclui "O melhor critério para averiguar da susceptibilidade de
confusdo ou erro é o de fazer a comparacao entre a firma e denominacao a
constituir e a memoria que se possa ter da firma e denominacao ja
constituida" b) Outro aspecto a ter em conta é o facto de estarmos perante a
mesma actividade: cita-se por todos o Acordao da Relacao de Lisboa de
28-10-2004 (in www.dgsi.pt): "No juizo de sobre a confundibilidade entre
firmas e denominagodes sociais em cotejo dever-se-a ter em conta nao so as
actividades concretamente exercidas pela ré, mas também as actividades
permitidas e contidas no seu amplo objecto social, definido no contrato de
sociedade". c) Em resumo, citando um recente Acérdao do mesmo Tribunal da
Relacao de Lisboa de 13-07-2010 (in www.dgsi.pt): "Para a lei, na formulacao
do juizo sobre a nao susceptibilidade de confusao entre denominacgdes sociais,
deve-se tomar em conta a afinidade ou proximidade das actividades — artigo
33°nos 1, 2 e 5doDL n°129/98, de 13 de Maio." d) Finalmente, saliente-se
um ultimo aspecto que deve ser considerado de forma diversa do que foi
utilizado pelo despacho recorrido: é que o consumidor a ter em conta € o
homem médio mas nao o "dotado da normal diligéncia que pde nos seus actos"
mas antes “E o consumidor médio, ndo atento, e ndo o atento e esclarecido,
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qgue a lei visa proteger com a imposicao de novidade de firmas e marcas."
(Acérdao da Relacao de Lisboa de 01-10-1996 in www.dgsi.pt) ou para citar
um Acordao do Supremo Tribunal de Justica muito bem fundamentado e até
algo paradigmatico de 22-01-1997 (in Colectanea de Jurisprudéncia, Ac. do
ST]J, I-p. 67 e 68) "O principio da novidade ou da exclusividade das firmas tem
como causa final a nao confundibilidade pelo consumidor comum." e mais
adiante "isto vale por dizer que, quando se analisa um problema como o

vertente, ndao é tanto a perspectiva do técnico tranquilo no seu gabinete que
conta mas, sim, a do consumidor comum no corre-corre dos nossos tempos.."

3. O juiz "a quo", ao aplicar estes critérios, apesar de considerar que " o que
resulta da firma recorrente é tao-somente o vocabulo "M." e da sociedade em
confronto é o vocabulo "MM.", acabou por considerar que 0os mesmos nao se
confundiam, nem eram susceptiveis de confusao pelo publico, o que configura
uma errada interpretacao daqueles normativos.

4. Bem ao contrario do que decidiu o juiz "a quo" a possibilidade de confusao é
a nosso ver totalmente evidente, pois caso contrario entao teriamos que
admitir que era possivel coexistir no mercado sociedades com firmas iguais
mas onde bastaria acrescentar a localidade para afastar a aplicagao do
principio da novidade ou do exclusivismo: poderia entao existir a M. P, a M.
A.,aM. A, e por ai fora... E o mesmo que admitir a EDP P.,, A EDP M., a EDP
A.,aEDPA.ouaS.P,AS. A, aS. M, etc como entidades auténomas, de
socios diferentes etc.! Nao pode ser!

5. Mais: a susceptibilidade de confusdao que é o critério da lei, esta neste caso
mais do que configurado porque a confusao nao ¢ meramente susceptivel
antes verifica-se como foi dado como provado no acérdao do S.T.]. de
26/11/2009, ja transitado, que se junta, e onde ficou provado que a aqui
requerida ¢ identificada e associada pelos consumidores apenas pela
expressao M. (14. Factos provados) tal como a ora requerente e ai R. (21 e 22
factos provados) (doc. n.2 1).

6. Por fim diga-se que, se o juiz "a quo" tinha duvidas sobre a confundibilidade,
entao deveria ter apurado na 1.2 instancia, tal matéria: facil seria apurar essa
confundibilidade que qualquer uma das partes envolvidas nao contesta: antes
reconhece expressamente essa confundibilidade! Nao o tendo feito o juiz "a
quo" pobs-se a adivinhar se havia e em que condi¢des haveria confundibilidade,
0 que nao pode ser admissivel em matéria de facto como essa.
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7. Em conclusdo, a sentenga recorrida ndo aplicou correctamente os artigos
33° e 602 do RRNPC e 10°, n° 3 do C.S.C.

Conclui, assim, pela revogacgao da sentenca proferida e pela sua substituicao
por outra que declare a perda da firma da sociedade MM. — Comércio de
Pecgas e Acessorios, Lda, por violagao do artigo 33° do RRNPC (Decreto-Lei n°
129/98, de 13 de Maio e suas alteragoes posteriores).

Nao foram apresentadas contra-alegagoes de recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre proferir decisao.
II. FACTOS PROVADOS

1. Por apresentacao efectuada no dia 25.09.19..., foi inscrita na Conservatéria
do Registo Comercial de..., a constituicao da sociedade "M. - ..., SA", com sede
no C....

2. Por apresentacao efectuada no dia 02.12.19..., foi inscrita na Conservatoria
do Registo Comercial do F..., a constituicao da sociedade "MM. ..., Lda", com
sedeno F....

3. As sociedades identificadas em 1) e em 2) tiveram um socio comum, O.,
entre 02.12.1987 e 05.12.1990, data em que o referido socio cedeu a sua
quota a sociedade identificada em 2).

4. Por apresentacao efectuada no dia 05.12.19..., foi inscrita na matricula
atinente a sociedade identificada em 2), autorizacao de O. para que o seu
nome continuasse a figurar na firma social.

5. A recorrente é titular do logétipon.2 1... "MP M." desde 19..., das marcas
nacionais n.2 3... "MP M." e 3.... "M." desde 06.05.20... e 26.09.20...,
respectivamente.

6. A actividade da recorrente é a comercializagdao e importagcao de pecgas para
automoveis e camidoes em todo o territéorio nacional;

7. A actividade da sociedade identificada em 2) é comercializacao de pecas e

acessorios para veiculos motorizados, comercializacao de veiculos com motor
e reparacoes de veiculos motorizados.
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III. FUNDAMENTAGAO

A questdo submetida a apreciacao deste Tribunal de recurso é a de se saber se
deve ser declarada a perda do direito ao uso da denominacao da Apelada, MM.
- ..., Lda, por violagao do principio da novidade ou do exclusivismo, conforme é
defendido pela Apelante, M. - ... de ..., SA.

Sendo inquestiondvel que as conclusodes do recurso delimitam o ambito de
conhecimento das questoes por parte deste Tribunal, salvo quanto aquelas
que sao de conhecimento oficioso ou daquelas cuja decisao fique prejudicada
pela solucao dada a outras, cumpre analisar a questao colocada que, como
podemos constatar, foi ja objecto de duas decisOes, uma delas proferida pelo
Senhor Presidente do Instituto de Registos e Notariado, IP e uma outra pelo
Senhor Juiz de 1.2 Instancia, tendo ambas concluido pelo indeferimento da
pretensao da ora Apelante.

A questao cinge-se, assim, a saber se estas duas sociedades sao, entre si,
confundiveis pelos consumidores a que se destinam ocorrendo, como o
defende a Apelante, uma clara violagao do principio da novidade inscrito no
artigo 33.2 do Decreto-Lei n.2 129/98, de 13 de Maio e artigo 10., n.2 3, do
Cddigo das Sociedades Comerciais, que se passam a transcrever para uma
melhor compreensao.

Dispoe o citado artigo 332, o seguinte:

“1. As firmas e denominacgoes devem ser distintivas e ndao susceptiveis de
confusdo ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo ambito de
exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusao de elementos utilizados
por outras ja registadas, ou com designacgoes de instituigoes notoriamente
conhecidas.

2. Os juizos sobre a distingao e a nao susceptibilidade de confusao ou erro
devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicilio ou sede, a afinidade ou
aproximacao das suas actividades e o ambito territorial destas.

3. Nao sao admitidas denominacgdes constituidas exclusivamente por
vocabulos de uso corrente que permitam identificar ou se relacionem com
actividade, técnica ou produto, bem como toponimos e qualquer indicagao de
proveniéncia geografica.

4. A incorporacgao na firma ou denominacgao de sinais distintivos registados
esta sujeita a prova do seu uso legitimo.
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5. Nos juizos a que se refere o n.22 deve, ainda, ser considerada a existéncia
de nomes de estabelecimento, insignias, ou marcas que possam induzir em
erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

6. Para que se possam prevalecer do disposto no nimero anterior, os titulares
das marcas ou logétipos devem ter efectuado anteriormente prova do seu
direito junto do RNPC”.

Sob a epigrafe “Requisitos da Firma”, o artigo 10.2, n.2 3 do Cddigo das
Sociedades Comercias, dispoe:

“A firma da sociedade constituida por denominagao particular ou por
denominacao e nome ou firma de socio ndao pode ser idéntica a firma registada
de outra sociedade, ou por tal foram semelhante que possa indizir em erro”.

Do exposto resulta que a preocupacao do legislador centrou-se na nao
verificacao de semelhancas relevantes entre os sinais distintivos das firmas,
denominagdes ou marcas em confronto para que o consumidor médio, num
exame imediato, ndo seja induzido em erro quanto a respectiva titularidade.

Essa aferigcdo, porém, deve ter em consideracao o conteudo global dos varios
sinais distintivos, acima referidos, sendo irrelevante a existéncia de elementos
comuns entre eles, sempre que a individualizagao entre os elementos a
comparar continue a ser possivel.

No presente caso estd em apreciacao a ocorréncia ou nao da violagao de um
dos principios da firma, a saber, o da novidade ou exclusividade, que se
destina a dar a conhecer ao consumidor o nome com que 0 comerciante exerce
0 seu comércio.

Como podemos constatar pela simples comparacao entre as duas sociedades,
em ambas as firmas consta a expressao “M.”. Esta expressao, porém, no caso
da Apelada, nao surge de forma isolada, mas sim, acompanhada de um outro
vocabulo, no caso, “MADEIRA”, o que desde logo lhe confere uma percepgao
distinta que pode ser perceptivel por qualquer consumidor médio, sem
necessidade de qualquer exame atento ou necessidade de confronto.

Por outro lado, tendo a Apelante sede no Continente e a Apelada sede na Ilha
da Madeira, a confusao que se pudesse gerar entre os consumidores em
relacao a cada uma destas sociedades, no sentido de as considerarem apenas
uma sociedade, sempre se afiguraria de dificil compreensao. E, ainda que essa
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confusdo se gerasse, a verdade é que a prejudicada sempre seria a sociedade
Apelada, circunscrita que se encontra geograficamente a uma menor
acessibilidade do publico em geral.

Acresce que, na apreciacao desta questao nao se nos afigura despiciendo o
facto de a presente acgao surgir na sequéncia da acgao intentada pela ora
Apelada contra a ora Apelante, accao essa ja decidida pelo Supremo Tribunal
de Justica, que considerou improcedentes os pedidos ali formulados e, assim,
nao condenou esta ultima a, entre outros pedidos, a abster-se de usar a
expressao “M.” na regiao da Madeira.

Das razoes ali invocadas e das invocadas nesta acgao, embora em sentido
contrario, podemos constatar que ambas as sociedades tiveram um socio
fundador em comum até 31 de Julho de 2003, O., que apds ter cedido as suas
quotas na sociedade ora Apelada, autorizou que esta utilizasse na sua firma o
nome “M.”.

Alids, terao sido estes os factos que, possivelmente, estardao na origem da
propria afirmacao da ora Apelante que, num dos articulados daquela outra
accao, afirmou que era licita a concorréncia entre ambas as sociedades, e que
terao possibilitado a coexisténcia das duas sociedades a laborar na mesma
actividade comercial, no mesmo territorio [Ilha da M.], sendo certo que a ora
Apelante foi, durante anos, fornecedora da ora Apelada.

Neste quadro acima delineado pretender, como o pretende a ora Apelante, que
haja lugar a perda do direito ao uso da denominacao da Apelada, é colocar em
crise os principios basicos da seguranca e da estabilidade das relagoes
juridicas que se estabeleceram com aquela aprovacgao registal.

Por outro lado, sendo inquestionavel que, atentas as relagoes comerciais
mantidas entre ambas as sociedades, sempre a ora Apelante teve
conhecimento do facto cuja perda agora pretende, o exercicio desse direito
neste momento sempre se afigura como um verdadeiro abuso a que o Direito
nao pode dar guarida, sob pena de procedermos a inversao dos valores que
subjazem a sua aplicacao, conforme decorre do disposto no artigo 334.2 do
Cédigo Civil.

Com efeito, ha todo um percurso da ora Apelante, que decorreu durante anos,

no sentido de aceitar a utilizacao da denominacao, cuja perda agora pede, por
parte da Apelada, mantendo-se o respectivo relacionamento comercial entre
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as duas sociedades, facto a que nao é alheia a circunstancia de ambas as
sociedades terem tido um so6cio fundador comum, conforme acima ja se deixou
expresso.

E é essa sedimentacao de uma aceitagao tacita, que se firmou durante anos de
actividade comercial em comum, que impede a Apelante de, neste momento,
pretender exercer o direito a perda do uso da denominacao por parte da
Apelada.

Assim, entende-se que nao basta a ora Apelante referir um conjunto de
acérdaos em que se enumeram - correctamente, também assim o entendemos
-, 0s critérios para se proceder a averiguacgao da existéncia ou nao de confusao
e/ou de erro, entre firmas e/ou denominacdes em comparacao, para se poder
decidir a presente accao, antes devendo a mesma ser decidida em face dos
demais elementos juntos aos autos entre os quais se destaca o ja referido
comportamento comercial que a Apelante sempre manteve quanto a este
ponto especifico e que foi objecto de prova no ambito do Proc. 08B3671
(decisao proferida pelo ST] em 26 de Novembro de 2009, disponivel em
www.dgsi.pt e cuja cépia foi junta aos autos pela ora Apelante), em que foi
também dado como provada a seguinte materialidade:

A recorrente [a aqui Apelante] foi a principal fornecedora da recorrida [a aqui
Apelada] desde 1987 e até ao ano de 2003, portanto durante dezasseis anos
[data que se iniciou com a sua constituicao, passando pela saida de O. da
MM.” e até ao momento em que a aqui Apelante abriu um estabelecimento
comercial na Regiao ...e deu por findo o contrato que mantinha com a ora
Apelada - Pontos 2, 4, 5, 15, 17e 18 dos Factos Provados do acérdao do ST]
acima identificado].

Recorde-se também que, desde a data da constituicao da Apelada e até a data
em que a Apelante pediu ao RNPC a declaracao de perda do direito ao uso
daquela denominacao, ocorrida em 2010, passaram-se ja vinte e trés anos,
durante os quais, a Apelada sempre se manteve a laborar com a denominacgao
em causa.

Por fim, diga-se que a arguicao do vicio invocado pela ora Apelante - no caso,
violagao do principio da novidade - esta também ele, enquanto bem
patrimonial protegido pelo Direito, sujeita a observancia do prazo de
caducidade que, neste particular, € de um ano, por recurso ao prazo geral e
atenta a auséncia de disposicao do RNPC ou do Cédigo das Sociedades
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Comerciais que concretamente preveja um qualquer outro prazo, conforme
decorre do disposto no artigo 287.2 do Cédigo Civil [prazo que é de
caducidade e nao de nulidade, uma vez este vicio ndao se encontra enumerado
no artigo 44.2 do Cddigo das Sociedades Comerciais].

E também esse prazo encontra-se, conforme ja acima deixamos expresso face
ao comportamento da Apelante, ha ja muito excedido.

Cumpre também referir que, caso se tivesse verificado a violagdao do principio
da novidade, invocado nesta acgao, o proprio Registo Nacional de Pessoas
Colectivas (NPC) tinha competéncia para, de modo préprio, declarar a perda

do direito ao uso da denominacao por parte da ora Apelada - artigos 60., n.2 1
e 78.2, n.2 1 do RRNPC.

IV. DECISAO

Face ao exposto, julga-se improcedente a Apelagao, mantendo-se a decisao
proferida pelo Tribunal de 1.2 Instancia.

Custas pela Apelante.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2012
Dina Maria Monteiro

Luis Espirito Santo
José Gouveia Barros
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