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ADVOGADOS . JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S)

ALICE MOREIRA FRANCO
KARINA GOLDBERG BRITTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCA. COMERCIALIZACAO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA.
ART. 124, VIII, DA LEl N. 9.279/1996 (LPl). SINAIS NAO REGISTRAVEIS
COMO MARCA. PRATICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, I1l E IV, DA
LPI. CONCORRENCIA DESLEAL. DESCARACTERIZACAO. OFENSA AO
DIREITO DE MARCA. NAO OCORRENCIA. CONDENACAO
INDENIZATORIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por forcado art. 124, VIII, daLe n. 9.279/1996 (LP!), a identidade de cores
de embalagens, principamente com variacéo de tons, de um produto em relacéo a outro,
sem condtituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente — iSto €,
cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e didintivo" —, ndo € hipGtese
legal mente capitulada como concorréncia deded ou parasitéria

2. A dmples cor da lata de cervgla ndo permite nenhuma relagdo com a
distingdo do produto nem designa isoladamente suas caracteristicas — natureza, época
de producdo, sabor, etc. —, de modo que ndo ensga a confusdo entre as marcas,
sobretudo quando suficiente 0 seu principd e notdrio eemento didintivo, a
denominacéo.

3. Para que se materidize a concorréncia dededl, dém de visar a captacdo da
clientela de concorrente, causando-lhe danos e prguizos ao seu negdcio, € preciso que
essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para
confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econdmico.

4. O propdgto ou tentativa de vincular produtos & marca de terceiros, que se
convencionou denominar de associacdo parasitéria, ndo se configura quando inexiste ato
que denote 0 uso por uma empresa da notoriedade e prestigio mercadolégico dhelos
para se destacar no ambito de sua atuac&o concorrencial.

5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPl — Secéo I1, "Dos Sinais
N&o Registraveis como Marca' — é bastante, por 9 S0, para didir a prética de atos de
concorréncia deded tipificados no art. 195, 111 e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se
arrefece anda mas em face da inexigéncia de eementos fatico-juridicos
caracterizadores de proveito parasitario que evidenciem que a empresa, por meo
fraudulento, tenha criado confusdo entre produtos no mercado com o objetivo de desviar
a clientela de outrem em proveito proprio.

6. Descaracterizada a concorréncia dededl, ndo ha falar em ofensa ao direito de
marca, impondo-se o afastamento da condenacdo indenizatoria por fata de um dos
elementos essenciais a congtituicéo da responsabilidade civil — o dano.
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Vigos, relatados e discutidos estes autos em que sdo partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribund de Justica, na conformidade

dos votos e das notas taquigraficas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especid, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votou vencido o Sr. Ministro Marco Aurdlio Bdlizze. Os

Srs. Minigros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Béas Cueva (Presidente) e Moura
Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). CRISTIANE MEDEIROS BRITO C FROTA, pda parte RECORRENTE:
CERVEJARIA PETROPOLIS SA

Dr(a). KARINA GOLDBERG BRITTO, pela parte RECORRIDA: COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

Brasilia (DF), 09 de dezembro de 2014(Data do Julgamento)

MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA

Redator
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RELATORIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A interpde recurso especial com fundamento no art.
105, 111, dinea "d', da Condtitui¢do Federa, contra acdrdé@o do Tribund de Justica do Estado do Rio
de Janeiro.

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (AMBEV) propds "agio
condenatdria de obrigacdo de fazer com pedido de tutela antecipada’, em desfavor da parte ora
recorrente, postulando a condenacdo daré (i) a se abster, em caréter definitivo, de veicular imagens
ou comercidizar a cervea ltaipava na lata vermelha; e (ii) a indenizar a autora dos danos sofridos,
com incluséo dos danos emergentes (materiais e imaterials), lucros cessantes e enriquecimento sem

causa, a serem liquidados por arbitramento.

Consoante sentenca de fls. 938-956, 0 Juizo de Direito da 3* Vara Empresaria do Rio
de Janeiro julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda principd e na reconvencional,
ficando cada parte responsavel pelas custas da respectiva demanda, compensados 0s honorarios
advocaticios.

Interpostas apelacdes civels por ambas as partes, a Décima Sétima Camara Civel do

Tribund a quo proferiu acérddo assm ementado:

"CONCORRENCIA PARASITARIA - COMERCIALIZACAO DE CERVEJA
COM APROVEITAMENTO DE CONCEITO PUBLICITARIO UTILIZADO POR
EMPRESA CONCORRENTE - DANO MATERIAL E DANO MORAL
CONFIGURADOS - Lancamento no mercado de cerveja em lata na cor vermelha
para identificar e diferenciar a marca, associando referida cor a0 sogan da mesma
marca. Dois meses ap0s ta lancamento, a ré-reconvinte apresentou ao mercado uma
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posteriormente a embalagem do especifico evento comemorativo para ostentar a cor
vermelha, obtendo com isso desvio de clientdla a seu favor. Aproveitamento de
estratégia publicitaria de concorrente. Configuragdo de concorréncia parasitaria.
Campanha publicitaria que demandou vultoso investimento. Fendmeno conhecido
na literatura americana como branding, que permite insercdo parasitdria de
produto em significativa parcela do mercado, com obtencdo de altas margens
de lucro. Danos materiais e morais caracterizados. Provimento do segundo
recurso e improvimento do primeiro” (fl. 1.087)

Opostos embargos de declaracdo pela reconvinte, ora recorrente, a Camara Cive
exarou decisdo com esta ementa:

"EMBARGOS DE DECLARACAO - Auséncia de obscuridade, contradicdo ou
omisséo. Pedido de explicitacdo de artigos de lei com objetivo de prequestionamento.
A fundamentacdo de qualquer decisdo judicid deve explicitar as regras e principios
juridicos dos quais resultou a controvérsia solucionada, independentemente de
mencdo expressa dos diplomas legidativos em que se consubstanciam tais regras e
principios. Isto acontecendo, pregquestionada ja se encontra a matéria para o fim de
interposicdo de recursos extremos. N&o cabe ao julgador enfrentar questdes aduzidas
pelas partes, mas sem correspondéncia com a motivacdo adequada. Pretensdo em
ver reapreciada matéria ja decidida, atribuindo, assim, indevido caréter infringente a
estes embargos. Rejeicdo dos Embargos' (fl. 1.121).

Nas razbes do apelo especial, argui-se violagdo dos arts. 2, V, 124 e 195, Il e IV, da
Lei n. 9.279/1996.

As contrarrazdes foram oferecidas as fls. 1.150-1.164.

Pogitivo o juizo de admissibilidede do recurso (fls. 1.166-1.170), vieram o0s autos a este
Tribuna com distribuicéo e concluséo ao relator em 30/4/2013.

E o rdatdrio.
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EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCA. COMERCIALIZACAO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA.
ART. 124, VIII, DA LEl N. 9.279/1996 (LPl). SINAIS NAO REGISTRAVEIS
COMO MARCA. PRATICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, IIl E IV, DA
LPI. CONCORRENCIA DESLEAL. DESCARACTERIZACAO. OFENSA AO
DIREITO DE MARCA. NAO OCORRENCIA. CONDENACAO
INDENIZATORIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por forcado art. 124, VIII, daLe n. 9.279/1996 (LP!), a identidade de cores
de embalagens, principamente com variagéo de tons, de um produto em relagdo a outro,
sem condtituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente — ito €,
cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e didintivo® —, ndo € hipGtese
legal mente capitulada como concorréncia deded ou parasitéria

2. A dmples cor da lata de cervgla ndo permite nenhuma relacdo com a
digtingdo do produto nem designa isoladamente suas caracteristicas — natureza, época
de producdo, sabor, etc. —, de modo que ndo ensga a confusdo entre as marcas,
sobretudo quando suficiente 0 seu principd e notorio eemento didintivo, a
denominacéo.

3. Para que se materidize a concorréncia deded, dém de visar a captacdo da
clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuizos ao seu negdcio, € preciso que
essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para
confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econdmico.

4. O propddto ou tentativa de vincular produtos a marca de terceiros, que se
convencionou denominar de associacdo parasitaria, ndo se configura quando inexiste ato
que denote 0 uso por uma empresa da notoriedade e prestigio mercadolégico ahelos
para se destacar no ambito de sua atuagéo concorrencial.

5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPl — Secéo 11, "Dos Sinais
Ndo Registraveis como Marca' — € bastante, por § S0, para didir a prética de atos de
concorréncia deded tipificados no art. 195, 111 e IV, do mesmo diploma, cujo acance se
arrefece anda mais em face da inexigéncia de eementos fético-juridicos
caracterizadores de proveito parasitario que evidenciem que a empresa, por meo
fraudulento, tenha criado confus&o entre produtos no mercado com o objetivo de desviar
a clientedla de outrem em proveito préprio.

6. Descaracterizada a concorréncia dededl, ndo ha falar em ofensa ao direito de
marca, impondo-se o0 afastamento da condenacdo indenizatoria por falta de um dos
elementos essenciais a condtitui¢cao da responsabilidade civil — o dano.

7. Recurso especia conhecido e provido.

VOTO
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
O EXMO. SR. MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA (RELATOR):

Observados os pressupostos gerais de admisshilidade, bem como satisfeito o requisito
de preguestionamento, € de se conhecer do apelo especial.

Por veicular o0 presente recurso exclusvamente questbes de mérito, que se
circunscrevem a arguicdo de contrariedade aos arts. 2°, V, 124, VIII, e 195, 1ll e IV, da Le n.
9.279/1996 (Lei da Propriedade Industria — LPI), torna-se primordid destacar do voto condutor do

acordéo recorrido, no que interessa ao dedinde da controvérsia, as seguintes passagens.

"A partida, afirma-se incabivel qualquer discussio genérica sobre o uso da cor
vermelha em lata de cerveja comercializada pelas partes, pois os el ementos naturais,
em perspectiva genérica, como € o caso das cores, ndo podem ser apropriados,
prestando-se, no entanto, a utilizacdo pela criatividade humana, como ineditismo e
origindidade. Mas ndo é isto que se discute agui.

Com efeito, a ré-reconvinte admite a anterioridade da autora no lancamento no
mercado consumidor de latas vermelhas da cerveja, admitindo também que o
lancamento que realizou, de latas da mesma cor, ainda com variacdo de tonalidade, se
deu logo ap6s a iniciativa da mesma autora, a qua se utilizou do slogan 'O sabor da
sua Brahma agora da cor da Brahma, ndo havendo controvérsia de ser vermelha a
cor de referéncia no mote publicitério.

[...]

Com estas consideracbes pode-se concluir pela prética de concorréncia
parasitaria pela ré-reconvinte Cervearia Petrépolis S/A, na comercializagdo de sua
Cerveja Itaipava, ao aproveitar a estratégia publicitéria de sua concorrente Cerveja
Brahma, para langar no mercado cervga em lata na mesmo cor da que fora
anunciada por esta Ultima em companha publicitaria que custou eevado
investimento, fato também inquestiondvel. E ndo se diga que td conduta ndo é
suscetivel de levar o consumidor a confundir os produtos de marcas diferenciadas,
pois 0 anlncio de venda da Cerveja Brahma na cor vermelha pode induzir os
consumidores ao entendimento de se tratar de produtos similares ou de mesmo sabor
(confira-se o slogan: 'O sabor da sua Brahma agora da cor da Brahma)."

Definida assm a posicéo da Corte de origem sobre a questdo de fundo, passo a andise

das proposi ¢oes recursais deduzidas.

| - Art. 124, V111, da LPI
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
O dispositivo em epigrafe estatui 0 seguinte:

"Art. 124. N&o sdo registraveis como marca:

[..]

VIII — cores e suas denominagdes, savo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;"

Mesmo admitindo que a hipétese ndo se cinge a discussdo sobre o uso da cor vermelha

em lata de cerveja comerciaizada pelas partes, 0 aresto impugnado consignou o seguinte:

Seguir:

"Ademais, como ja se sdientara na decisdo proferida no agravo de instrumento n°
0017329-40.2011.8.19.0000, a réreconvinte colaciona elementos fotograficos com
imagens de produtos que utilizam a cor vermelha, a exemplo de energéticos, refrigerantes e
cervegjas estrangeiras, entretanto, tais circunsténcias ndo militan em beneficio de sua
pretensdo porquanto tais bens de consumo pertencem a nichos mercadol 6gicos distintos da
comercializagdo de cerveja nacional.

Em verdade, observa-se distor¢cdo da questédo controvertida, que se deve cingir
andisar eventua existéncia de relacdo entre a lata da Cerveja Itaipava e 0 elemento
distintivo (cor vermelha) em momento anterior ao langamento do novo conjunto do produto
da concorrente, ndo relevando no caso a utilizagdo pura e simples da mesma cor, sem
sentido genérico” (fl. 1.099).

Nessa perspectiva, € importante colacionar também da sentenca os trechos a

"E fato que a ré produziu a lata vermelha para armazenamento de sua cerveja
(Itaipava), porém, também ficou claro para este Juizo que tal embalagem 'de edicéo
limitada, estava vinculada a evento automobilistico — Stock Car — patrocinado pela Cerveja
Itaipava como se observa pelas fotografias de fls. 262 e 418/424.

Além disso, em todo o materia de divulgacdo da ré para sua cerveja, inclusive
guarda-sol, freezers, cadeiras e mesas a cor preponderante sempre foi a vermelha

Por conseguinte, ndo ha falar-se em inovagdo por parte da autora em sua campanha
para lancamento da nova lata de sua cerveja na cor vermelha, sendo certo que inimeras
outras cervejas, produzidas por diversos fabricantes, ha muito se utilizavam da cor
vermelha em suas embalagens’ (fls. 954/955).

Da compreensdo resultante das razdes decisorias acima reproduzidas, convém obstar a

aplicacdo da SUmulan. 7/STJ, pois ndo é caso de reexame de prova.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

E viavd o conhecimento do recurso especia se, fundado na arguicdo de ofensa a
normas legais, tem por findidade didir a pratica de concorréncia parasitaria admitida no acordéo
recorrido com base em impressdes pessoais e juizos de vaor que, fundados na existéncia, no
mercado, de produtos com smilaridade de cor entre as embaagens de empresas concorrentes,
conduziram a conclusdo de que ta fato pode levar o consumidor a confundir os produtos de marcas

diversas.

Na espécie, ndo cabe afastar o alcance do art. 124, VIII, da LPl, pois de sua clara
diccéo pode-se, desde logo, dizer que a identidade de cores, principa mente com variacéo de tons, de
um produto em relacdo a outro, sem condtituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do
concorrente — isto &, cores "digpostas ou combinadas de modo peculiar e didintivo" — ndo € hipdtese

legamente capitulada como concorréncia dedeal ou parasitaria.
Preponderante, pois, se mostra essa assertiva para o dedinde da controvérsia.

Em relacdo a definicdo do conjunto da imagem ou trade dress, José Carlos Tinoco

Soares, em Concorréncia desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-imagem, p. 213), ensna

"[...] o termo 'trade dress' significa a imagem total ou a aparéncia geral de um
produto ou servigo, incluindo, mas ndo limitado a, desenho da embalagem, rétulos,
recipientes, mostrudrios, a decoragcdo, as cores, a0 desenho do produto, a
caracteristica do produto ou a combinagdo de caracteristicas do produto; 'trade
dress' é combinagdo de elementos ou figuras que sdo ou se tornam associadas
exclusivamente com uma existéncia particular que permitem funcionar como um
indicador de origem do produto.”

As cores dos recipientes — caixas, embalagens, etc. — usados na comerciaizacdo de
produtos sdo elementos neutros no marketing préprio das empresas, ndo condituindo, como ja foi
dito, um diferenciador mercadol6gico ou um conjunto da imagem (trade dress) capaz de causar
imitacdo e confusdo em relacdo a origem do produto, com 0 objetivo de proveito préprio da
notoriedade da marca do concorrente e evidente intencdo de desviar o plblico consumidor, que

possam atrair as vedagdes e condutas tipificadas na Le de Propriedade Industrial.

Aliés, é plenamente possivel a convivéncia de produtos comerciaizados por empresas
diversas e concorrentes na hipétese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme ja

assndado, inexigte direito ao uso exclusivo de "cores e suas denominagdes’ (art. 124, VIII, daLPl).
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Dessarte, ndo se pode, como pretendido na presente demanda, tratar, com excessivo
rigor, a Smples semelhanca e coincidéncia de cores nas latas de cervejas, tendo em vista envolver
Situagdes extremamente habituais e ser facilmente previsivel que os consumidores criem vinculos
com outros elementos do produto "cervejd' por eles ja conhecidos, como a prépria marca inscrita no
recipiente, potenciaizada no mercado, em especial, pelo seu atrativo sabor.

Com base nesse raciocinio, o voto condutor do acorddo de origem, inclusive real ¢ando

0s diversos componentes que interferem na relagcéo de uma marca com 0 consumidor, consgnou:

"O que estd em pauta de discussdo € a utilizacdo de uma estratégia publicitaria
engendrada por uma marca de cerveja consagrada, Brahma (sempre considerada
sinbnimo de cerveja, repita-se) por um produto de concorrente, Itaipava, somente
conhecido no mercado ha pouco tempo, sendo uma marca ainda em fase de
consolidacdo, o que, diés, ndo lhe diminui valor qualitativo, mas que, objetivamente,
ndo |he pbe mesmo nivel de notoriedade da Brahma” (fl. 1.096).

Ora, td ponto de vista corrobora ainda mais a conclusdo de que a smples cor da lata de
cerveja ndo permite nenhuma relagdo com a distingdo do produto nem designa isoladamente suas
caracteristicas — natureza, época de producdo, sabor, etc. —, de modo que ndo ensgja a confusio
entre as marcas "Brahma’ e "ltaipava’, sobretudo quando suficientemente conhecido e diferenciado

0 seu principd e notdrio e emento didtintivo, a denominacao.

Em andise dos pronunciamentos judicias e razdes recursais que encerram a demanda,
infere-se também que a cor vermelha, aém de ser objeto do uso ha muito tempo em latas de
cervglas e outras bebidas existentes no mercado, esta estreitamente vinculada a recorrente

Cervegaria Petropolis, inclusive em agdes de patrocinio e materiais promocionais.

N&o remanescem, sob o prisma juridico, juizos habeis a imputar a parte recorrente o
cometimento de atos que impliquem concorréncia dedeal nem utilizacdo parasitaria de publicidade
por uso indevido dos elementos visuais do trade dress da marca concorrente com o proposito de
induzir confusdo no consumidor quanto & origem da cerveja ou de empregar meio fraudulento para
desviar clientelaalheia.

Il - Arts. 2°,V,e 195,111 elV,daLPI
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Para o adequado exame da matéria, reproduzem-se abaixo 0s preceitos legais em

epigrafe;

"Art. 2° A protegdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado
0 seu interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais,
efetua-se mediante:

[...]
V - repressdo a concorréncia desled.

[...]

Art. 195. Comete crime de concorréncia dedea quem:

[..]

Il - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou aheio,
clientela de outrem;

IV - usa expressdo ou sinad de propaganda aheios, ou os imita, de modo a
criar confusdo entre os produtos ou estabel ecimentos;”

Como bem se depreende, para que se materiaize a concorréncia dedeal, dém de visar
a captacdo da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prguizos ao seu negocio, € preciso
que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para

confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econdmico.

Ao apreciar demandas smilares a hipotese dos autos, a Terceira Turma teve
oportunidade de se pronunciar a respeito da protecdo a0 uso de marcas e emitiu a conclusdo

seguinte:

"A findidade da protecdo do uso de marcas € dupla por um lado
protegé-la contra o proveito econbmico parasit&rio e o desvio dedea de
clientdla e, por outro, evitar que o consumidor sga confundido quanto a
procedéncia do produto.” (REsp n. 1.292.958/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 12/9/2013.)

Por qualquer angulo que se visudize a questdo — protegdo ao uso de marca, ofensa ao
direito de exclusvidade de marca, prética de concorréncia deded ou parasitéria —, ndo vejo como
considerar, na espécie, que o lancamento e comerciaizacdo pela recorrente, Cervgaria Petrépolis

SA, de sua cervga "ltaipava’, envasada em lata de cor idéntica a da cerveja "Brahmd', que foi
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objeto de veiculat;étt!g EBJBMBJH&JM&&J%F@MSJ!&&O por § 0, de causar

confusdo ao consumidor e maferir os interesses juridicos, mormente de marca, da Companhia de

Bebidas das Américas, orarecorrida.

Patente, portanto, a auséncia de configuragdo do propésito ou tentativa de vincular
produtos & marca de terceiros, que se convencionou denominar de associagdo parasitéria, por
inexigtir ato que denote 0 uso pela empresa recorrente da notoriedade e prestigio mercadol 6gico

aheios para se destacar no ambito de sua atuacéo concorrencial.

A propésito do tema, extrai-se da doutrina especiaizada o seguinte ponto de vida:

"O parasitismo econdmico consiste no fato de um terceiro viver a
sombra de empresario diverso, aproveitando-se, direta ou indiretamente, dos
esforcos deste, que contribuiram para a formagd do bom nome, da imagem
dos produtos e da estrutura econdmica que conferiram credibilidade e grande
penetraco no mercado." (PEREIRA, Marco Anténio Marcondes. Concorréncia
Dedleal por meio da publicidade. Sdo Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 148.)

Pertinentes também as licdes de Denis Borges Barbosa e Patricia Carvalho da Rocha
Porto (Da protecdo do trade dress com ou sem direitos exclusvos. In: A propriedade intelectual

no século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 171), assm expressas.

"Na verdade, a violagdo do trade dress do produto de um competidor
configura concorréncia dedeal, mesmo que seus elementos caracteristicos estgjam
separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual. 1sto pode ocorrer,
qguando comprovado que a findidade do ato do competidor é a de desviar a clientela
aheia e se aproveitar da reputacdo do concorrente através da utilizacdo de atos
confusorios, utilizando como meio para esta findidade a imitacdo de marca, do
desenho industrid, dos direitos autorais, enfim, do trade dress do produto do
competidor, mesmo que as partes deste conjunto estgjam separadamente protegidas
por direitos de propriedade intelectual .

Efetivamente, consoante ja consignado no topico anterior, ndo é o caso dos presentes
autos.

E conveniente ter em vistaque a Le n. 9.279/1996 (LPI), ao enumerar as condutas que
caracterizam crime de concorréncia deded, adota como caracteristica comum, na maioria dos

dispositivos para consumacao desse ddito empresarial, 0 meio possivel de gerar, em detrimento
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adheo, dubiedade e éHfM%BJMQM&F pQEob?H&I (!%tagem.

Se é certo que o conjunto da imagem — conjunto de elementos da identidade visud que
exercem expressvo grau de atracdo sobre o consumidor — representativo da marca de certo
produto ndo pode ser reproduzido por concorrente, correto também é afirmar que ndo existe direito
a0 uso exclusvo de "letra, dgarismo e data, isoladamente’, nem de "snd de carater genérico,
necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo” ou "sind ou expressdo empregada apenas
como meio de propagandd’, tampouco de "cores e suas denominagdes’, segundo estatuido pela LPI
(incisos 11, VI, VII e VIII do art. 124).

A admissio de excdlusividade do uso da cor vermelha, isoladamente e sem nenhum
elemento peculiar e digintivo, dém perpetrar verdadeiro monopdlio do titular da marca mais antiga
sobre 0 uso de dnas, inclusve ndo suscetivels de registro, subtrairia a esséncia da Le de
Propriedade Industrid, cujas expressas clausulas, muito mais que voltadas a repressdo da

concorréncia deded, objetiva precipuamente a tutela da livre concorréncia.

Tem-se, em conclusdo, que a norma prescritano inciso VI do art. 124 da L Pl — Se¢éo
I1, "Dos Sinais Nao Registraveis como Marca' — , € bastante, por s S0, para didir a prética de atos
de concorréncia dededl tipificados no art. 195, incisos 111 e 1V, do mesmo diploma, cujo alcance se
arrefece ainda mais por auséncia de elementos fatico-juridicos caracterizadores de proveito
parasitario que evidenciem que a recorrente, por meio fraudulento, tenha criado confusdo entre

produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito proprio.

Consequentemente, descaracterizada a concorréncia deded, ndo ha falar em ofensa ao
direito de marca, impondo-se 0 afastamento da condenacdo indenizatdria por fata de um dos

elementos essenciais a congtituicdo da responsabilidade civil — o dano.

Ante o0 exposto, conheco do recurso especial e dou-lhe provimento para julgar

improcedentes os pedidos formulados na peticéo inicial.

Por conseguinte, condeno a parte autora, ora recorrida, Companhia de Bebidas das
Américas (AMBEV) ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, estes fixados,
de acordo com as disposicdes contidas no § 4°, ¢/c as alineas do § 3°do art. 20 do CPC, no vaor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZZE:

Senhor Presidente, estava inclinado a pedir vista dos autos para verificar
algumas situacdes que me pareceram divergentes até de voto anterior da Turma, em
guestdo semelhante, a saber, um voto do Ministro Massami Uyeda, em que reconhecida
pelo Tribunal de origem a potencialidade de causar confuséo. Isso demandaria a incidéncia
da Sumula n. 7. Mas, o Ministro Jodo Otavio de Noronha até trouxe no voto elementos que
dispensariam essa vista e demandariam a incursdo no proprio mérito. A questao é
polémica. Indiretamente esta abrangida dentro daquela estratégia publicitaria - a cor -, mas
0 proprio acérdao esclarece que nao se esta tratando da cor. E, no final, da provimento ao
recurso de apelacdo dizendo: "...sem proclamar direito exclusivo a utilizacdo da cor
vermelha na lata de cerveja da Brahma, porque circunstancial a questao controvertida”. E
da provimento para reconhecer aqui a violacao ao direito da ora recorrida, entendendo que
houve o aproveitamento daquela campanha publicitaria, que lancou, pela primeira vez, a

cor vermelha numa lata de cerveja nacional.

SO um comentario: indiscutivelmente, ndo tem e nao terd nem a Ambev nem
a outra empresa a primazia na cor da lata de cerveja, tanto que todas usavam a branca.
Quase a maioria das cervejas nacionais usava branco, e hoje outras usam a vermelha - a
cerveja Devassa € uma delas. Entdo, penso que a questdo ndo esta direcionada a esse
enfoque de proibir o outro de usar a cor, até porque a reconvencdo da propria ltaipava é
justamente nesse sentido de impedir a Ambev de usar a cor vermelha, e ela perdeu na
reconvencgdo. Paralelamente a acdo que estamos julgando hoje no recurso especial, a ré
reconvinte ajuizou acao, visando obstaculizar a utilizagdo da cor vermelha na lata pela
Brahma, trazendo como paradigma a lata de energético, sendo certo que ela nunca tinha
usado a cor vermelha na cerveja. Entédo, a discussdo ndo € da cor, mas também é da cor

da parte contréria.

A questéao esta decidida. Vou abrir mdo da vista, porque so vai trazer delonga

a finalizacéo do feito. Mas me chamou a atencao - o que me levaria a pedir vista dos autos
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Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, fez o histérico e
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afirmou: olhe, ndo ha controvérsia sobre o fato. A prépria Itaipava admite que o primeiro

lancamento da cerveja na cor vermelha [e isso ndo quer dizer nada] foi da Brahma.

Recebi de uma das partes um folheto com o langamento publicitario da lata
da Itaipava na Stock Car, que era branca com carros vermelhos. E, no curso, nesse
momento, nesse periodo de dois ou trés meses depois do lancamento da campanha
publicitaria da recorrida, depois do langamento da campanha publicitaria da lata da Stock

Car da recorrente, houve um posterior langcamento de uma lata de cor vermelha.

O fundamento do acorddo ndo é a utilizacdo de marca, de meios de sinal de
propaganda. Basicamente, pelo que se depreende do acoérddo, e € prequestionado
inclusive pela recorrente, € o emprego de meio fraudulento para desviar em proveito
proprio ou alheio a clientela de outrem. O acérddo concluiu que a ora recorrente,
aproveitando-se do langamento daquela propaganda da lata, que poderia ter sido de outra
cor, jogou nas gbndolas do mercado, sem nenhuma comunicacao, latas de cerveja na cor

vermelha. Até o acordao alude € uma questdo que poderia ter sido objeto de prova:

Averbe-se que a recorrente ndo se preocupa em demonstrar de forma
especifica 0 momento em que teve inicio o patrocinio da Stock Car,
nem mesmo surgiu a ideia de langamento da campanha publicitaria
utiizando as latas vermelhas da cerveja com vinculagdo a aludida
modalidade esportiva. Tais informa¢des ganham relevancia, porque o
material probatoério induz ser de longa data a relagcdo da Cervejaria
Petropolis com corrida de automdveis, porém o lancamento da lata
promocional vermelha s6 ocorreu seletivamente no mesmo ano e no
mesmo semestre do langamento do novo produto da Ambev.

Diante desse fato, sem entrar na discussdo de marca, se esta registrada a
marca, se esta registrado o sinal de propaganda, passo ao largo disso, o acordao entende
gue houve o emprego de meio fraudulento, o lancamento de latas da mesma cor,
aproveitando-se da campanha da Brahma, que vinculava a cor dos caminhdes a propria
cor da lata de cerveja; que a recorrida lancou no mercado uma campanha milionaria e,
aproveitando-se disso, no meio de uma campanha em que teria langado oficialmente um
produto - uma lata de cor branca -, a recorrente langou nas gbéndolas do mercado a lata de

cor vermelha.

Diante desse contexto, Sr. Presidente, vou pedir vénia e vou divergir, sem
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pedir vista dos auéy.%BA&)&]UEBlgh’%'ﬁcgEeggﬁé[s!g&idenciada no emprego

desse meio, de lancar repentinamente uma lata de cor vermelha, apds lancar uma lata
oficial com cor branca, sem nenhum viés de proclamar o direito exclusivo a utilizacéo de
cor vermelha por uma ou por outra, até porque, como falei, posteriormente a esse fato,

outras cervejas adotaram a lata vermelha.

Vou pedir vénia a maioria, que ja esta formada, e vou votar no sentido de
prestigiar o acérdao recorrido, que reconheceu o emprego, a utlizacdo indevida da
estratégia de comunicacdo com amplos recursos publicitarios no langamento de uma

campanha nova da lata da recorrida.

Vou pedir vénia, sempre destacando, aqui, 0s memoriais recebidos, 0
empenho dos advogados, mas penso que a decisdo do Tribunal de origem merece
protecdo, na medida em que reconheceu a conduta da ora recorrente como meio

fraudulento para desviar, ou tentar desviar, e a potencialidade de desviar ja seria suficiente.

Cumprimentando os advogados pelo brilho e pela combatividade, peco vénia

a ilustrada maioria para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
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