=EE PODER JUDICIARIO
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APELACAO CIVEL N° 1114879-72.2015.8.26.0100
COMARCA: SAO PAULO

APELANTE/APELADO: DANONE LTDA
APELADO/APELANTE: VIGOR ALIMENTOS S/A

DECLARACAO DE VOTO DIVERGENTE
Voto n° 10641

1. Com o devido respeito ao
posicionamento do eminente relator sorteado, Des. Cesar Ciampolini Neto,
ouso divergir do posicionamento de S. Exa., tomando a liberdade de
adotar o seu minucioso relatério.

2. Trata-se de acdo movida pela
VIGOR ALIMENTOS S.A., ora autora, em face da DANONE LTDA., ora ré, de
abstencdo de reproducdo da embalagem do iogurte Grego pela ré -
Danone Grego, cumulada com indenizagdo.

3. O juiz de primeiro grau decidiu
pela procedéncia parcial do pedido, reconhecendo que o produto da
VIGOR apresenta distintividade adquirida pelo uso confinuado
denominado “Secondary Meaning” que propicia a associacdo pelos
consumidores do produto e da adocdo, pela Danone, de embalagens
com notédria semelhanca com aquelas empregadas pela VIGOR. Destaca,
ainda, que, “ainda que o laudo pericial nGo houvesse concluido pela
existéncia de violacdo do trade dress da autora, a paleta de cores, o
formato e as fontes eleitas pelas partes apresentam coincidéncias capazes
de induzir o consumidor em erro”. Concluiu, entdo, pela evidente violacdo
do frade dress do produto da autora, tratando-se de verdadeira prdtica de
concorréncia desleal, determinando que a requerida se abstenha de
produzir, comercializar, divulgar e utilizar seu iogurte grego em embalagem
infroduzida pela autora, inclusive campanhas publicitdrias, com
deferimento de tutela proviséria, no prazo de quinze dias Uteis, e,
condenando a ré ao pagamento de indenizacdo por lucros cessantes,
montante a ser apurado em liquidacdo de sentenca.
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4, Entendo que a recurso da ré deva
ser desprovido pelas razdes a seguir expostas.

5. Relevante a conclusdo do laudo
pericial, sendo insubsistentes as alegacdes da requerida pela sua
imprestabilidade, nGdo havendo mdcula quanto ao seu conteudo, que
bem explora os elementos discutidos na demanda, tampouco quanto G
metodologia empregada ou das conclusdes a que chegou o perito.
Entendo que a alegacdo de que a embalagem se origina do produto da
requerida — DANNETE- ndo é capaz de alterar a conclusdo do laudo
pericial. Tampouco a pericia técnica divergente apresentada pela
requerida, contrariondo a conclusdo do perito, ndo € capaz de
desconstituir o laudo.

6. A verdade é que existe, de fato,
distintividade da embalagem da requerente e evidente semelhanca entre
as duas embalagens, a da requerente e a da requerida, o que resulta em
risco de confusdo frente ao consumidor final.

7. Neste sentido, importante as licdes
de Lelio Schmidt, citando as licdes de Celso Delmanto:

“Muitas pessoas localizam o produto de sua preferéncia pelo
formato ou embalagem que se habituaram a reconhecer, sem que
precisem ler a marca impressa. Quando o consumidor guarda na
memoaria as caracteristicas particulares do produto que usualmente
adquire ou admira, a mera visdo de seu formato ou embalagem j& é
suficiente para identificd-lo”!.

Continua o referido doutrinador:

“Sempre que a embalagem ou o formato do produto assumem
papel marcdrio, podem ser protegidos como tal, pois se tornam um

1 Schimidt, Lélio Denicoli. Marcas: aquisicdo, exercicio e extincdo de direitos —2 ed. -
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. Pg. 214.
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icone semidtico que representa por similaridade a coisa a que se
referem (a marca nominativa). (...). Isso permite que qualquer objeto
fridimensional se transforme numa marca, quando passa a
identificar um produto ou servico”.

8. A distintividade, entretanto, ndo se
esgota apenas no formato e cores do pote, mas decorre de uma evidente
associacdo construida na mente do consumidor entre o pote, o trade
dress, a marca e o carisma em relacdo ao produto, adquirido em resposta
a investimentos vultosos em publicidade, com forte veiculacdo de filmes
publicitdrios e jingles.

9. Ao utilizar a ré potes semelhantes e
elementos comuns do frade dress da autora, evidente que acaba por
capitalizar, a seu favor, esforcos na construcdo de imagem feitos por ela, a
custas de milhdes em investimento em marketing?, ocasionando proveito
indevido de tais esforcos, acabando por criar ndo sé confusdo diante da
gébndola, mas uma ‘“carona” na imagem consfruida pela autora,
configurando parasitismo, que resulta em prdtica concorrencial ilicita.

A autora demonstrou inclusive a alteracdo
da embalagem pela ré, em 2014, para tornd-la semelhante a sua, tendo
elencado o histérico de embalagens da Danone Grego, o que contribui
para a ideia de aproveitamento indevido de sua imagem, beneficiando-se
do secondary meaning construido pela VIGOR.

10. Neste  ponto, ¢é  importante
destacar o momento em que a andlise da distintividade e da alegada
vulgarizacdo do pote deve ser realizada. A alteracdo da embalagem da
ré foi realizada em 2014, tendo sido a acdo ajuizada em 2015. Naqguele

2 Foram investidos R$ 150 MM em midia, entre 2014 e 2015 pela Vigor,
especificamente na marca na categoria iogurte grego, segundo dados da Nielsen
Brasil (fls. 581), ao passo que a Danone investiv apenas R$ 2.175.000, no mesmo
periodo. Por outro lado, a Vigor detinha em, abril -maio 2014, 39% de participacdo
no mercado de iogurte grego, ao passo que a Danone 22,9%. Jd em dez-jan 2016
a Vigor caiu para 32,5% e a Danone passou a ter 27,7% (fl. 589). Ou seja, Vigor teve
queda de 6,5 pontos percentuais € a Danone teve crescimento de 4,8 pontos
percentuais.
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momento, a Unica embalagem semelhante & da Vigor era a da Danone, o
que comprova a distintividade da embalagem da Vigor e a sua ndo
vulgarizacdo, conforme destaca a Vigor em memoriais apresentados em
que faz um apanhado das embalagens da concorréncia no segmento de
iogurte grego, a época, com elementos trazidos dos autos fornecidos pela
propria Danone (fl. 284, fls 340 -342, fl. 427).

Se hd a vulgarizacdo da embalagem nos
dias de hoje, poder-se-ia dizer que decorreu da prépria conduta
anticoncorrencial da Danone que vem infringindo o frade dress da Vigor,
de forma ilicita, j& pelo periodo de mais de cinco anos.

Nota-se, ainda, que a Vigor tem combatido
de forma intensa a transgressdo de seu frade dress e vulgarizacdo do pote
icbnico, transgressdo que por si s6 denota a sua distintividade. Além da
presente acdo, destacam-se as seguintes medidas de combate ao uso
indevido de seu frade dress: acdo inibitéria em face da Frimesa (Ap.
1091629-10.2015.8.26.0100); interpelacdo judicial em face da Nestle
1036502-90.2015.8.26.0002, em 2015; diversas notificacdes judiciais a
Yogrego (11/2013), Lacfree (11/2014), Lebom (02/2105), Matilat (06/208);
Serramar (06/2018); Apreciare (06/2018), Frutap (05/2019), Batavo (06/2019)
e Carolina (06/2018).

11. Também relevante a informagdo
de decisdo, é verdade, ainda em primeiro grau, favoravel a VIGOR no
admbito da acdo que framita na Justica Federal que deferiu o pedido de
registro do pote como marca tridimensional, que considerou o pote
suficientemente distintivo (acdo no. 0115937-93.2017.4.02.5101, 9° Vara
Federal da Secdo Judicidria do Rio de Janeiro).

12. Quanto a apelacdo da autora,
entendo deva ser provida a indicacdo, em complemento ao disposto na
sentenca de primeiro grau, de que o montante dos lucros cessantes
deverd ser apurado em liquidacdo de sentenca pela aplicacdo do critério
mais favoravel a VIGOR, conforme estabelecido no artigo 210 da Lei
9.279/96, notadamente para que seja considerado o beneficio auferido
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pela DANONE com as vendas consideradas ilicitas, por conta de prdatica
de concorréncia desleal, sendo o caso presente um cldssico de ilicito
lucrativo. E exatamente esta a ideia do legislador ao determinar como um
dos critérios de apuracdo do quantum indenizatério o beneficio obtido
pelo infrator na pratica do ato ilicito.

13. Também devem ser reconhecidos
danos morais, que € in re ipsa, no valor de R$ 50.000,00.

14. Proponho oS honordrios
sucumbenciais em favor dos patfronos da autora em 12% do valor
atualizado da condenacdo, por conta do desempenho dos causidicos na
fase recursal, a teor do pardgrafo 11°. do artigo 85 do CPC.

15. Assim, sou pelo DESPROVIMENTO
do recurso da ré e pelo PROVIMENTO do recurso da autora.

DES. AZUMA NISHI
3°. JUIZ
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