Natureza juridica dos segredos de negocio
ao abrigo do regime estabelecido pela
Diretiva (UE) 2016/943

Legal nature of trade secrets under the regime established
by Directive (EU) 2016/943

Alberto Ribeiro de Almeida
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusiada-Norte (campus do Porto)
Investigador integrado do CEJEIA

RESUMO: A crescente tutela dos segredos de negécio, em especial com a Diretiva (UE)
2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 dejunho de 2016, relativa a protecao
de know-how e de informagdes comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra
a sua aquisi¢do, utilizag@o e divulgagao ilegais, colocou um problema de qualificacao
da natureza juridica da protecdo concedida. Os ordenamentos juridicos internos dos
Estados-Membros da Unido Europeia protegeram e protegem tais segredos através de
diversos instrumentos juridicos, da tutela civil a tutela penal. Todavia, afastando-se,
progressivamente, da tradicional compreensdo da concorréncia desleal, coloca-se o
problema de saber se o regime consagrado permite qualificar os segredos de negécio
como um novo direito subjetivo de propriedade industrial ou se estaremos perante
interesses juridicamente protegidos através de normas de protecio.
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ABSTRACT: The increased protection of trade secrets, in particular by Directive (EU)
2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection
of know-how and confidential business information (trade secrets) against their unlawful
acquisition, use and disclosure, has raised the question of the legal nature of the
protection granted. The national legal systems of the Member States of the European
Union have protected such secrets through various legal instruments, ranging from civil
law to criminal law. However, gradually moving away from the traditional understanding
of unfair competition, the question arises as to whether the established regime allows
trade secrets to be classified as a new subjective industrial property right, or whether we
are dealing with legally protected interests by means of protection rules.
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1. INTRODUCAO

O segredo sempre constituiu, ao longo da histéria da humanidade, um meio
essencial de controlo e apropriacdo de conhecimento e, consequentemente, uma
vantagem competitiva nao sé nos negécios, no comércio, na concorréncia, mas
igualmente na conquista e manutencdo de posi¢oes de poder. Um valor a ser
protegido, ou seja, o assegurar do retorno do investimento efetuado, através
do ordenamento juridico. A protecio do investimento na criatividade e na
inovacio é essencial & competitividade das empresas. A auséncia de tal protecao
prejudicaria a investigacdo, o desenvolvimento tecnolégico e empresarial, a
competitividade da economia e o retorno do investimento efetuado. O direito
de autor, o direito de patente, o direito sobre desenhos, o direito de marca, o
direito das denominacdes de origem e das indicacdes geogréificas constituem
instrumentos concorrenciais para assegurar tais objetivos. Uma alternativa ou
complemento a esta via de tutela (os direitos de propriedade intelectual) é a
protecio concedida aos segredos de negécio, incluindo o saber-fazer; ou seja, um
vasto conjunto de informacdes — de diversa natureza — que sio, igualmente,
instrumentos de concorréncia (garantidores de uma vantagem competitiva) e
que permitem o retorno do investimento. Informacoes e saber-fazer que sendo
valiosos e confidenciais (e que continue a ter estas caracteristicas, em especial a
da confidencialidade — em virtude de o valor depender dessa confidencialidade)
que tém merecido uma crescente tutela juridica face a competitividade agressiva
nos mercados internacionais abertos e tecnolégicos.

A Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de
junho de 2016, relativa a protecao de know-how e de informacdes comerciais
confidenciais (segredos comerciais) contraasuaaquisi¢ao, utilizacdo e divulgacao
ilegais (daqui em diante, simplesmente «Diretiva»), foi a resposta da Unido
Europeia ao US Defend Trade Secrets Act de 11 de maio de 2016, constituindo
um avang¢o em relagdo ao disposto no acordo sobre os Aspetos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). A globalizacao,
externalizacdo, o uso de tecnologias da informacdo e da comunicacdo que
contribuem para o aumento de «praticas desonestas que visam a apropriacdo
indevida de segredos comerciais, como o roubo, a cépia ndo autorizada, a
espionagem econdémica ou a violacdo de requisitos de confidencialidade, quer
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dentro, quer fora da Unido» (considerando n.° 4 da Diretiva) imp6s um nivel
elevado de protecao para os segredos de negécio independentemente da forma
que possam assumir!. Consagrou-se uma tutela contra a aquisicdo, a utiliza¢ao
ou a divulgacao ilegal de segredos de negécio.

Assim, a expressdo segredos de negécio, que aqui usaremos, abrange os segredos
comerciais, os segredos industriais, as informagoes empresariais, as informacoes
tecnolégicas e o saber fazer (know-how), bem como segredos desenvolvidos por
institui¢bes ndo comerciais, como centros de investigacdo (como se refere no
considerando n.° 1 da Diretiva), podendo abranger férmulas, padrées, desenhos,
compilacdo de informacéo, dados, programas, métodos, técnicas, processos, lista
de clientes, estratégias de marketing, informacio financeira, receitas, cédigos-
fonte, etc.2 Famosos exemplos sdo a receita da Coca-Cola, o algoritmo de pesquisa
da Google ou a receita de frango da KFC3.

Todavia, temos de estar sempre em face de informag¢do que possa ser
identificavel*. Sendo certo que a informacéo pode ser objeto de diversos direitos
de propriedade intelectual® e os segredos de negécio podem ser uma alternativa a
protegdo da informagdo em causa através de direitos de propriedade industrial,
designadamente, o direito de patente e poder haver uma conjugacido entre a
tutela da invencéo pelo direito de patente com a protecdo de segredos e saber-
fazer associados a essa mesma invencao (podendo discutir-se, nesta cumulacao,
da suficiéncia descritiva da invengao e consequente validade da patente)®.

Independentemente da prote¢do que a informagdo em causa possa beneficiar
pela via dos direitos de propriedade intelectual [sublinhe-se que direito de
autor esta restringido a expressio da obra (mas a informagio, em si mesma,

! Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, Intellectual Property Law, Oxford University
Press, Sixth Edition, Oxford, 2022, 1246.

2 Informagdo que podera ser técnica ou nao técnica. Sobre isto vide NOGUEIRA SERENS,
«A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», in Propriedade intelectual, contrata¢do
e sociedade da informagdo, estudos em homenagem a Manuel Oehen Mendes, Almedina,
Coimbra, 2022, 378-379.

3 Sobre estes exemplos vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, Trade Secrets Legal Protection —
From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding, Munich
Studies on Innovation and Competition, 19, Springer, Munich, 2023, 3; FREDERIC POLLAUD-
DULIAN, Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle, deuxieme édition, Economica, Paris,
2022, 480, ss.

4 NUNO SOUSA E SILVA, «A nova disciplina dos segredos de negécio: anélise e sugestdes», in
Revista de Direito Intelectual, n.° 1/2019, 55, n. 23.

5 DARIO MOURA VICENTE, «A informacio como objeto de direitos», in Revista de Direito de
Intelectual, n.° 1/2014, 115, ss.

6 Especificamente sobre este problema vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «Direito de
patente, segredos de negdécio e saide publica. Acordo TRIPS», in Boletim da Faculdade de
Direito, STVDIA IVRIDICA, 113, Ad Honorem - 9, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor
Anténio Pinto Monteiro, Volume 1I, Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Institvto
Tvridico, 2023, 13-37.
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nessa obra contida nido é protegida), e que o direito de patente tem por objeto
o conteudo da informacdo (mas apenas com observancia de certos requisitos,
designadamente a atividade inventiva, e restringindo os objetos que podem ser
patenteados)], o problema que vamos analisar prende-se com a qualificacdo
da natureza juridica dos segredos de negdécio, id est, se, analisando a protecao
concedida aos segredos (a informacdo propriamente dita, técnica ou nao
técnica, e independentemente de qualquer originalidade, criatividade, novidade
ou atividade inventiva), estamos em face de um direito subjetivo de propriedade
industrial ou ndo. Consideraremos o disposto na citada Diretiva bem como em
outros ordenamentos juridicos, desde logo o portugués, o francés, o alemao e o dos
Estados Unidos da América (EUA). Nesta analise ndo pode deixar de ser referido
que a tutela dos segredos de negécio nos EUA influenciou, marcadamente, o
acordo TRIPS, o direito nacional dos Estados-Membros da Unido Europeia e o
direito da Unido Europeia. Apesar do disposto no acordo TRIPS, as legislacoes,
desde logo as dos paises da Unido Europeia, continuaram a conter multiplas
divergéncias (sublinhe-se que o acordo TRIPS nao beneficia de efeito direto’). A
Diretiva tornou-se essencial a realizacdo do mercado interno e a transferéncia da
informacéo. Todavia, a Diretiva, fundamentalmente, continua a seguir o acordo
TRIPS e, consequentemente, as orientacdes legislativas dos EUA. De um ponto
de vista critico, continua-se a ndo definir rigorosamente o que sao segredos de
negdécio e, em especial, a ndo delimitar o objeto da tutela concedida e a natureza
juridica da protecdo consagrada.

Nos EUA e com a finalidade de assegurar uma protecido elevada aos
direitos de propriedade intelectual no plano federal e ndo apenas estadual foi
assinada pelo presidente Obama, a 11 de maio de 2016, o Defend Trade Secrets
Act (DTSA)%. O DTSA concede um regime uniforme de prote¢do dos segredos
comerciais aplicavel no plano nacional (e ndo apenas estadual — onde os
regimes divergem) pelo tribunal federal (e ndo estadual). No 18 U.S. Code § 1839
— Definitions (3) encontramos a definicdo de «trade secret»: «the term “trade
secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical,
economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations,
program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes,
procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether
or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically,
photographically, or in writing if — (A) the owner thereof has taken reasonable
measures to keep such information secret; and (B) the information derives

7 Vide o acérdao do Tribunal de Justica de 14 de dezembro de 2000, Parfums Christian Dior
SA contra TUK Consultancy BV e Assco Geriiste GmbH e Rob van Dijk contra Wilhelm Layher
GmbH & Co. KG e Layher BV, C-300/98 e C-392/98, ECLLI:EU:C:2000:688.

8 Vide, como precedente, o Uniform Trade Secrets Act (UTSA), estabelecido pela Uniform Law
Commission (ULC) em 1979 e alterado em 1985; trata-se de um ato destinado a ser adotado
pelos estados.
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independent economic value, actual or potential, from not being generally known
to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person
who can obtain economic value from the disclosure or use of the information».
Trata-se de uma definicio bastante ampla, exigindo-se que o titular do segredo
tenha adotado medidas razoaveis para manter a informacao confidencial e que
a informacao tenha valor econémico devido ao facto de ser confidencial.

Com este enquadramento impde-se analisar a tutela concedida para tentar
qualificar a natureza juridica dos segredos de negécio.

2. TUTELA CIVIL

a. Responsabilidade civil contratual

A Diretiva impoe, como requisito de tutela do segredo de negécio, que a
informagao tenha valor comercial pelo facto de ser secreta [artigo 2.°, n.° 1,
alinea b)] e o titular do segredo é aquela pessoa, incluindo as pessoas juridicas,
que exerce legalmente controlo de um segredo de negécio (artigo 2.°, n.° 2).
Aquele valor comercial (qual seja) pode ser atual ou potencial (tal como referido
no considerando 14 da Diretiva), o que significa que pode englobar qualquer
informagao que no futuro possa ter esse valor. Nesta informagio pode estar
incluida informacéo negativa (por exemplo, que algo nao funciona ou porque é
que nao funciona). A relacdo de causalidade estabelecida entre o valor comercial
e a natureza secreta da informacao significa que basta, para preencher este
requisito, que a informacéao seja secreta (pois sendo secreta — o que ja deriva
do primeiro requisito — tem valor comercial). Por outras palavras, preenchido
o primeiro requisito (ser secreta), podemos prescindir do segundo (ter valor
comercial).” Repare-se, ainda, que nio se exige que a informagao tenha um valor
comercial significativo ou que a sua divulga¢do cause um dano significativo ao
seu titular, como chegou a ser proposto durante os trabalhos preparatérios!®. Ou
seja, nao é qualquer informagao que é protegida; tem de se tratar de informacéao
que tenha valor econémico (desde logo, uma vantagem competitiva no mercado)
em virtude da sua confidencialidade (este é o requisito essencial); e que o titular
tenha adotado medidas de protecdo aptas a preservar essa confidencialidade.
Assim, nio ha segredo se estamos em face de conhecimentos derivados da
experiéncia, informagdes banais ou vulgares, as competéncias adquiridas pelos
trabalhadores decorrentes do exercicio habitual do seu trabalho, informacées
facilmente acessiveis (ainda que por pessoas do circulo interessado), bem
como as informacoes que sdo geralmente conhecidas pelas pessoas do circulo

° Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 54.
10 Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 110.
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interessado''. Os segredos a proteger tém de ter valor comercial (atual ou
potencial'?), ou seja, se forem indevidamente obtidos, utilizados ou divulgados
podera haver uma lesdo dos interesses do titular do segredo comprometendo o
«potencial cientifico e técnico, os interesses comerciais ou financeiros, as posicoes
estratégicas ou a capacidade concorrencial dessa pessoa» (considerando n.° 14
da Diretiva). Assim, s6 constitui informacao protegida (e estamos a efetuar uma
qualificacdo da informacdo juridicamente relevante, ainda que nao a defini-
la) por segredo de negécio a que for secreta (no sentido de nao ser geralmente
conhecida ou facilmente acessivel, na sua globalidade ou na configuracao e
ligacao exata dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos circulos que
lidam normalmente com o tipo de informacdo em questao). O valor comercial,
como dissemos, deriva do facto de ser secreta (e ndo de qualquer eventual
caracteristica de originalidade, criatividade, novidade ou atividade inventiva).
Por fim, essa informacdo tem de ter sido objeto de diligéncias razoaveis,
atendendo as circunstancias, por parte da pessoa que detém legalmente o
controlo da informacdo, no sentido de a manter secreta [artigo 2.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva]. As medidas que poderao ser adotadas pelo titular sao
muito vastas (desde medidas de natureza factual a medidas juridicas) devendo
depender do caso concreto'? (se a razoabilidade é um conceito indeterminado,
as medidas a adotar estdo inteiramente na dependéncia da vontade do titular).
Todavia, este requisito pode igualmente ser interpretado como um fator para
evidenciar a natureza secreta da informacio e o seu valor. De todo o modo,
este requisito independente poderd gerar duvidas, designadamente poder-se-a
questionar se uma informacdo que € secreta deixa de o ser se o titular nao
adotar medidas de protecdo ou se serd secreta a informacgdo guardada (numa
fortaleza) mas que ndo tem qualquer valor (nem para o titular). Parece-nos que
este requisito s6 faz sentido como um indicio na natureza secreta da informacao
e ndo como um auténomo requisito. Juridicamente relevante é que o requisito
da confidencialidade seja cumprido.

Em face do exposto, o essencial é que a informacéo seja secreta e que o titular
a controle. A informacdo tem de ser secreta. Assim, ndo pode ser geralmente
conhecida ou estar facilmente acessivel. Ora, a conjuncio alternativa («ou»)
permite-nos dizer que basta que a informacéo seja facilmente acessivel para ser
geralmente conhecida e, por isso, ndo ser secreta. Por outro lado, a natureza
secreta da informacao néao exige que seja absoluta (no limite, o titular do segredo

n BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, op. cit., 1247-1251, referem que ndo podera
ser protegida informacao trivial, imoral (sendo certo, dizem, que se podera defender a sua
protecdo pela via da tutela da privacidade), vaga (tendo de ser analisado casuisticamente o
grau de detalhe exigido), ou que esteja no dominio publico.

12 Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks
and Allied Rights, Ninth Edition, Thompson Reuters, 2019, 8-058.

13 Vide TREVISAN & CUONZO, Proprieta industriale, Intellettuale e IT, Wolters Kluwer, Milano,
2022, 472; NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», cit., 388.
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seria o tnico a conhecer a informacéo); a exigéncia do segredo € relativa pois
diversas pessoas podem conhecer a informacgao (com autorizagédo do titular e ou
porque a mantém secreta). O que significa, no limite, que basta que apenas uma
pessoa nio conheca a informacio para que o titular (ou titulares) possa(m) ter
uma vantagem econdémica'4. Assim, s6 a informacdo em dominio publico ndo
seria secreta'. Por certo que o artigo 2.°, n.° 1, alinea a), da Diretiva, delimita os
sujeitos em relacdo aos quais a informacéo deve ser secreta («para pessoas dos
circulos que lidam normalmente com o tipo de informacdo em questdo»). Este
circulo subjetivo delimita (reduzindo) a abrangéncia do “dominio publico”'.
Inversamente, bastarda que uma pessoa deste circulo ndao tenha acesso a
informacdo para que esta possa ser qualificada como secreta. A informacéo
s6 ndo serd protegida se ja ndo existir nada a ser protegido (estamos muito
afastados da exigéncia de novidade para a tutela de uma invenc¢éo por patente!”).

E, assim, essencial assegurar a confidencialidade da informacéo. A manutencio
desta confidencialidade é o elemento central para a concessido da tutela juridica
que o ordenamento juridico oferece. A confidencialidade da informacdo é o
requisito essencial. O titular deverd adotar medidas para assegurar o controlo da
informacdo. Por certo que pode instalar infraestruturas tecnolégicas robustas,
medidas de controlo dos acessos a documentos, medidas de controlo no acesso as
instalagcoes, mas, além destas medidas, impde-se que o titular, nas suas relacoes
contratuais internas ou externas a sua empresa, imponha clausulas contratuais
de confidencialidade sempre que tais relacdes contratuais envolvam informacao
protegida. Na verdade, o controlo podera ser exercido ao abrigo de uma relacao
contratual que tenha por objeto a informacio protegida por segredo'.

Designadamente o artigo 4.°, n.° 3, da Diretiva consagra que «A utilizagdo
ou divulgagdo de um segredo comercial é considerada ilegal sempre que for
realizada, sem o consentimento do titular do segredo comercial, por uma
pessoa que preencha uma das seguintes condi¢des: a) tenha adquirido o segredo
comercial ilegalmente; b) viole um acordo de confidencialidade ou qualquer
outro dever de nao divulgar o segredo comercial; ¢) viole um dever contratual
ou qualquer outro dever de limitar a utilizagdo do segredo comercial». Ou seja,
estdo aqui englobados os atos que se traduzam na utilizacdo ou divulgacio de
um segredo obtido ilegalmente e a utilizagdo ou a divulgagdo de um segredo

14 Vide TREVISAN & CUONZO, op. cit., 470-471.

Mas a recolha, compilagio, organizagdo de informacao que se encontra no dominio publico

podera ser protegida pois estamos perante um resultado (informac¢ao compilada, organizada,

etc.) diferente do que se encontra no dominio publico. Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE,

JOHNSON, op. cit., 1258-1259.

1o Vide DANIELE DE ANGELIS, «Informazioni Segrete e Diritti di Proprieta Industriale non
Titolati», in Diritto Industriale Italiano, Tomo Primo, Diritto Sostanziale, CEDAM, 2014, 907.

17 Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, op. cit., 1251.

18 Vide TREVISAN & CUONZO, op. cit., 470.
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que nao foi obtido ilegalmente, mas foi obtido em violagio de um dever de
confidencialidade.

Deveres de confidencialidade que podem derivar de regulacio externa as dos
segredos de negécio, por exemplo, deveres de confidencialidade que resultam
de contratos (de trabalho, de investigacdo, de distribui¢do, de fornecimento,
de producédo, de transferéncia de tecnologia, etc.) ou da regulacdo da profissdo
(incluindo cédigos de conduta)’. A liberdade de trabalho, a liberdade de iniciativa
econdémica, a liberdade de estabelecimento, poderao ter de sofrer compressao do
seu contetido de modo a serem respeitados deveres contratuais de confidencialidade
e acordos de ndo concorréncia. Por certo que a liberdade de concorréncia, a
proibicdao de clausulas abusivas, de clausulas excessivas (principio da proibi¢do
do excesso) e o respeito pelo principio da proporcionalidade serdo principios
essenciais que tém de ser respeitados exigindo-se um esforco de concordancia
pratica entre estes diversos principios (analisaremos na alinea seguinte as excegoes
e limitagoes a aplicagdo do regime de tutela dos segredos de negécio). Um esforco
de concordancia que tera de ser efetuado pelo intérprete casuisticamente em funciao
das circunstancias concretas, designadamente, o valor econémico do segredo (aqui
é particularmente relevante esta ponderagio), as medidas adotadas pelo titular
do segredo (desde logo a formacio profissional concedida), os destinatarios do
dever de confidencialidade (um trabalhador qualificado ou nao; um distribuidor
experiente ou nio; etc.).

Esta responsabilidade contratual (ou obrigacional?®) pode resultar
expressamente do contrato (uma expressio da liberdade contratual e da
autonomia privada, ou seja, de as partes conformarem o contetido das suas
relagdes juridico-contratuais) ou da sua interpretacio (além de aqui se poder
aplicar o principio da boa fé, dever-se-a atender a vontade que as partes teriam
tido se houvessem previsto tal clausula de confidencialidade), ou seja, o dever
de confidencialidade pode nédo estar expressamente consagrado no contrato,
mas ser implicito ao contetido contratual atendendo a natureza e objeto do
contrato em causa, a sua finalidade e outras circunstancias concomitantes.
No mesmo sentido pode defender-se que existe uma obrigagdo implicita de
confidencialidade quando o objeto do contrato é precisamente a transmissao de
informacéo secreta (por exemplo, nos contratos de transmissao de tecnologia,
de saber-fazer, etc., em que o resultado pretendido pelo credor implica,
precisamente, a utilizacdo pelo devedor da informacéao secreta). Por outro lado,
é pacifico o entendimento de que ao contrato de trabalho é inerente um dever
de confidencialidade (voltaremos a este problema). Independentemente de
responsabilidade contratual (causa ou ndo de resolucdo do contrato e pedido de

19 Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 140, ss.

20 Para mais detalhes sobre a amplitude da responsabilidade obrigacional vide, entre outros,
MARIO JULIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigacées, 12.° edi¢io, Almedina, Coimbra,
2019, 539, ss.
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indemnizagéo) e de responsabilidade disciplinar eventualmente aplicavel (desde
logo no dominio das relacdes laborais), havera infragdo a tutela concedida pelo
regime juridico dos segredos comerciais. O certo é que a invocacgdo da tutela
concedida pelos segredos de negécio permitira ao titular do segredo agir contra
terceiros (nao parte no contrato), desde logo atendendo ao disposto no n.° 4 do
artigo 4.° da Diretiva.

A prépria regulacdo da profissdo pode impor deveres de confidencialidade.
Na verdade, certas profissdes, como juizes, advogados, médicos, psicélogos,
funcionarios publicos, procuradores, investigadores policiais, etc., estdo
sujeitos a deveres de confidencialidade em relagdo a informagao que obtenham
devido ao exercicio dessas profissées. Por certo que o fundamento do dever de
confidencialidade nao é a tutela do segredo, mas o correto funcionamento da
prépria profissdo (que pressupde, em alguns casos, uma relagdo de confianca
entre o beneficiario e o profissional) e a tutela de dados pessoais (incluindo a
privacidade das pessoas, nomeadamente dos doentes, dos arguidos, etc.). Apesar
de qualificarmos como uma tutela colateral, a Diretiva no citado artigo 4.°, n.°
3, alineas b) e ¢), ndo deixa de incluir estes casos quando refere «qualquer outro
dever de nido divulgar o segredo comercial» (...) «ou qualquer outro dever de
limitar a utilizacdo do segredo comercial». Ou seja, independentemente de
responsabilidade disciplinar (devido a violagdo dos deveres da profissdo), o
titular do segredo pode fazer-se valer dessas normas profissionais.

A Diretiva evitou regular com detalhe a obtengéo, utilizacdo ou divulgacao de
segredos de negécio pelos trabalhadores ou antigos trabalhadores. Por certo que
os trabalhadores néo estdo impedidos de usar ou divulgar informagdo que nao
cumpre os requisitos para ser qualificada como segredo de negécio. Igualmente
os trabalhadores nao estio impedidos de usar ou divulgar as competéncias
ou experiéncia que adquiriram no exercicio habitual ou normal das suas
fungbes como trabalhadores. Por fim, existe algum espaco de regulacio para
a imposicdo de restri¢cdes suplementares aos trabalhadores, designadamente
o estabelecimento de cldusulas de confidencialidade ou de nao concorréncia
(ainda que com eficacia pés-contratual)?! desde que conformes ao direito da
Unizo Europeia ou ao direito nacional®?.

21 Para mais detalhes e considerando a experiéncia no Reino Unido, vide BENTLY, SHERMAN,
GANGIJEE, JOHNSON, op. cit., 1270-1274.

Vide, no direito portugués, designadamente, os artigos 128.°, n.° 1, alinea f) [«Sem prejuizo de
outras obrigag¢oes, o trabalhador deve: (...) f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente
ndo negociando por conta prépria ou alheia em concorréncia com ele, nem divulgando
informacdes referentes a sua organizacdo, métodos de producdo ou negécios»], e 136.° da
Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Cédigo do Trabalho [esta tltima disposi¢cao
estabelece regras sobre o pacto de ndo concorréncia admitindo a licitude da clausula contratual
que limite a atividade do trabalhador durante o periodo méaximo de dois anos subsequente a
cessacao do contrato de trabalho desde que exista acordo escrito, se trate de atividade cujo
exercicio possa causar prejuizo ao empregador e desde que se atribua ao trabalhador, durante

22
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Responsabilidade civil contratual que podera originar responsabilidade
disciplinar e obrigacdo de indemnizag¢do. Abordaremos na alinea seguinte o
regime aplicavel ao cdlculo da indemnizacao consagrado na Diretiva.

Por fim, podera existir responsabilidade civil pré-contratual ou pds-
contratual por violagcdo de deveres de confidencialidade, ao abrigo do principio
da boa-fé. Se no decurso das negociacdes preparatérias de um contrato que
implique a transmissdo de informacéo secreta e o referido contrato nao chegue
a ser celebrado e tenha havido, de boa-fé, divulgacdo a possivel contraparte
de informacdes secretas (e esta qualificacdo foi-lhe ciente), a divulgacdo pela
(malograda) contraparte da informacido secreta constituird uma violacdo do
dever de confidencialidade conducente a responsabilidade civil pré-contratual (e
consequente obrigacdo de indemnizagdo), independentemente da aplicagdo do
regime juridico que tutela os segredos de negécio. Nos mesmos termos, podera
haver responsabilidade pés-contratual, ao abrigo de um principio da boa-fé ou
em respeito pelas normas e usos honestos da atividade comercial em causa, se
ap6s uma relacao contratual duradoura assente em deveres de confidencialidade
(expressos ou implicitos) uma das partes utiliza ou divulga ilegalmente segredos
comerciais que licitamente obteve durante a relagido contratual. As alineas b) e
¢) do referido n.° 3 do artigo 4.° da Diretiva («qualquer outro dever») serdao aqui
aplicaveis. Podera, ainda, discutir-se se, ao abrigo do referido principio da boa-
fé ou das normas e usos honestos da atividade comercial em causa e apesar da
auséncia de uma relacao juridico-contratual, de uma relagdo de facto assente
em deveres de confidencialidade (em especial de longa duracdo) nao se podera
alicercar a responsabilidade (delitual ou aquiliana — o que nos remete para a
alinea seguinte) pela utilizacdo ou divulgacdo de informacgio secreta (todavia,
nao poderd uma mera divulga¢do unilateral de uma informagao secreta gerar
no destinatario da declaracdo um dever de confidencialidade — além de
eventualmente a informacéo ter deixado de ser secreta).

b. Responsabilidade civil extracontratual

Na auséncia de uma relagdo juridico-contratual, nos termos referidos,
a infracio ao regime juridico que tutela os segredos de negoécio (e
independentemente da sancdo punitiva aplicivel — que veremos nos pontos
seguintes), podera haver lugar a responsabilidade civil extracontratual (uma vez
cumpridos os seus pressupostos). Abordaremos apenas a responsabilidade por

o periodo de limita¢édo da atividade, uma compensacio que pode ser reduzida equitativamente
quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formacdo profissional
(todavia, se o trabalhador estiver afeto ao exercicio de atividade cuja natureza suponha
especial relacao de confianca ou que tenha acesso a informagéo particularmente sensivel no
plano da concorréncia, a referida limitacdo pode durar até trés anos)].
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factos ilicitos (afastamos a responsabilidade pelo risco e a responsabilidade por
factos licitos).?

A aplicacdo do regime da responsabilidade civil (quer contratual quer
extracontratual) exige-nos a identificacio das condutas e das praticas que
devem ser consideradas como aquisic¢éo, utilizacdo ou divulgacio ilegais de um
segredo (ou seja, a determinacdo do circulo da protecio juridica dos segredos);
e a identificacio das condutas e das praticas que devem ser consideradas
como aquisicdo, utilizacdo ou divulgacdo licitas de um segredo (o circulo
da ndo protecdo assente na tutela de direitos fundamentais, na liberdade de
concorréncia e em praticas honestas).

Por certo que a delimitacdo do campo de aplicagdo da Diretiva pressupoe, em
primeiro lugar, a determinag¢dao do objeto. A abrangente definicio consagrada
de segredo de negécio exige que em relacdo ao saber-fazer** (know-how) ou a
informacdo «exista um interesse legitimo em manté-los confidenciais e uma
expectativa legitima de preservagido dessa confidencialidade» (considerando
n.° 14 da Diretiva). A defini¢do do objeto implica a defini¢do dos seus limites e
das suas caracteristicas diferenciadoras — s6 assim se determinara o campo de
aplicacao das normas juridicas. A falta de rigor na definicio do objeto podera ter
como consequéncia excessos de protecido e consequente prejuizo para a liberdade
de informacio. Na nossa opinido, como veremos, o regime juridico de tutela dos
segredos de negécio ndo concede um direito subjetivo de propriedade industrial
(e, porisso, sem a caracteristica da eficacia erga ommnes), pelo que poderiamos nao
estar tdo preocupados com o rigor da delimitagdo do objeto. O certo é que nao
temos uma defini¢do fechada de segredo de negécio nem o estabelecimento de
requisitos positivos [temos requisitos negativos («néo ser geralmente conhecida
ou facilmente acessivel») ou conceitos muito indeterminados («diligéncias
razoaveis»)]. Vejamos, um pouco mais em detalhe, os requisitos estabelecidos
e a falta de rigor na sua consagragdo, permitindo uma protecdo que podera
infringir o principio da proporcionalidade.

A determinacao do circulo da protec¢ao juridica dos segredos de negécio (id est,
as condutas e as praticas que devem ser consideradas como aquisicao, utilizacao
ou divulgagao ilegais de um segredo) é estabelecido no artigo 4.° da Diretiva. Aqui

2 No direito francés importa referir a consagracao da responsabilidade contratual pela divulgagao
de segredos (artigo 1112-2, do Code Civil: «Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une
information confidentielle obtenue a 'occasion des négociations engage sa responsabilité dans
les conditions du droit commun»). Quanto a responsabilidade extracontratual vide os artigos
1240 e ss. Especificamente sobre os segredos vide, ainda, o disposto no Code de commerce,
em especial o disposto nos artigos 152-1 e ss., estabelecendo esta disposi¢ao (152-1) «Toute
atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 a L. 151-6 engage la
responsabilité civile de son auteur». Vide, no direito francés, desenvolvidamente, FREDERIC
POLLAUD-DULIAN, op. cit., 486, ss., e 492, ss.

24 Mas um saber-fazer que possa ser autonomizado da pessoa que o detém (por isso, separavel da
pessoa e, consequentemente, passivel de ser objeto de relagées juridicas).
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se qualifica, verificados certos requisitos, como ilicito a obtencéo, a utilizacdo ou
divulgagdo de um segredo de negécio, sem o consentimento do seu titular (ainda
que o ato seja praticado por um terceiro que tem conhecimento da ilicitude
originariamente praticada). J4 nos referimos ao disposto no n.° 3 do artigo 4.°
da Diretiva. O n.° 2 estabelece o seguinte: «A aquisicdo de um segredo comercial
sem o consentimento do titular do segredo comercial é considerada ilegal sempre
que for realizada mediante: a) acesso, apropriacdo ou cépia nao autorizados de
documentos, objetos, materiais, substancias ou ficheiros eletréonicos, legalmente
sob controlo do titular do segredo comercial, que contenham o segredo comercial
ou a partir dos quais seja possivel deduzir o segredo comercial; b) outras
condutas que, nas circunstancias especificas, sejam consideradas contrérias as
praticas comerciais honestas». Um ato (obtencéo, utilizacdo ou divulgacido) pode
ser qualificado como ilicito ainda que praticado por terceiro (ndo é o infrator
inicial) nos seguintes termos (n.° 4 do artigo 4.°): «A aquisicao, utilizacdo ou
divulgagdo de um segredo comercial é também considerada ilegal sempre que
uma pessoa, no momento da sua aquisicao, utilizacdo ou divulgacio, tivesse ou
devesse ter tido conhecimento, nas circunstancias especificas, de que o segredo
comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que estava
a utiliza-lo ou a divulga-lo ilegalmente na ace¢do do n.° 3. Exige-se que o terceiro
tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstancias especificas em que
se encontrava, que o segredo tinha uma origem ilicita (uma ilicitude prévia de
outrem; ou, por outras palavras, a fonte tenha obtido, utilizado ou divulgado
o segredo de forma ilegal). Esta disposicio vem assegurar a tutela do segredo
de negoécio no caso de o titular do segredo querer agir contra a aquisi¢do,
utilizacdo ou divulgacdo ilegais do segredo comercial por terceiros (nio o
infrator original) de modo a nao reduzir a atratividade do regime de protecdo
da confidencialidade. A extensao da tutela a terceiros (eventualmente de boa-fé
no momento da aquisi¢do do segredo pelo infrator original) é ponderada com a
exigéncia de que tivesse ou devesse ter conhecimento da infragio (ainda que este
conhecimento tenha ocorrido posteriormente). O n.° 5 do artigo 4.° da Diretiva
efetua mais uma extensdo em relacao as mercadorias em cuja conce¢éo, producio
ou comercializacdo tenham sido usados, ilicitamente, segredos de negécio. Diz
o seguinte: «A producdo, oferta ou colocacdo no mercado de mercadorias em
infracdo, ou a importagéo, a exportagdio ou o armazenamento de mercadorias em
infracao para esses fins sdo também considerados utilizacao ilegal de um segredo
comercial caso a pessoa que realize essas atividades tivesse ou devesse ter tido
conhecimento, nas circunstancias especificas, de que o segredo comercial tinha
sido utilizado ilegalmente na ace¢do do n.° 3» (ou seja, obtencao ilegal, violacao
de acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de nao divulgar, ou viole
qualquer outro dever de limitar a utilizacdo do segredo, como vimos na alinea
anterior). Esta disposi¢do concretiza uma das dimensdes da utilizacdo ilegal de
um segredo de negdcio e estende a tutela a toda a cadeia de comercializacéo.
Apesar da exigéncia do conhecimento da infracdo inicial, esta disposi¢ao alarga
bastante o Ambito de tutela dos segredos de negécio (afastando-se da conduta
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inicial violadora). Entende-se por mercadorias em infracdo, nos termos do artigo
2.°,n.° 4, da Diretiva «mercadorias cuja concecéo, caracteristicas, funcionamento,
processo de produgdo ou comercializacio beneficiam significativamente de
segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente». Estamos
em face de mercadorias que foram produzidas utilizando ilegalmente segredos
protegidos. As mercadorias, por si mesmas, ndo sao ilegais, mas na sua produciao
foram utilizados, ilegalmente, segredos protegidos. Na verdade, é possivel
que ilegalmente um segredo de negdcio seja utilizado na conce¢do, producio
ou comercializacdo de uma mercadoria ou partes de mercadorias e, assim, se
prejudicar os interesses comerciais do titular do segredo. A utilizacdo do segredo
pode ser relevante para o valor da mercadoria, a sua qualidade, para a reducao
dos custos de producio ou facilitando a sua colocacdo no mercado (seja quanto
aos processos de produgio seja quanto aos processos de comercializagdo). Nestes
termos, tais mercadorias ndao poderdo ser colocadas no mercado ou deverdao
ser dele retiradas. Face a definicdo apresentada, nem toda a mercadoria?® em
cuja concec¢do ou producido, por exemplo, foi usado ilegalmente um segredo de
negoécio sera qualificada como mercadoria em infragdo; exige-se que beneficie
significativamente do segredo adquirido, utilizado ou divulgado ilegalmente. H4
uma grande margem de apreciacdo, podendo incluir uma versdao modificada do
segredo (a aplicacdo, por analogia, da teoria dos equivalentes sera uma ferramenta
util)?e.

A Diretiva teve uma especial preocupagido em delimitar o seu campo de
aplicacdo e em consagrar diversas excecoes. Limites e excecdes que sdo indicios
de que nido estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial,
como veremos. Por outro lado, limites e exce¢des que afastam a possibilidade de
qualquer responsabilidade civil.

Estamos, em primeiro lugar, a fazer prevalecer liberdades fundamentais e
interesses publicos sobre a tutela dos segredos de negécio. O artigo 1.°, n.°2 e 3,
da Diretiva determina que a mesma (que tem por objeto proteger os segredos)
nao se aplica nem prejudica sempre que estejam em causa tais liberdades ou
interesses. Em especial, a Diretiva em nada prejudica o exercicio do direito a
liberdade de expressdo e de informagéo incluindo o respeito pela liberdade e
pelo pluralismo dos meios de comunicag¢do social (liberdades fundamentais
num Estado de Direito Democratico e Liberal). Respeita-se, assim, o artigo
11.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia e ndo se permite
que seja restringido o jornalismo de investigacio ou a protecdo das fontes
jornalisticas. Igualmente nao é prejudicado o interesse publico na divulgacao
de «informacdes, incluindo segredos comerciais, as autoridades publicas,

= Discutindo se «mercadoria» pode incluir servicos e se a definicdo da Diretiva podera incluir
técnicas de comercializag¢do ou de marketing dos produtos protegidas por segredo, vide LUC
DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 152-153.

26 Vide, neste sentido, LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 150.
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administrativas ou judiciais para o desempenho das fun¢des dessas autoridades»
ou o cumprimento de obrigacdes por parte de institui¢des, organismos da Unido
ou autoridades publicas nacionais de divulgar «informagoes transmitidas pelas
empresas que essas institui¢des, organismos ou autoridades tenham em seu
poder por for¢a e nos termos das obrigacdes e das prerrogativas previstas no
direito da Unido ou no direito nacional» (por exemplo, no cumprimento do
principio da transparéncia da Administragdo Publica). Por outro lado, o regime
dos segredos de negécio nao afeta a «autonomia dos parceiros sociais e o seu
direito de celebrar convencoes coletivas, em conformidade com o direito da
Unido e com as legislagdes e as praticas nacionais».

Em segundo lugar, a Diretiva ndao pretende restringir a liberdade de
estabelecimento, a livre circulacdo dos trabalhadores ou a mobilidade dos
trabalhadoresprevistasnodireitoda Unido nem limitaraliberdade de celebracao
de acordos de ndo concorréncia entre empregadores e empregados, nos termos
do direito aplicavel (vide o considerando 13 da Diretiva). Assim, o n.° 3 do artigo
1.° da Diretiva é expresso em determinar que «nenhuma disposicdo da presente
diretiva pode ser entendida como constituindo um fundamento para limitar a
mobilidade dos trabalhadores. Em particular, relativamente ao exercicio dessa
mobilidade, a presente diretiva ndo proporciona fundamento para: a) limitar a
utilizacdo pelos trabalhadores de informacoes que ndo constituam um segredo
comercial (...); b) limitar a utilizacdo pelos trabalhadores da experiéncia
e das competéncias adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu
trabalho; ¢) impor aos trabalhadores restricoes adicionais nos seus contratos
de trabalho para além das previstas no direito da Unido ou no direito nacional».
E o respeito pela liberdade de trabalho e de mobilidade dos trabalhadores que
aqui prevalece.

Em terceiro lugar, a Diretiva, no seu artigo 3.°, determinou um circulo de
legalidade ou atos licitos de aquisi¢ao, utilizacdo ou divulgacido de segredos de
negécio. E um circulo de nio protecdo assente na tutela de direitos fundamentais,
na liberdade de concorréncia e em praticas honestas, ou seja, um conjunto de
condutas e praticas que devem ser consideradas como aquisi¢do, utilizacdo
ou divulgacgao licitas de um segredo. O n.° 1 desta disposicdo consagra alguns
meios licitos de aquisi¢do de um segredo comercial, em especial a «descoberta
ou criag¢do independente» bem como a «observagido, estudo, desmontagem ou
teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao publico ou
que esteja legalmente na posse do adquirente da informacéo, ndo estando este
sujeito a qualquer dever legalmente valido de limitar a aquisi¢io do segredo
comercial». Ainda que o objetivo desta permissio normativa seja promover a
inovagdo e a concorréncia, a mesma ¢é expressio de que ndo se quis consagrar
um direito subjetivo de propriedade industrial. O mesmo se diga da engenharia
inversa. Na verdade, e sem prejuizo de disposi¢do contratual em sentido diverso
(desde que nao abusiva), é considerado um meio licito de obter informagdes
protegidas a adopcdo da engenharia inversa relativamente a um produto
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adquirido legalmente. A auséncia de um direito subjetivo permite estes atos e,
obviamente (na auséncia do instrumento de monopoliza¢ido da concorréncia),
a inovacdo e a concorréncia. Todavia, o recurso sistemético e duradouro a
engenharia inversa (em especial em setores que habitualmente fazem uso de
segredos de negécio nao recorrendo aos direitos de propriedade industrial)
pode ser qualificada como uma pratica parasitaria (em especial quando estamos
em face de copias) em virtude de existir uma exploracido da reputacdo ou dos
esforcos alheios, pelo que poderemos estar perante atos de concorréncia desleal
(preenchidos os pressupostos desta).?” No respeito pelos direitos dos trabalhores
e suas estruturas representativas a alinea ¢) do n.° 1 do artigo 3,.° determina
que ¢é licita a aquisicio de um segredo de negécio no «exercicio do direito
dos trabalhadores ou dos representantes dos trabalhadores a informacdes e
consultas em conformidade com o direito da Unido ou com as legislacoes e
as praticas nacionais». E igualmente licita tal aquisicio no quadro de «outras
praticas que, nas circunstancias especificas, estejam em conformidade com
praticas comerciais honestas». Por fim, o n.° 2 deste artigo 3.° estabelece que
a «aquisic¢ao, utilizacdo ou divulgacdo de um segredo comercial é considerada
legal na medida em que tal aquisicdo, utilizacdo ou divulgacido seja imposta
ou permitida pelo direito da Unido ou pelo direito nacional». Sublinhe-se a
preocupacao do legislador europeu neste n.° 2 [bem como na alinea d) don.® 1)]
de consagrar cldusulas particularmente abertas através das quais muito se pode
fazer esvaziar a tutela concedida aos segredos de negdcio.

Em quarto lugar, a Diretiva consagra (artigo 5.°) um conjunto de excecdes a
aplicacdo «das medidas, dos procedimentos e das vias de reparagdo previstos
na presente diretiva» sempre que a «aquisi¢do, utilizacdo ou divulgacdo do
segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstancias: a)
para exercer o direito a liberdade de expressido e de informagédo, consagrado
na Carta, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de
comunicacdo social?®; b) para revelar ma conduta, irregularidade ou atividade
ilegal, desde que o requerido tenha agido para proteger o interesse publico
geral; ¢) divulgacao por trabalhadores aos respetivos representantes no Ambito
do exercicio legitimo das fungbes representativas desses representantes, em

27 O considerando 17 da Diretiva diz «<Em alguns setores industriais, em que os criadores
e os inovadores ndao podem beneficiar de direitos exclusivos e em que a inovagdo se baseia
tradicionalmente no segredo comercial, os produtos podem hoje em dia ser facilmente objeto de
engenharia inversa quando colocados no mercado. Nesses casos, esses criadores e inovadores
podem ser vitimas de praticas como c6pias parasitarias ou imitagoes disfarcadas que exploram
gratuitamente a sua reputacdo e os seus esforcos de inovagdo. Algumas legislacdes nacionais
sobre a concorréncia desleal visam estas praticas. Embora a presente diretiva ndo pretenda
reformar nem harmonizar a legislag@o sobre a concorréncia desleal em geral, seria apropriado
que a Comissao analisasse cuidadosamente a necessidade de a Unido agir nesse dominio».

28 Vide o artigo 11.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia. Em especial nao
pode ser limitado o jornalismo de investigagdo e a prote¢ao das fontes jornalisticas.
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conformidade com o direito da Unido ou com o direito nacional, desde que
a divulgacao fosse necessaria para esse exercicio; d) a fim de proteger um
interesse legitimo reconhecido pelo direito da Unido ou pelo direito nacional»?.
Esta aqui em causa, nomeadamente, o exercicio da liberdade de expressdo e
informacéo, a denuncia de irregularidades (whistleblowing), em que prevalece
o interesse publico, e a divulgacdo de informacdo pelos trabalhadores aos
seus representantes, designadamente sindicais (com a finalidade de proteger
os direitos dos trabalhadores)*. A liberdade de expressdo é essencial ao bom
funcionamento de uma sociedade democritica, ao seu progresso e a protecao
da autonomia e autorrealizacdo pessoal. Se o objetivo da protecido concedida
aos segredos de negocio € evitar a livre circulagdo da informacio, estaremos,
potencialmente, perante uma restri¢ao a liberdade de expressao e de informacao
— tera aqui de se aplicar o principio da proporcionalidade (com a dificuldade
de determinar o sentido e a natureza do direito que protege os segredos). Se, no
regime juridico dos segredos de negdcio, se protege o contetido da informacao
e ndo apenas a sua forma de expressdo (ndo estamos no dominio do direito de
autor), o regime dos segredos restringe de forma significativa a liberdade de
expressao®! (liberdade de expressdo que, alguns defendem, tera de ser apreciada
e conjugada com o direito a privacidade® — nao sendo esta a nossa posi¢do como
infra referimos). Neste sentido e com esta preocupacgio o legislador efetuou as
referidas concretizacoes (excecdes), designadamente quanto aos jornalistas e
aos denunciadores de irregularidades®.

Com esta vasta delimitacdo negativa do campo de aplicacdo do regime de
tutela dos segredos de negécio (incluindo as limitagdes e as excecdes), podera
questionar-se o que se protege e qual o seu sentido. Ora, importa sublinhar
que a especial tutela de que gozam os segredos de negécio deriva da particular
fragilidade na sua protecao, pois se de alguma forma o segredo for quebrado, o

2 Diga-se que a tutela concedida aos segredos nao prejudica, nos termos legais, a divulgacdo de
informacdes ou documentos ao publico ou as autoridades publicas (incluindo a divulgagdo no
cumprimento de obrigagdes legais de transparéncia).

30 Exige-se das autoridades judiciais que ponderem os diversos interesses em conflito. As
medidas, os procedimentos e as vias de repara¢do ndo poderdo colocar em risco «os direitos e
as liberdades fundamentais ou o interesse ptblico, tais como a seguranca publica, a defesa dos
consumidores, a satide publica e a prote¢ido do ambiente, nem devera prejudicar a mobilidade
dos trabalhadores» (considerando n.° 21 da Diretiva). Nesta balanga deverao as autoridades
judiciais ponderar todos os fatores, designadamente, «o valor de um segredo comercial, a
gravidade da conduta que deu origem a aquisic¢do, utilizagdo ou divulgagéo ilegal do segredo
comercial e 0 impacto dessa conduta» (mesmo considerando).

3t Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 236.

2 Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, op. cit., 1290, ss.

33

A whistleblower clause é mais restrita nos EUA do que na UE (quanto ao destinatario da
dentncia e quanto 2 irregularidade em causa que, na UE, pode ser meramente ética) — vide
LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 253-254. Ou seja, a tutela dos segredos sofre menos
restri¢coes, quanto a esta excecao, nos EUA.
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mesmo nao pode ser objeto de reparacgido (é impossivel ripristinare lo status quo
ante). Perdeu-se o segredo (ndo existe um direito subjetivo sobre a informacéo
em si mesma). Assim, se compreende a especial preocupacdo do legislador —
obviamente uma opg¢ao politico-ideolégica em defesa dos interesses dos titulares
dos segredos e da garantia da competitividade da economia face a outros
ordenamentos juridicos que tutelam segredos de forma particularmente eficaz
— na protecado dos segredos de negdcio. Face a esta opc¢ao legislativa, impunha-
se estabelecer equilibrios com a garantia do exercicio de direitos fundamentais
e a tutela de interesses juridicamente protegidos, sendo certo que este equilibrio
deve ser encontrado no respeito pelo principio da proporcionalidade (nos seus
subprincipios dogmaticamente estabelecidos de adequacido, da necessidade e
da proporcionalidade em sentido estrito) ou proibicdo do excesso, evitando-se
abusos ou a criacdo de obstaculos ao comércio legitimo.

Delimitado o circulo da proibi¢do, muito menos amplo do que o da permisséo
(ou da liberdade), e independentemente das medidas punitivas consagradas
(que veremos de seguida), o campo de possivel aplicacdo da responsabilidade
civil extracontratual esta circunscrito. E esta circunscrito a tutela de interesses
juridicamente protegidos nido englobando direitos subjetivos absolutos, pois,
como explicaremos, os segredos de negécio ndao se podem qualificar como
direitos subjetivos de propriedade industrial.

O artigo 483.°, n.° 1, do Cédigo Civil (CC) portugués reza assim: «Aquele
que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou
qualquer disposig¢io legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado
a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violagdo». Nos termos desta
disposi¢do os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva
sdo os seguintes: a pratica de um facto voluntario; ilicito; que viole direitos
absolutos (desde logo os direitos reais, onde se incluem os direitos de propriedade
intelectual, e os direitos de personalidade) ou interesses juridicamente protegidos
(exigindo-se aqui que haja violagdo de uma norma juridica que tutele interesses
privados e a lesdo tenha prejudicado um dos interesses privados tutelados pela
norma juridica em causa), além do abuso de direito; que haja culpa (dolo ou
negligéncia®!); que haja um dano (patrimonial ou ndo patrimonial; presente
ou futuro; dano positivo ou de cumprimento e dano negativo ou de confianca;
podendo incluir os danos emergentes e os lucros cessantes); e que entre o ato
ilicito culposo e o dano exista um nexo de causalidade (sendo adotada a teoria
da causalidade adequada). Na verdade, e sem grandes desenvolvimentos, a

34 O artigo 494.° do CC permite uma limitacdo equitativa da indemniza¢io quando a
responsabilidade se funde em mera culpa. Ou seja, a indemnizacdo pode ser fixada em
montante inferior ao que corresponderia aos danos causados (aqui temos uma outra fun¢ao
da responsabilidade civil além da reparadora). Nao nos esquecamos, todavia, que o principio
(artigo 562.° do CC) é a reconstitui¢do da situagio que existiria se nio se tivesse verificado o
evento que obriga a reparacao. Vide, ainda, os artigos 497.°, n.° 2, e 570.° do CC.
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responsabilidade civil, geradora de uma obrigacdo de indemnizacio, pretende
colocar o lesado na situagcdo em que estaria se o facto danoso néo tivesse ocorrido
(artigo 562.° do CC). Em primeiro lugar, esta reconstituicdo deve ser in natura ou
reconstituicao natural (vide a execucao especifica — artigos 827.° e ss. do CC). Se
reconstitui¢do natural ndo for possivel ou nio repare integralmente os danos ou
seja excessivamente onerosa para o credor (artigo 566.° do CC) havera lugar a
indemnizagdo em dinheiro (restitui¢cdo por equivalente). Além da indemnizacéo
em sentido estrito — destinada a cobrir danos patrimoniais (o dano emergente
e o lucro cessante) — o nosso ordenamento juridico admite a reparacdo ou
compensacido dos danos nao patrimoniais. Ndao ha aqui uma indemnizagdo ou
reconstitui¢do propriamente dita, mas uma compensagio pois estamos em face
de prejuizos nao avalidveis em dinheiro (sdo danos que resultam da lesdo de bens
nao patrimoniais, designadamente direitos de personalidade). Compensacio
ou satisfacdo que é fixada equitativamente pelo tribunal (artigo 496.°, n.° 3, do
CC).* O principio subjacente a obrigacdo de indemnizacio é a reconstituicao
da situagdo (hipotética) que existiria se nao fosse a lesdo (artigo 562.° do CC),
ou seja, como dissemos, a reposi¢do natural (repor as coisas no estado em que
estariam se nao tivesse havido a lesdo). Sendo impossivel reconstituir o estado
anterior a lesdo (id est, o dano concreto ou real), havera lugar a indemnizacao
em dinheiro — calcular-se-4, em dinheiro, o prejuizo causado ao lesado (é o
dano abstrato ou de cédlculo). Mas apenas se indemnizario os danos que o lesado
provavelmente néo teria sofrido se nao fosse a lesdo (artigo 563.° do CC) — é a
consagracao da doutrina da causalidade adequada. Ou seja, é necessario que o
facto praticado pelo agente seja a causa provavel ou adequada dos danos sofridos
(sdo reparaveis os danos que nao se teriam verificado sem o facto ilicito «e que,
abstraindo deste, seria de prever que nao se tivessem produzido»3°). O cédlculo da
indemnizacéo (artigo 564.° do CC) engloba, como dissemos, os danos emergentes
(id est, a diminuicdo do patriménio causada pela lesdo) e os lucros cessantes (o
quantum do patrimoénio que ndo aumentou por causa da lesdo). Importa-nos,
aqui, atender em especial aos lucros cessantes. Estdo aqui em causa as vantagens
patrimoniais que o lesado nao obteve, mas devia ter obtido se nao fosse a lesao.
Aplicar-se-4 aqui um critério de probabilidade. Importa sublinhar que o dano
patrimonial?’ — medida do montante de indemnizacdo pecuniaria (ndo havendo
reconstitui¢ao natural, ja sabemos), nos termos do artigo 566.°, n.° 2, do CC — é

3 A violacdo de direitos ou interesses nao patrimoniais (por exemplo, o bom nome, a honra, a
reputacdo, etc.) podem implicar prejuizos no patriménio do lesado (por exemplo, perda de
clientela), ou seja, estamos perante um dano patrimonial indireto e ndo danos puramente nao
patrimoniais.

36 ANTUNES VARELA, Das obrigagdes em geral, vol. I, 9.* reimpressdo da 10.* edi¢ao, Almedina,
Coimbra, 2012, 899.

37 Em relacdo a indemnizacido, melhor se dird compensacao (pela dor fisica, o desgosto, etc.),
pelos danos nao patrimoniais (tradicionalmente denominados de morais), vide o artigo 496.°
do CC.
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a diferenca entre a situacgéo real atual do lesado e a situacdo hipotética em que
ele estaria se a lesdo nao se tivesse verificado®, nesse mesmo momento [teoria
da diferenca (Differenztheorie) — diferenca entre situagdes patrimoniais®’].
Por outras palavras, o objetivo é reconstituir a situacdo (hipotética) em que
o lesado estaria se a lesdo ndo se tivesse verificado. Paralelamente, pretende-
se evitar que o lesado se enriqueca a custa do lesante. Face ao exposto, a
responsabilidade civil apresenta-se, fundamentalmente e tradicionalmente, com
uma funcdo reparadora (reintegradora ou compensatéria) dos danos sofridos
pelo lesado € ndo com uma funcdo punitiva (retributiva ou preventiva, como
se verifica na responsabilidade criminal), sem prejuizo de, como referimos, o
artigo 494.° do CC nao deixar de limitar o montante da indemnizagio no caso
de mera culpa*-*'. Por certo que acessoriamente a responsabilidade civil pode
desempenhar uma fungdo preventiva, punitiva, repressiva ou sancionatéria
(vide o agora citado artigo 494.° ou o artigo 497.°, n.° 2, bem como o 570.°, todos
do CC; acresce que a ressarcibilidade dos danos nao patrimoniais se apresenta
com uma dupla fungio: reparadora e sancionadora)*. Mas, reiteramos, trata-
se de uma func¢io acessoéria e subordinada a fun¢io principal®, até porque s6
muito excecionalmente o montante da indemnizacdo pode exceder o valor do
dano*. Ou seja, o afastar o dano de entre os pressupostos da responsabilidade

38 Vide PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, Cédigo Civil Anotado, Vol. 1, 4.* edi¢io revista e
actualizada, reimpressdo, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 582.

39 Vide CASTRONOVO, La Nuova Responsabilita Civile, seconda edizione, Milano, Giuffre, 1997, 124.

40 Vide MENEZES LEITAO, Direito das obrigacées, vol. I, 9.* edi¢io, Almedina, Coimbra, 2010,
292. Vide, ainda, o disposto nos artigos 570.° ¢ 810.° do CC.

41 Em sentido inverso vide MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, Traité Théorique et
Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, Tome III, premier volume,
sixieme édition, Montchrestien, Paris, 1978, 722: «(...) I'évaluation des dommages-intéréts ne
dépend que du montant du dommage (...). Les dommages-intéréts sont une réparation; ils ne
sont pas une peine».

2 A responsabilidade civil apresenta-se com um «quadro funzionale complessivo» (SALVI, La
Responsabilita Civile, Giuffre, Milano, 1998, 4, 11, ss., e 243, ss.), onde se inclui uma funcao de
«deterrence», em que «responsabilita non e termine che si confonde con risarcimento» (ALPA,
BESSONE, La Responsabilita Civile, terza edizione, Giuffre, Milano, 2001, 22-23). A amplitude
destas fungoes faz aproximar, na opinido de alguma doutrina, a responsabilidade civil da
responsabilidade criminal (VINEY, Traité de Droit Civil — Introduction a la Responsabilité,
2e édition, LGDJ, Paris, 1995, 122, ss.). Na verdade, quando o montante da indemnizacéao é
superior ao dano, o legislador «permet a la victime (...) d’obtenir autre chose que la réparation
du dommage. C’est ce qu’on a trés justement appelé les peines privées; peine, parce que le but
n’est plus de réparer, mais de causer un dommage a l'auteur de la faute, de le punir; peine
privé, parce que le dommage souffert par le responsable se traduit par un avantage dont profite
la victime» (MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, Traité Théorique..., cit., 703).

43 PINTO MONTEIRO, Cldusulas Limitativas e de Exclusdo de Responsabilidade Civil, Almedina,
Coimbra, 2003, 63.

44 ANTUNES VARELA, Das obrigacées..., cit., 544. Vide os artigos 1276.° (acdo de prevengio) e
1552.°, n.° 2 (encrave voluntario) do CC. O caracter sancionatério da responsabilidade civil
igualmente se verifica quando a lei fixa um montante de indemnizacéo, ou seja, quando afasta
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civil (responsabilidade civil que é «acima de tudo, uma técnica de reparacao de
danos»*) significa a consagragido de um «sistema de penas privadas»*, desde
logo quando «o enriquecimento excede o dano»*'.

No dominio das violagdes dos direitos subjetivos de propriedade intelectual é
por vezes particularmente dificil determinar o montante do prejuizo realmente
sofrido, bem como a prova do dano ou os danos subsequentes a lesio do
direito subjetivo, como a perda ou desvio da clientela*®, a diluicdo do sinal
distintivo, a perda de prestigio, etc., além de que na violacdo de tais direitos
e face a fun¢do reparadora da responsabilidade civil, o lesante pode obter
lucros com o seu comportamento ilicito. Em face do exposto, impunha-se uma
nova compreensido da responsabilidade civil (uma alternativa ao seu regime
tradicional) e dos critérios para a determinag¢do do montante da obrigacdo de
indemnizagéo. Quer o acordo TRIPS* quer a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos
de propriedade intelectual, consagram disposi¢des sobre «indemnizac¢des» que
tém subjacente um outro modelo: o norte-americano. Na verdade, a Diretiva

os pressupostos da fixagdo do montante da indemnizagao. Veja-se, neste sentido, por exemplo,
o disposto nos artigos 442.° (sinal), 806.° (obriga¢des pecuniarias), 1041.° (mora do locatario),
1127.° (tosquia de gado lanigero), 1320.°, n.° 2 (animais selvagens com guarida prépria),
1531.°, n.° 2 (pagamento das prestacoes anuais), todos do CC. Ultrapassa o objeto deste texto a
abordagem, do ponto de vista das fun¢oes da responsabilidade civil, da causa virtual do dano.

43 PINTO MONTEIRO, Cldusula Penal e Indemnizagdo, Almedina, Coimbra, 1999, 670.

40 Sobre diversos exemplos que se «apontam para defesa da pena privada, enquanto categoria
juridica hoje ressuscitada, apés um largo periodo em que a sua simples evocagdo suscitava
imediata repulsa», vide PINTO MONTEIRO, Cldusula... cit, 662-663. Como escreve MENEZES
CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Portugués, 11, Direito das Obrigagdes, tomo 111, Almedina,
Coimbra, 2010, 419, «Hoje, tal aspecto é pacifico: a indemnizacdo tem, ainda, o escopo de
uma pena: uma matéria muito versada a propoésito dos punitive damages» ou, como nos
diz MENEZES LEITAO, Normas de Proteccdo e Danos Puramente Patrimoniais, Almedina,
Coimbra, 2009, 830, «<mesmo com um papel secundario em relacéo a finalidade reconstitutiva,
admite-se, hoje, uma fun¢do preventiva-punitiva da responsabilidade civil».

47 ALMEIDA COSTA, Direito das obrigagées, 12.* edi¢ao, Almedina, Coimbra, 2011, 532 e 779, ss.

a8 A dificuldade da prova da perda de clientela no quadro dos atos de concorréncia desleal tem
justificado a presung¢@o do dano por parte de alguma jurisprudéncia (VINEY, JOURDAIN, Traité
de Droit Civil — Les Conditions de la Responsabilité, 2e édition, LGDJ, Paris, 1998, 4-5). A defesa
da funcdo punitiva da responsabilidade civil no dominio da concorréncia desleal, devido a
dificuldade de prova do dano, tem sido defendida por diversa doutrina (MEIRA LOURENCO,
A Fungdo Punitiva da Responsabilidade Civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, 406, ss.;
MENEZES LEITAO, Estudo de Direito Privado sobre a Cldusula Geral de Concorréncia Desleal,
Almedina, Coimbra, 2000, 166, ss.;, MENEZES LEITAO, Normas..., cit., 513). Defendendo
o recurso a penas privadas nos dominios da contrafaccdo e da concorréncia desleal, vide
CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, Paris, 1995, 124, ss., e
282, ss.

49 Para mais detalhes vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «A fun¢do punitiva da
responsabilidade civil na violacdo de direitos subjectivos de propriedade intelectual», in
Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h c. José Antonio G6mez Segade,
obra coordenada por Ana M.* Tobio Rivas, Marcial Pons, Madrid, 2013, 865-882.
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2004/48/CE (artigo 13.°) consagrou uma concecao alargada da responsabilidade
civil atribuindo-lhe uma funcdo punitiva e uma compreensdo da obrigacdo
de indemnizacdo avessa a nossa tradicdo juridica®. O n.° 1 do referido artigo
13.° consagra o principio da adequagdo («indemnizagdo por perdas e danos
adequada ao prejuizo efetivamente sofrido»), ou seja, o montante da obrigagio
de indemnizacdo nido tem de ser igual ao prejuizo ou estar limitado por este.
A conjugacido deste principio de adequag¢do com o disposto no artigo 3.°, n.°
2, da Diretiva 2004/48/CE que sublinha o efeito dissuasor e eficaz das medidas
consagradas, permite-nos concluir que existe uma separa¢do entre o montante
da obriga¢do de indemnizac¢io e o prejuizo (id est, o montante da obrigacdo de
indemnizacao pode ser superior ao prejuizo). Quanto aos critérios (indicados a
titulo exemplificativo) a considerar na determinag¢ido do montante da obrigacido
deindemnizacdo aalineaa) don.® 1 do artigo 13.°diz o seguinte: «todos os aspetos
relevantes, como as consequéncias econémicas negativas, nomeadamente os
lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos
pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores
econémicos, como os danos morais causados pela violagédo ao titular do direito»
(sublinhe-se os conceitos indeterminados aplicados). Importa desde ja sublinhar
que quanto aos danos nao patrimoniais a Diretiva 2004/48/CE consagra a sua
admissibilidade sem qualquer restri¢ao. Além dos lucros cessantes, permite-se a
inclusao da reputacao do titular, da perda de clientela, dos gastos em publicidade
e outros investimentos. Mais problematica € a inclusao, no referido célculo, dos
lucros indevidamente obtidos pelo infrator. Os lucros indevidamente obtidos
pelo infrator estao aqui consagrados como um critério do cdlculo do montante da
obrigacdo de indemnizacido «adequada ao prejuizo» «efetivamente sofrido» pelo
lesado. A insercao sistematica deste critério ndo permite a sua autonomizacgio.
Permite-se uma grande liberdade aos Estados-Membros, sendo certo que estes
podem sempre consagrar solu¢des mais favoraveis aos titulares do direito de
propriedade intelectual violado (artigo 2.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE). Em
alternativa a alinea a) don.® 1 do artigo 13.°, a alinea b) permite, na determinacao
do montante da obrigacdo de indemnizacio, o recurso a «<uma quantia fixa, com
base em elementos como, no minimo, o montante das remuneracoes ou dos
direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorizagio
para utilizar o direito de propriedade intelectual em questao». Trata-se de uma
alternativa: o montante da indemnizac¢io podera ser determinado (uma quantia
fixa) a partir de elementos como, no minimo, as remuneracdes ou direitos que
teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorizagdo para utilizar
o direito de propriedade intelectual em causa (é o preco da licengca ou da

50 Como escreve SOUSA ANTUNES, Da Inclusdao do Lucro Ilicito e de Efeitos Punitivos entre as
Consequéncias da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimagdo pelo Dano, Coimbra,
Coimbra Editora, 2011, 206, «o Cédigo Civil portugués vigente, como os correspondentes textos
dos demais paises da familia romano-germanica, (...) procurou depurar a responsabilidade
civil dos efeitos que sdo, tradicionalmente, reconhecidos a responsabilidade penal».
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autorizacio — embora nada se diga quanto ao modo de determinacdo desse
valor). Sublinhe-se aqui a expressdo «no minimo», pois, por certo, nao se querera
que o infrator pague a mesma quantia que um utilizador tem de pagar quando
obtém a autorizacdo devida. Ou seja, o objetivo dissuasor devera ser ponderado,
desde logo em face de violagoes graves de direitos de propriedade intelectual,
o que significa uma dificuldade de articulacdo do disposto nesta alinea b) com
os pressupostos fixados no introito do n.° 1 do artigo 13.° [pressupostos que
se aplicam a esta alinea b)]. Trata-se da consagracdo da Lizenzanalogie, id est,
do recurso a uma ficcdo. Trata-se de uma ficcio que permite o afastamento da
necessidade da prova do dano e do nexo de causalidade (todavia, a sua inser¢do
no artigo 13.°, n.° 1, permite interpretacoes contraditérias — embora se possa
defender que bastara a simples aparéncia de dano e que o nexo de causalidade
se presume). Podemos ainda questionar se é possivel o recurso a esta ficcdo
quando o titular do direito nio tinha a intencéo ou tao-pouco a possibilidade de
concluir qualquer contrato de licenca. O n.° 2 do artigo 13.° (que corresponde
ao artigo 45.°, n.° 2, 2.° periodo, do acordo TRIPS®!) permite (afastando o
pressuposto da imputacdo subjetiva) que os Estados-Membros estabelecam a
possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperag¢io dos lucros
obtidos pelo infrator ou o pagamento de indemnizacdes pré-estabelecidas. Ou
seja, a lei estabeleceria montantes indemnizatérios minimos e maximos, mas
estes montantes deveriam ter uma funcao dissuasora de modo a retirar todas as
vantagens que o infrator tenha conseguido (os lucros da atividade ilicita). Este
artigo 13.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48/CE prescinde dos critérios subjetivos da
imputacédo (ou seja, trata-se de responsabilidade independentemente de culpa),
bem como do dano (o lesado ndo necessita de efetuar esta prova, tantas vezes
dificil), o que permite uma indemnizacgéo elevada (em especial devera ser assim
quando se verificam os critérios subjetivos de imputacdo — sé assim o sistema
sera l6gico na relagido entre os niumeros 1 e 2 do artigo 13.°) e corresponde a um
objetivo sancionatério (sancionar o comportamento do lesante e impedir que
este se enriqueca a custa do lesado). No que respeita a recuperacdo dos lucros
é permitida uma grande liberdade aos Estados-Membros na determinacao
destes lucros, sendo certo que se pretendera sancionar o comportamento
ilicito e evitar o enriquecimento do lesante. Quanto as indemnizacdes pré-
estabelecidas (montantes fixos pré-determinados) estamos em face de uma
clara funcéo punitiva da responsabilidade civil especialmente apliciavel quando
nao é possivel determinar o dano sofrido pelo lesado. Nao deixara de ser dificil
compatibilizar nos ordenamentos juridicos dos Estados-Membros as diversas
solucdes oferecidas pelo artigo 13.° da Diretiva 2004/48/CE.

51 Os Estados-Membros podem optar por uma solucéo alternativa ou cumulativa, sendo certo
que aquele 2.° perfodo do n.° 2 do artigo 45.° do acordo TRIPS ¢é facultativo — vide BUSCHE,
STOLL, TRIPs. Internationales und europdisches Recht des geistigen Eigentums, Carl Heymanns
Verlag, Berlin, 2007, 637.

48 RPIID - vol. 2, n.° 1, 2025



Natureza juridica dos segredos de negéocio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

Importasublinharumadiferente compreensdodoinstitutodaresponsabilidade
civil consagrada nesta Diretiva 2004/48/CE. Nao estd aqui apenas presente a
funcaoreconstitutiva, mas em especial a fun¢do punitiva e preventiva (janao é uma
«técnica de reparacido de danos», mas uma técnica sancionatoria). O englobar no
cédlculo do montante da obrigacao de indemnizacao o lucro obtido pelo infrator
permite-se uma indemnizag¢do superior ao montante do dano. A devolucio
ao titular do direito de propriedade intelectual de todo o enriquecimento (no
sentido de «recuperacao dos lucros») obtido pelo infrator implica um sublinhar
da ilicitude. No mesmo sentido se orienta a possibilidade do estabelecimento de
tabelas com montantes indemnizatérios fixos ou pré-estabelecidos®?. Estamos
em face de um regime juridico diferente do acima referido (em especial os
artigos 483.° e 566.° do CC), pelo que se impunha uma alteracio ao nosso
ordenamento juridico. Ou seja, afastamo-nos dos pressupostos do instituto da
responsabilidade civil e aproximamo-nos do instituto do enriquecimento sem
causa, da gestdo de negdécios impropria, do regime juridico do possuidor de méa-
fé, e, indo mais além, da punicéo civil*® (uma compreensio que assenta numa
distingéo entre pena civil e reparac¢io).>

Feito este excurso impoe-se regressar a nossa Diretiva (UE) 2016/943 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa a protecao
de know-how e de informagdes comerciais confidenciais (segredos comerciais)
contra a sua aquisicdo, utilizacdo e divulgacgio ilegais, e, em especial, ao seu
artigo 14.° (indemnizacdo). Desde logo, importa sublinhar que a esta Diretiva
néo procedeu a remissao, quanto a tutela dos segredos, para a Diretiva 2004/48/
CE, consagrando medidas, procedimentos e vias de reparagio auténomos, ou
seja, sem remissdo para esta Diretiva, evidenciando, também por esta via, que
nao estamos no dominio dos direitos de propriedade intelectual; é certo que
os segredos de negécio sempre necessitariam de adaptagdes face ao regime
consagrado na Diretiva 2004/48/CE, mas um regime totalmente auténomo nao
seria necessario se os segredos de negécio fossem reconhecidos com direitos
subjetivos de propriedade intelectual (bastariam algumas adaptacoes, em
especial nas medidas de natureza processual).

A Diretiva prevé que o titular do segredo possa obter uma compensacio
adequada pelo prejuizo sofrido como resultado de uma conduta ilegal. No

2 A fixacdo de minimos legais corresponde a uma «peine privée» (MAZEAUD, MAZEAUD,

MAZEAUD, CHABAS, Traité Théorique..., cit., 705-706).

Uma punigdo civil que pretenderia, desde logo, afastar qualquer racionalidade econémica

subjacente a conduta do lesante. Seria igualmente um modo de conferir maior eficicia ao

instituto da responsabilidade civil. Por certo que se traduziria numa mudanga de “olhar”.

Seria um olhar para a esfera juridica do lesante e para o lucro por si obtido com a sua conduta

ilicita em vez de olhar para a esfera juridica do lesado.

54 Vide, com mais detalhes, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Responsabilidade Civil pela
violagdo de direitos subjectivos da Propriedade Intelectual — As influéncias anglo-saxénicas»,
in Revista de Direito Intelectual, n.° 2/2014, 165-187.
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considerando 30 da Diretiva pode ler-se: «O montante da indemnizac¢éo concedida
ao titular lesado do segredo comercial devera ter em considera¢ido todos os
fatores adequados, como a perda de rendimentos do titular do segredo comercial
ou os lucros indevidos do infrator e, se for caso disso, eventuais danos morais
causados ao titular do segredo comercial». Diz-se, ainda, que em alternativa
e caso seja dificil determinar o montante do prejuizo efetivamente sofrido «o
montante da indemnizagao devera ser calculado com base em elementos como
as remuneracoes ou os direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse
pedido autorizagdo para utilizar o segredo comercial em questao. O objetivo de
tal método alternativo ndo é introduzir a obrigacdo de prever indemnizacoes
punitivas, mas assegurar a compensagio com base num critério objetivo, tendo
simultaneamente em conta as despesas incorridas pelo titular do segredo
comercial, como os custos de identificacdo e investigacdo». Por fim, refere-se, no
mesmo considerando que «A presente diretiva ndo devera impedir os Estados-
Membros de preverem no seu direito nacional que a responsabilidade dos
trabalhadores pelos prejuizos causados seja limitada caso estes tenham agido
sem dolo».

Apesar do referido no citado considerando, existe uma grande proximidade
entre o disposto no artigo 13.° da Diretiva 2004/48/CE e o consagrado no artigo
14.° da Diretiva (UE) 2016/943, com excecdo da ndo consagracio, nesta Diretiva,
do disposto no n.° 2 daquele artigo 13.° (recuperacdo dos lucros obtidos pelo
infrator e o estabelecimento do pagamento de indemnizacoes pré-estabelecidas).
No restante, o artigo 14.°, n.° 1, primeiro paragrafo, determina o pagamento
pelo infrator ao titular do segredo «de uma indemnizacédo adequada ao prejuizo
efetivamente sofrido». O n.° 2, primeiro pardgrafo, determina que ao fixar a
indemnizacdo «as autoridades judiciais competentes tém em conta todos os
fatores adequados, tais como as consequéncias econémicas negativas, incluindo
os lucros cessantes, que a parte lesada tenha sofrido, os lucros indevidos
ganhos pelo infrator e, em casos apropriados, outros elementos para além dos
fatores econémicos, como os danos morais causados ao titular do segredo».
Em alternativa, diz o segundo parédgrafo deste n.° 2, «as autoridades judiciais
competentes podem, em casos apropriados, fixar a indemnizacdo como um
montante fixo com base em elementos tais como, no minimo, o montante de
remuneracdes ou direitos que teriam sido auferidos caso o infrator tivesse pedido
autorizacgao para utilizar o segredo comercial em questdo». A proximidade com o
disposto no artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE, faz-nos remeter para o que
dissemos supra a proposito desta disposicdo. Ainda que o sublinhar da natureza
punitiva ndo seja tdo acentuado no artigo 14.° da Diretiva (UE) 2016/943, néo
deixa de ser possivel a fixagdo de um montante de indemnizacio superior ao
dano (seja pela proximidade com a figura do enriquecimento sem causa quando
permite que o montante de indemnizagio seja fixado considerando os lucros
indevidamente obtidos pelo infrator, seja quando admite, em alternativa, o
estabelecimento de um montante fixo de indemnizacao atendendo ao valor da
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remuneracdo ou direitos que teriam sido auferidos pelo titular do segredo caso
o infrator tivesse pedido autorizacio para utilizar o segredo).

No direito dos EUA estdo previstas indemnizac¢des punitivas e penalidades. Na
verdade, o Defend Trade Secrets Act (DTSA), além de definir o titular do segredo,
estabelecer prazo de prescricdo da acdo (em regra 3 anos), prever imunidade
para o whistleblower e qualificar os atos (obtencdo, utilizacdo ou divulgacido)
ilicitos, bem como medidas cautelares [uma das medidas mais controversas foi
a permissio de o tribunal determinar medidas cautelares de apreensdo de modo
a prevenir a propagacio ou disseminacdo de um segredo (face a uma potencial
infragdo) — ainda que apenas admissivel em circunstancias excecionais e
cumpridos um conjunto de requisitos] e de injuncéo («to prevent any actual or
threatened misappropriation»), consagra medidas para reparacdo dos danos e
indemnizagcdes punitivas [refira-se que, quando sdo concedidas indemnizacoes
punitivas (exemplares), o tribunal pode conceder o pagamento de honoréarios de
advogados (igualmente podem ser concedidos quanto existe litigAncia de ma-fé)].
Lé-se no referido diploma «In a civil action brought under this subsection with
respect to the misappropriation of a trade secret, a court may— (...) (B) award—
“(1)(I) damages for actual loss caused by the misappropriation of the trade secret;
and “(IT) damages for any unjust enrichment caused by the misappropriation of
the trade secret that is not addressed in computing damages for actual loss; or
“(ii) in lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by
the misappropriation measured by imposition of liability for a reasonable royalty
for the misappropriator’s unauthorized disclosure or use of the trade secret; “(C)
if the trade secret is willfully and maliciously misappropriated, award exemplary
damages in an amount not more than 2 times the amount of the damages awarded
under subparagraph (B); and “(D) if a claim of the misappropriation is made in
bad faith, which may be established by circumstantial evidence, a motion to
terminate an injunction is made or opposed in bad faith, or the trade secret was
willfully and maliciously misappropriated, award reasonable attorney’s fees to
the prevailing party» (itdlico nosso).

Analisado, brevemente, o regime da responsabilidade (contratual e por
factos ilicitos), importa verificar se os segredos de negécio ainda sdo protegidos
pela via da concorréncia desleal (como tradicionalmente o foram em diversos
ordenamentos juridicos dos Estados Membros da Unido Europeia).

3. TUTELA PELA VIA DA CONCORRENCIA DESLEAL

A concorréncia desleal ao proibir determinadas condutas tutela interesses
juridicamente protegidos (é uma norma de protecdo; de protecio dos
concorrentes®); niao concede direitos subjetivos (de propriedade industrial).

5 Vide MENEZES LEITAO, Normas ..., cit., 464-467, 470; MENEZES LEITAO, Estudo de Direito
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A disciplina da concorréncia desleal insere-se num quadro mais amplo de
regulacdo dos comportamentos no mercado, podendo incluir as relagcbes com
os consumidores e o direito da concorréncia. Todavia, a nossa disciplina da
concorréncia desleal em Portugal pretende apenas tutelar os interesses dos
concorrentes (ainda que reflexamente possa proteger outros interesses) e
pressupde uma relacdo entre concorrentes. Esta intervencdo do legislador na
regulagdo dos comportamentos no mercado (e vivendo nés num Estado de
Direito democratico e liberal — sublinhando-se, aqui, os valores liberais e, em
especial, a liberdade de concorréncia) fundamenta-se num padrao de lealdade
que tem como referencial um conjunto de valores necessariamente mutavel. Nao
nos esquegcamos que a deslealdade na concorréncia existe desde que o comércio
é livre.

Com origem na jurisprudéncia francesa®, a concorréncia desleal ¢é
autonomamente disciplinada na Alemanha (pela primeira vez em 1896°7) cujo
modelo, assente numa cldusula geral e numa enumeracio exemplificativa de
atos desleais, vem influenciar a CUP (artigo 10.°-bis) e diversos ordenamentos
juridicos, incluindo o portugués (sendo certo que o Decreto n.° 6, de 15 de
dezembro de 1894, relativo a propriedade industrial, j& punia a concorréncia
desleal nos artigos 198.° € ss., tal como a Carta de Lei aprovada em Cortes de 21
de maio de 1896, artigos 198.° e ss. — em ambos os diplomas tipificando os atos
de concorréncia desleal). O Cédigo da Propriedade Industrial de 1940 ja segue
o modelo aleméao de uma clausula geral e uma listagem de atos de concorréncia
desleal (artigo 212.°) que a doutrina maioritaria entendia (e entende no Cédigo
da Propriedade Industrial vigente) como exemplificativa. A clausula geral —
expressao da mutacido da qualificagdo da lealdade ou da deslealdade de um ato
— permite a construc¢ao de um verdadeiro ius honorarium.

A compreensdo subjacente ao regime juridico da concorréncia desleal
consagradoem Portugal diverge de outros ordenamentosjuridicos, designadamente

Privado cit., 156, ss.; TOMAS CASTRO RODRIGUES RABACAL, Interpretagdo actualista da
clausula geral de concorréncia desleal, Almedina, reimpressio, 2020, 49-50.

56 Vide, entre outros, JEROME PASSA, Contrefacon et concurrence déloyale, Litec, Paris, 1997,
1-6; JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, JEAN-LUC PIERRE, Droit de la Propriété Industrielle,
4e édition, Editions Litec, Paris, 2007, 13; FREDERIC POLLAUD-DULIAN, op. cit., 48, ss.;
TULLIO ASCARELLI, Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, traduccion de E.
VERDERAy L. SUAREZ-LLANOS, Bosch, Barcelona, 1970, 158, ss.

57 Referimo-nos a Gesetz zur Bekdmpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896. Seguiu-
se a Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909 (que se referia, na clausula
geral, aos bons costumes: «die gegen die guten Sitten verstoRen»). Este ultimo diploma
consagrou uma clausula geral assente nos bons costumes o que permitiu alargar o circulo dos
interesses tutelados pela disciplina da concorréncia desleal (ja nao limitados aos interesses dos
concorrentes, como se verificou com o primeiro diploma).
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o alemao®, quanto aos interesses tutelados®. Na verdade, o regime juridico
nacional (artigo 311.° do Cédigo da Propriedade Industrial de 2018) tutela os
interesses dos concorrentes e ndo interesses dos consumidores ou interesses
publicos. Continua a ser particularmente controversa a tutela do consumidor pela
via da concorréncia desleal. Se a protecdo do consumidor se efetuou em alguns
Estados-Membros da UE (com vista a transposicdo de Diretivas sobre praticas
comerciais desleais) no quadro da concorréncia desleal, outros Estados adotaram
legislacao especifica e auténoma da concorréncia desleal. Ou seja, se as Diretivas
europeias sobre praticas comerciais desleais se centram na tutela do consumidor
e so reflexamente na tutela dos concorrentes, a disciplina da concorréncia desleal
(nos casos em que se mantém fiel ao seu designio inicial) centra-se na tutela dos
concorrentes e s6 reflexamente na tutela do consumidor. Sem nos referimos aos
regimes dos paises de common law (por vezes limitados as figuras do passing-off e
malicious falsehood®), a verdade é que ainda nao foi possivel uma harmonizacio,
no quadro dos paises da UE, da disciplina da concorréncia desleal. Se o desenho
inicial da disciplina da concorréncia desleal — e presente no nosso regime — foi
a protecdo do comerciante honesto, hoje, em diversos ordenamentos juridicos,
reconhece-se que a protecdo do consumidor € igualmente importante (no quadro
da concorréncia desleal)®. Todavia, mesmo a funcionaliza¢do da concorréncia

8 Apesar do primeiro diploma (supra referido) na Alemanha proteger apenas os interesses
dos concorrentes, a jurisprudéncia alargou o ambito dos interesses protegidos [uma triade
(Schutzzwecktrias) de interesses: concorrentes, consumidores e publico; id est, outros
participantes no mercado (Marktteilnehmer)] — vidle HEFERMEHL/KOHLER/BORNKAMM,
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG, 27. Auflage, Verlag C. H. Beck, Miinchen, 2009,
115. O modelo de concorréncia desleal na Alemanha podera ser qualificado como social ou
institucional prescindindo da exigéncia de uma relagdo entre concorrentes. A identificacao
dos interesses protegidos constitui um padrdo hermenéutico na aplicacdo do regime da
concorréncia desleal — vidle HEFERMEHL/KOHLER/BORNKAMM, op. cit.,, 116-117. Na
verdade, ao lado da tutela dos interesses dos concorrentes e dos consumidores, a lei alema da
concorréncia desleal tutela, igualmente, o interesse publico numa concorréncia nao distorcida.

B Sobre os sistemas «que seguem o modelo profissional» e os que adotam o «modelo social», vide
DARIO MOURA VICENTE, «Concorréncia desleal: diversidade de leis e direito internacional
privado», in Direito Industrial, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012, 183-184.

60 JENNIFER DAVIS, «Unfair Competition Law in the United Kingdom», in Reto M. Hilty, Frauke
Henning-Bodewing, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in
Europe?, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, 187, diz «We have noted that the prevailing
view is that the UK does not have a general tort dealing with unfair competition. Instead, the
courts have developed a number of specific torts which deal with different aspects of unfair
competition».

ol Vide MARCUS HOPPERGER, MARTIN SENFTLEBEN, «Protection Against Unfair
Competition at the International Level — The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and
the Current Work of the World Intellectual Property Organisation», in Reto M. Hilty, Frauke
Henning-Bodewing, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in
Europe?, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, 69. Sendo certo que, independentemente
do sistema escolhido para regular os diversos interesses (autonomizando-os ou ndo), sempre
estamos, em sentido amplo, em face de instrumentos de regulagdo da concorréncia. Uma
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desleal aos interesses dos concorrentes (os sujeitos da protecdo — Schutzsubjekte)
nao pode deixar de ter como objetivo (objeto da protecdo — Schutzobjekte) a
concretizagdo do principio da liberdade de concorréncia e, consequentemente,
um eficiente funcionamento da concorréncia (inerente a economia de mercado).

A disciplina juridica da concorréncia desleal pretende a resolucio de conflitos
entre os concorrentes (devido ao uso excessivo da liberdade de concorréncia®* —
tendo assim um fundamento diverso do direito da concorréncia, pois este visa
combater a falta de concorréncia®) com vista a proteger a sua liberdade competitiva®
e apresenta-se, entre nds, com trés pressupostos: um ato de concorréncia; contrario
as normas e usos honestos; de qualquer ramo de atividade econémica.

Especificamente quanto aos segredos de negécio, desde o Decreto de 15 de
dezembro de 1894 que, entre nds, a violacao de segredos de negocio foi «integrada
no dominio da concorréncia desleal»®. A qualificagio manteve-se na Lei de 21 de
maio de 1896 e, posteriormente, no Cédigo da Propriedade Industrial de 1940,
artigo 212.°, n.° 9. O Cédigo da Propriedade Industrial de 1995 aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de janeiro, no artigo 260.° relativo a concorréncia
desleal, punia [alinea i)] a «a ilicita apropriacido, utilizacdo ou divulgagio dos
segredos da industria ou comércio de outrem», ou seja, a tutela dos segredos de
negécio era efetuada no quadro da repressdo dos atos de concorréncia desleal. O
Codigo da Propriedade Industrial de 2003 aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003,
de 05 de marco, referia-se, no artigo 318.°, a «protec¢do de informacdes nao

regulacdo da concorréncia que deve ponderar todos os interesses, em especial, o interesse
geral da concorréncia.

62 FREDERIC POLLAUD-DULIAN, op. cit., 48-49, escreve «si la loi Le Chapelier des 2 et 17
mars 1791 pose le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les actes de déloyauté
commerciale constituent un abus de cette liberté».

03 A disciplina da concorréncia desleal tutela os interesses dos concorrentes (sdo estes os
destinatéarios das vantagens da qualificacdo como desleais de certas condutas e consequente
restri¢io da liberdade) ao contrario, por exemplo, o regime da concorréncia desleal na
Alemanha apés a alteracao da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) de 2004, na sua
versdo atual, [em que se passou a proteger os interesses dos concorrentes, os interesses dos
consumidores e o interesse publico (o que inclui a tutela dos interesses inerentes ao direito
da concorréncia); diz o § 1 (Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich) «(1) Dieses Gesetz
dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor
unlauteren geschiftlichen Handlungen. Es schiitzt zugleich das Interesse der Allgemeinheit
an einem unverfilschten Wettbewerb.»] — vide MENEZES LEITAO, Normas de Protecéo ...,
cit., 465-466; sobre a amplitude da nocdo participante no mercado (Markiteilnehmer) vide
HEFERMEHL/KOHLER/BORNKAMM, op. cit., 157, ss. Com esta amplitude, no direito
alemao o ato de concorréncia afasta-se da no¢ao que defendemos para o nosso ordenamento
juridico, aproximando-se de uma nocao de ato de mercado ou pratica comercial [vide § 2 (1)
2 da UWG - sobre a substitui¢do do termo Wetthbewerbshandlung pelo geschiiftlichen Handlung
vide HEFERMEHL/KOHLER/BORNKAMM, op. cit., 135].

o4 Sobre a wettbewerblichen Entfaltungsfreiheit (liberdade competitiva de desenvolvimento) vide
HEFERMEHL/KOHLER/BORNKAMM, op. cit., 117-118.

65 Vide OLIVEIRA ASCENSAO, Concorréncia desleal, Almedina, Coimbra, 2002, 461.
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divulgadas» e ao remeter para o artigo anterior (317.°) relativo a concorréncia
desleal continuava a qualificar a violag¢do dos segredos de negécio como um ato de
concorréncia desleal. A epigrafe do referido artigo 318.° era uma consequéncia da
consagracao no acordo TRIPS (vide o artigo 39.°) da «proteccao de informacoes
nao divulgadas» sendo certo que o n.° 1 deste artigo 39.° comeca por dizer «ao
assegurar uma proteccdo efectiva contra a concorréncia desleal, conforme
previsto no artigo 10.° bis da Convencao de Paris (1967), os Membros protegerao
(...)», ou seja, remete-se para a protecdo concedida pela via da concorréncia
desleal (sendo certo que esta protecdo constituiu um patamar minimo imposto
aos paises membros). Diga-se, ainda, que a referida disposicio do Codigo da
Propriedade Industrial de 2003 (artigo 318.°), além de estabelecer os pressupostos
para a tutela dos segredos de negécio, se referia expressamente a «segredos de
negdcio» o que conjugado com a epigrafe e o disposto no acordo TRIPS parecia
querer ser mais abrangente do que a anterior expressao «segredos da industria
ou comércio». De todo o modo, para a tutela de tais segredos ou informacoes era
exigido o cumprimento dos pressupostos da concorréncia desleal.

Com a transposi¢io da citada Diretiva (UE) 2016/943, o Cédigo da Propriedade
Industrial de 2018 conferiu uma tutela auténoma aos segredos de negécio
deixando os mesmos de ser protegidos pela disciplina da concorréncia desleal
e, consequentemente, ndo é pressuposto da sua tutela a existéncia de um ato de
concorréncia ou de uma relagdo de concorréncia, ou seja, permite-se, agora, que
a cessagio de uma conduta violadora de segredos de negécio contra terceiros que
nao sao concorrentes do titular do segredo (alarga-se o quer o ambito objetivo
quer o subjetivo da aplicacdo do regime juridico de tutela dos segredos®®).

Como referido, o acordo TRIPS pretendeu, no seu artigo 39.° constituir um
primeiro referencial mundial com vista a tutela dos segredos de negécio apesar
de intitulado «protec¢do de informagdes ndo divulgadas»®’ (e, neste especto,
o acordo TRIPS foi inovador®). Recorrendo a ferramenta da concorréncia

66 O infrator ndo tem, tdo-pouco, de exercer qualquer atividade econémica. Na verdade, a
aquisi¢do, utiliza¢éo ou divulgacio do segredo nido tem de ter qualquer objetivo econémico ou
mercantil; qualquer destes atos (independentemente da finalidade) infringe o segredo.

67 Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSAO, Concorréncia desleal, cit., 469, esta «terminologia
nio é casual. E préprio da ordem juridica norte-americana uma preocupacio muito grande
com o segredo, que leva a um empolamento da tutela deste. Vai, seguramente, muito para
além do segredo industrial». Na verdade, trata-se de uma terminologia neutra (evitando-se
divergéncias entre os negociadores e a proximidade com a legislacdo dos EUA) que pretende
ser abrangente — vide UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge
University Press, New York, 2005, 521. Por outro lado, a terminologia usada é enganosa, pois
«what is protected is not really “undisclosed information” (since, if no one has disclosed it to
anyone, it could not be used at all), but rather information disclosed selectively and under
precise conditions» — vide DANIEL GERVAIS, The TRIPS Agreement: Drafting History and
Analysis, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 2008, 424.

o8 A inclusdo desta prote¢do foi um dos objetivos dos EUA - vide LUC DESAUNETTES-
BARBERO, op. cit., 73.
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desleal, o artigo 39.°, n.° 1, impde aos membros a protecdo das informacdes nao
divulgadas que cumpram os requisitos do n.° 2 e «os dados comunicados aos
poderes publicos ou organismos publicos em conformidade com o disposto no
n.° 3». O n.° 2 dispde que os titulares de informag¢des nao divulgadas (referindo-
se aquelas que estejam sob o seu controlo) podem impedir que as mesmas sejam
«divulgadas, adquiridas ou utilizadas por terceiros sem o seu consentimento de
uma forma contréria as praticas comerciais leais desde que essas informacdes»
cumpram os seguintes requisitos (cumulativos): «a) sejam secretas, no sentido de
nao serem geralmente conhecidas ou facilmente acessiveis, na sua globalidade
ou na configuracio e ligacdo exactas dos seus elementos constitutivos, para
pessoas dos circulos que lidam normalmente com o tipo de informacgoes em
questdo; b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; e ¢) tenham
sido objecto de diligéncias consideraveis, atendendo as circunstancias, por
parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informacgoes, no sentido
de as manter secretas»®. Estes requisitos s3o 0os mesmos que encontramos
na Diretiva e no nosso Cédigo da Propriedade Industrial de 2018. Todavia,
existe uma grande diferenga que se encontra logo no inicio da disposi¢do: «de
uma forma contraria as praticas comerciais leais». Ou seja, remete-se para
conceitos proprios da concorréncia desleal”. A esfera de indeterminagio deste
conceito — num quadro de um acordo que pretende ser global — exigiu alguma
concretizagdo que se encontra em nota. A nota 10 esclarece que tal conceito
designara, pelo menos, o seguinte: «praticas como a ruptura de contrato, o abuso
de confiancga e a incitac¢ao a infragio, incluindo a aquisi¢do de informagées nao
divulgadas por parte de terceiros que tinham conhecimento de que a referida
aquisicdo envolvia tais praticas ou que demonstraram grave negligéncia ao
ignora-lo». Sublinhe-se a preocupacio de incluir nesta tentativa de defini¢ao de
um conceito indeterminado e sujeito a diferentes compreensdes no tempo e no
espaco, terceiros que conheciam ou deviam conhecer as praticas ilicitas (ou seja,
que a aquisicdo da informacgio pelo infrator originario era ilicita).

O n.° 3 do artigo 39.° pretende tutelar uma especial preocupacio da industria
farmacéutica (e, também aqui, temos as primeiras regras a ser estabelecidas
internacionalmente) — ou seja, os dados derivados de testes sio um caso especial
no quadro da protegdo da informacéo nao divulgada™. Se um Membro da OMC
exige, para a «aprovagio da comercializacdo de produtos farmacéuticos ou de
produtos quimicos para a agricultura que utilizem novas entidades quimicas»??,

o Sobre estes requisitos vide CARLOS M. CORREA, Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights, Oxford University Press, 2007, 372-373.

70 Vide DARIO MOURA VICENTE, «A informagdo como objeto de direitos», in Revista de Direito

Intelectual, n.° 1/2014, 125.

Sobre a prote¢do sui generis concedida a estes dados por alguns ordenamentos juridicos, vide

CARLOS M. CORREA, op. cit., 376-377.

2 Pode-se discutir o que se entende por «novas». Nao nos parece que seja a novidade exigida numa
invencdo para ser protegida por patente ou num desenho para ser protegido por desenho ou
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a «apresentacdo de dados nao divulgados referentes a ensaios ou outros, cuja
obtengéo envolva um esforco consideravel, os Membros protegerio esses dados
contra qualquer utilizacdo comercial desleal» (estamos em face da protecao do
investimento efetuado na realizacdo dos ensaios, testes, etc., para obtencao dos
dados). Acrescentava-se, ainda, que os Membros da OMC «protegerio esses dados
contra a divulgacao, excepto quando necessario para protec¢do do publico, ou a
menos que sejam tomadas medidas para garantir a proteccdo dos dados contra
qualquer utilizacdo comercial desleal». Ou seja, tais dados (designadamente os
resultados dos ensaios) ndao poderao ser divulgados, exceto quando necessario
para protecdao do interesse ptblico — excecdo muito relevante a propdsito da
relacdo dos segredos com a satde publica’.

Estamos, agora (como consequéncia da transposicdo da Diretiva), perante
um regime juridico auténomo da concorréncia desleal e, por isso, ndo sujeito
aos seus pressupostos, o que lhe concede uma prote¢io mais vasta (objetiva
e subjetivamente, como dissemos). Diga-se que no direito italiano os segredos
de negécio continuam a ser tutelados pelo instituto da concorréncia desleal,
mas nao estdo limitados pela disciplina da concorréncia desleal pois a nova
redagdo nao exige uma relacdo de concorréncia (entre o titular do segredo e o
terceiro) e aplica-se a sua tutela os instrumentos processuais previstos para os
direitos de propriedade industrial’™® — vide o artigo 99.° do Codice della Proprieta
Industriale™.” Mario Libertini’”’, defende que estamos, face a nova disciplina do
segredos comerciais no Cédigo de Propriedade Industrial Italiano, perante um
direito de propriedade industrial [«il segreto & divenuto oggeto di un diritto (non
titolato) di propieta industriale» — p. 569], apesar de reconhecer que a eficacia
erga omnes deste direito tem de ser redimensionada no plano substantivo e que
no plano processual tal reconhecimento como direito de propriedade industrial

modelo; parece que bastara que nio tenha sido previamente submetido aos poderes publicos
ou organismos publicos competentes. Vide DANIEL GERVAIS, op. cit., 427.

& Sobre esta relagdo vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «Direito de patente, segredos
de negocio e saude publica. Acordo TRIPS», cit., 13-37. CARLOS M. CORREA, op. cit., 374,
escreve «Under these exceptions, disclosure would be permissible, for example, to allow a
compulsory license to obtain a marketing approval, particularly when the licence is aimed at
remedying anti-competitive practices or at satisfying public health needs».

7 Vide TREVISAN & CUONZO, op. cit., 468.

& Aprovado pelo Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e alterado, no que respeita ao
artigo 99.°, pelo Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63 [attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti]. O referido artigo 99.° comega por dizer
«Ferma la disciplina della concorrenza sleale (...)».

76 No direito francés, com duvidas, mas negando a qualificacio como direito subjetivo, vide
FREDERIC POLLAUD-DULIAN, op. cit., 490 e 492.
7 MARIO LIBERTINI, «Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come

oggetto di diritti di proprita industriale», in Il Diritto industriale, 6/2017, 566, ss.
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estd limitado. Propondo que a disciplina relativa aos segredos comerciais deve
ser interpretada de acordo dos principios gerais da propriedade industrial (p.
572), admite que «la situazione che si determina in una prospetiva di protezione
del diritto exclusivo “non titolato” non & molto diversa da quella dell’esercizio
di un’azione di concorrenza sleale» (p. 570). Sem prejuizo de se reconhecer,
com o autor (p. 575), que estamos perante uma tendéncia geral para um reforco
da tutela dos segredos de negécio e, inclusive, uma tendencial uniformidade
de regimes (desde logo entre a Diretiva europeia citada e o direito dos EUA),
nido entendemos, face ao exposto no texto, que estejamos perante um direito
subjetivo de propriedade industrial. Na Alemanha, a Gesetz zum Schutz von
Geschiiftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBL. 1 S. 466), transp0s a citada
Diretiva e conferiu autonomia ao regime de tutela dos segredos de negocio
[criminalizando condutas — vide Abschnitt 4 (Strafvorschriften), § 23 (Verletzung
von Geschiiftsgeheimnissen)].

Aqui chegados, e sem prejuizo da aplicacdo da disciplina da concorréncia
desleal, se preenchidos os pressupostos desta, é tempo de analisar que tutela
auténoma foi concedida aos segredos de negdécio na sequéncia da transposi¢ao
da Diretiva.

4. TUTELA PENAL

Independentemente de responsabilidade civil?®, a violacdo de segredo podera
constituir ilicito penal nos termos do disposto nos artigos 195.° e 196.° do Cédigo
Penal portugués™. A Diretiva ndo consagrou protecio penal [seguindo a linha
da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril
de 2004 (enforcement) e ap6s rejeicdo pelo Parlamento Europeu do Acordo
Comercial Anticontrafacdo (ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement)].
Além das disposi¢des penais referidas, os segredos de negécio poderdo ser
protegidos criminalmente, ainda que indiretamente, na sequéncia da aplicacdo
de outras disposicdes penais, designadamente as relativas a crimes cibernéticos
e criminalidade tecnolégica (Lei n.° 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a
Lei do Cibercrime).

Nos EUA esta prevista tutela penal. O Defend Trade Secrets Act of 2016
modificou o Economic Espionage Act (EEA) (18 U.S.C. § 1831, et seq.),
aumentando, nomeadamente, as penalidades. Lé-se o seguinte no § 1832 -
Theft of trade secrets: «(a)Whoever, with intent to convert a trade secret, that is
related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign
commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and

78 Vide, no direito francés, FREDERIC POLLAUD-DULIAN, op. cit., 486.
7 Neste sentido NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», cit.,
365-366.

58 RPIID - vol. 2, n.° 1, 2025



Natureza juridica dos segredos de negéocio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret,
knowingly— (1)steals, or without authorization appropriates, takes, carries
away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information;
(2)without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs,
downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits,
delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3)receives,
buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen
or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4)attempts to
commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5)conspires
with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs
(1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of
the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), be fined under this title
or imprisoned not more than 10 years, or both. (b)Any organization that commits
any offense described in subsection (a) shall be fined not more than the greater
of $5,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization,
including expenses for research and design and other costs of reproducing the
trade secret that the organization has thereby avoided» (italico nosso).

Na Alemanha, a Gesetz zum Schutz von Geschiiftsgeheimnissen vom 18. April
2019 (BGBIL. I S. 466), também consagrou, como referimos, tutela penal [vide
Abschnitt 4 (Strafvorschriften), § 23 (Verletzung von Geschiiftsgeheimnissen)].

Constituindo o direito penal uma ultima ratio, o legislador qualificou,
como regra, a infragdo a tutela concedida aos segredos de negécio como
contraordenacio.

5. TUTELA CONTRAORDENACIONAL

No Cédigo da Propriedade Industrial portugués (artigo 331.°) a violacdo de
segredo de negdcio é qualificada como contraordenacdo econémica muito grave
sendo punida com coima de acordo com o Regime Juridico das Contraordenacdes
Econémicas aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2021, de 29 de janeiro.

Face a natureza dos segredos de negécio e respeitando o principio da
proporcionalidade foram consagradas regras especiais face ao regime aplicavel
aos direitos subjetivos de propriedade industrial®. O detalhe consagrado em

80 Na verdade, no plano processual foram consagradas disposicdes especiais em matéria de
segredos de negécio. Além (ou seja, além das medidas aplicadas a tutela dos direitos subjetivos
de propriedade industrial) do disposto nos artigos 338.° (legitimidade), 339.° (medidas para
obtencdo de prova), 340.° (medidas de preservacdo da prova), 344.° (obrigacdo de prestar
informacdes), 345.° (providéncias cautelares), 346.° (arresto), 347.° (indemnizacao por perdas
e danos), 348.° (sancdes acessorias), 349.° (medidas inibitérias), foi consagrada uma secgdo
destinada especificamente a tutela, no plano processual, dos segredos de negécio [artigos
351.° (limites e excegdes a aplicacido de medidas, procedimentos e vias de reparagdo), 352.°
(preservacao dos segredos comerciais em processos judiciais), 353.° (prazo de prescri¢ao do
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relacdo as medidas de aplicacdo efetiva — na sequéncia do disposto na Diretiva
— deriva do facto de nao ter havido uma qualificacdo da natureza juridica
dos segredos de negécio como direitos subjetivos de propriedade industrial
(e, consequentemente, a nao aplicabilidade das disposicoes sobre a aplicacdo
efetiva de tais direitos) e (no que diz respeito as disposi¢cdes consagradas na
Diretiva) de existir divergéncia entre os Estados Membros quanto a regulacao e
qualificacao dos segredos de negécio.®!

A tutela contraordenacional, como regime regra (independentemente da
tutela civil e da tutela penal), parece-nos a mais adequada face aos interesses
em presenca e ao principio da minima intervencao do direito penal exigida pelo
artigo 18.°, n.° 2, do Constitui¢do da Republica Portuguesa.

6. QUALIFICACAO COMO DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Face ao regime juridico da Diretiva, entendemos, como veremos, que
dificilmente poderemos qualificar como concedendo um direito subjetivo de
propriedade industrial. Por certo que existem alguns indicios no sentido desta
qualificacao. Por exemplo o artigo 4.°, n.° 4, da Diretiva (ja analisado) permite
afirmar que a extensao da tutela que efetua (tal como a que a estende a toda
a cadeira de comercializacdo, nos termos do n.° 5 do artigo 4.° da Diretiva)
afasta o regime dos segredos de negécio da disciplina da concorréncia desleal,
aproximando-a de uma protecdo com eficacia erga omnes.

Por outro lado, o circulo de atos licitos consagrado no artigo 3.° da Diretiva
permite-nos uma outra qualificacdo, id est, de que a tutela de segredos de negécio
nao se traduz na concessdo de um direito subjetivo de propriedade industrial.
Podemos invocar que as limitagdes ou excegdes pretendem promover a inovacao
e a concorréncia, mas, na verdade, ao ndo ser atribuido um direito subjetivo
(naturalmente que o contetido de poder poderia ser mais ou menos vasto)
dificilmente se poderiam impedir as descobertas independentes de um certo
saber-fazer ou de uma certa informacao e considerar um meio licito de obter

direito de agir), 354.° (limites ao decretamento de providéncias cautelares), 355.° (adequagao
na aplicacdo de sanc¢des acessoérias), 356.° (adequacgdo na aplicagdo de medidas inibitérias) e
357.° (especialidade na ado¢@o de medidas de publicidade)]. Diga-se, ainda, que em relacao
a preservacao dos segredos em processos judiciais se ponderou, ainda que com limitagdes,
o risco de o titular do segredo nido recorrer as vias judiciais para a tutela do segredo devido
ao risco de perda da confidencialidade desse segredo. Por fim, quanto ao prazo de prescri¢dao
do direito de agir se estabeleceu um prazo curto (5 anos) por razdes de segurancga juridica e
considerando o dever de diligéncia do titular do segredo na preservagdo da confidencialidade.
Mas um prazo que se define em virtude de, nao existindo limitacao temporal para a tutela dos
segredos (pois proibem-se comportamentos — e estes ndo sdo limitados no tempo), se impor
uma limitagdo temporal para o direito de agir.
81 Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, op. cit., 8-057.
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informacdes protegidas a adopgdo da engenharia inversa relativamente a um
produto adquirido legalmente — assim se promove a inovac¢ao e a concorréncia
igualmente (como consequéncia da auséncia de um direito subjetivo). O
considerando 16 da Diretiva é expresso «No interesse da inovacdo e a fim de
promover a concorréncia, as disposi¢coes da presente diretiva nao deverao criar
direitos exclusivos relativamente ao know-how ou as informacgoes protegidas
como segredos comerciais. Assim, a descoberta independente do mesmo know-
how ou das mesmas informacdes deverd continuar a ser possivel. A engenharia
inversa de um produto legalmente adquirido devera ser considerada como um
meio licito de obter informagdes (...)». Por fim, as cldusulas particularmente
abertas estabelecidas no referido artigo 3.° [desde logo o n.° 2 e a alinea d) do
n.° 1] dificilmente se compaginariam com um direito subjetivo de propriedade
industrial.

No mesmo sentido de que a Diretiva ndo efetuou uma qualificacdo dos segredos
de negécio como direitos subjetivos de propriedade intelectual encontra-se,
igualmente, o facto de nao ter efetuado uma remissdo para a Diretiva 2004/48/
CE, estabelecendo um regime auténomo quanto medidas, procedimentos e vias
de reparacido (como tivemos oportunidade de referir); é certo que os segredos
de negécio sempre necessitariam de adaptacdes face ao regime consagrado na
Diretiva 2004/48/CE, mas um regime totalmente auténomo néo seria necessario
se os segredos de negécio fossem reconhecidos com direitos subjetivos de
propriedade intelectual.

A tutela como direitos subjetivos pressuporia um guid sobre que incidiria.
Esse quid nao estid especificado®? ou devidamente individualizado (falta de
individualidade «para ter o estatuto permanente de objeto de direitos»®3).
Acresce que a dificuldade em determinar esse quid deriva de o regime juridico
do segredo ndo permitir a suscetibilidade da sua apropriacdo em exclusivo por
alguém. O contetdo (licere) que é atribuido ao titular do segredo nao permite,
assim, qualifica-lo como direito subjetivo®*. Apesar — usando as palavras de
Orlando de Carvalho (que provavelmente discordaria de nés) — dos conflitos de
interesses a volta dos segredos e da sua tutela, o ordenamento juridico ainda nao
confere ao titular do segredo um «aproveitamento exclusivo»®.

82 Sobre o principio da especialidade ou da individualizacido [«ndo ha direitos reais sobre coisas
genéricas (...), sendo necessaria a especificagido dessas coisas, que elas se tornem certas e
determinadas, para que nelas incida um jus in re] vide ORLANDO DE CARVALHO, Direito das
Coisas, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 163.

83 ORLANDO DE CARVALHO, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 159.

84 Vide MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, Teoria Geral da Relagdo Juridica, vol. 1,
Almedina, Coimbra, 1987, 188-189, 199-200; CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria
Geral do Negdcio Juridico, 3.* edi¢dao, Coimbra Editora, Coimbra, 1986, 340-341.

85 ORLANDO DE CARVALHO, Direito das Coisas, cit., 134-135.
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Os segredos de negécio niao pretendem protecdo pela via dos direitos
subjetivos de propriedade intelectual consagrados. Esse catdlogo, legalmente
tipificado, ndo se adequa ao contetido que se pretende proteger nos segredos
(que é precisamente o segredo), nem se exige que o contetido em causa tenha
originalidade, criatividade, novidade, atividade inventiva ou distintividade. Por
outro lado, recusam qualquer procedimento que implique publicita¢ido (para
efeitos de reclamacéao ou oposicao) ou divulgacido (assente em interesses ptiblicos,
designadamente no contributo para a inovacdo, como na patente; mas inovacao
que o segredo ndo tem de ter) — seria, mais uma vez, contrario a esséncia de um
segredo (deixaria de o ser). A eficacia erga omnes de um direito real (um direito
subjetivo de propriedade industrial) é contraria a légica do segredo (imporia
a divulgacdo)®. O titular do segredo nao é titular de um direito subjetivo que
possa opor a terceiros que tenham “descoberto” o segredo de forma licita (ou
seja, mais do que uma pessoa pode, a0 mesmo tempo, deter o segredo, sem que
entre elas exista qualquer relagdo, designadamente contratual, que legitime essa
detencdo). Acresce que qualquer destas pessoas — que legitimamente detém o
segredo — pode, licitamente, tornar publico o segredo e, consequentemente,
todas perdem o segredo ou, inversamente, qualquer daquelas pessoas pode
solicitar (se cumprir os requisitos legais) a tutela do segredo pela via da patente
(dificilmente o detentor do segredo se podera opor com sucesso a este pedido ou
vir a invocar a nulidade da patente®). O eventual titular originario nada pode
opor (porque nao é titular de um direito subjetivo com eficacia erga ommnes). A
tutela do segredo (além do poder de facto sobe o mesmo) assenta, assim, na
qualificacdo como ilicitas de certas condutas (cuja amplitude pode ser maior ou
menor) e ndo na atribuicdo de um direito subjetivo. Nao estamos perante um
direito exercitavel erga ommnes pelo titular do segredo contra qualquer pessoa que
adquira, utilize o divulgue o segredo.%®

Por outro lado, ndo se atribuindo um direito subjetivo sobre o segredo de
negocio, exige-se do legislador nao apenas a identificacdo das condutas proibidas
como a ponderacgéo do circulo da prote¢do de modo a nao transformar a excecao
(proibi¢do de certas condutas) na regra. Na verdade (e apesar do disposto no
artigo 315.° do Cédigo da Propriedade Industrial — que corresponde ao artigo
3.° da Diretiva — poder ser qualificado como excec¢oes ou limitagdes a tutela dos
segredos), os principios aqui dominantes sdo os da liberdade de concorréncia,
da liberdade de expressio e da liberdade de informacéo (e sua circulacdo). Tal
significa que, em principio, qualquer aquisicdo, utilizagdo ou divulgacao de

86 Ja Roubier escrevia «’élément d’appropriation publique manque, et comment réclamer un
droit opposable a tous a défaut de cet élément?» —vide PAUL ROUBIER, Le Droit de la Propriété
Industrielle, Recueil Sirey, Paris, 1954, 372.

87 Desde que a novidade nao seja prejudicada pelo acesso licito ao segredo. Vide DANIELE DE
ANGELIS, op. cit., 899.

88 Vide DANIELE DE ANGELIS, op. cit., 897.
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uma informacéao é legal (seja secreta ou ndo). A excecdo € a proibicdo. Assim
sendo, poder-se-a questionar se certas clausulas (abertas) ndo sdo excessivas e
em conflito com os referidos principios, designadamente quando o artigo 314.°,
n.° 1, alinea b) [que corresponde ao artigo 4.°, n.° 2, alinea b), da Diretiva], insere
nas condutas proibidas qualquer outra conduta que «seja considerada contraria
as praticas comerciais honestas».

Acresce que as excecdes e limitagbes (na verdade, aquisicoes, utilizacdes
e divulgacoes licitas) legalmente previstas a tutela dos segredos de negécios
(consagradas no artigo 315.° do Cédigo da Propriedade Industrial de 2018 e supra
referido — correspondendo ao artigo 3.° da Diretiva) sdo a evidéncia de que nédo
ha um direito subjetivo de propriedade industrial). Estas excecdes e limitacoes
assentes em clausulas muito abertas («observacdo, estudo, desmontagem
ou teste»; «permissdo que resulte da lei»; «em conformidade ... com a lei») e
conceitos particularmente indeterminados («praticas comerciais honestas»;
«priticas nacionais») dificilmente se compaginariam com um contetido de
poder do direito subjetivo. Em rigor ndo siao excecoes ou limitagdes; sdo antes
a consagrac¢ido dos principios dominantes referidos (o legislador apenas foi
cauteloso face a amplitude das condutas proibidas, mas a regra é da liberdade,
desde logo da liberdade de circulacdo da informagéo), pelo que nem deveria
ser necessaria esta norma que terd uma funcdo meramente informativa e nao
delimitadora do que é licito (pois tudo ¢é licito, salvo se infringe as condutas
proibidas). Todavia, a identificacido de certas condutas como licitas também nos
ajuda na nio qualificacdo de um direito subjetivo sobre os segredos. Permite-se
o acesso a informacao protegida (ao segredo) desde que o acesso seja licito e
esse acesso pode (salvo se for “guardado” em segredo) colocar fim ao segredo
(assim, néao existe qualquer analogia com as excecoes e limitacdes aos direitos
de propriedade intelectual, cujas limitacdes e excecdes niao colocam em causa
o proéprio direito subjetivo). O artigo 315.° (3.° da Direriva), além de identificar
de forma precisa certas condutas, niao deixou de introduzir uma clausula geral
(outra pratica que esteja em conformidade com as praticas comerciais honestas)
que nido s6 nos remete para conceitos tipicos da concorréncia desleal, como
evidencia que a regra é a da liberdade (mais uma vez, proibem-se condutas;
nao se atribui um direito subjetivo) — o que, de forma simples, significa dizer
que o que é legal é legal... Importa, ainda, efetuar mais alguns comentérios a
esta disposi¢do. A auséncia de um direito subjetivo de propriedade industrial
torna desnecessaria a disposi¢do que determina que € licita a descoberta ou
criagdo independente®. A admissdo da engenharia inversa é igualmente
um reconhecimento de que nido estamos em face de um direito subjetivo de
propriedade industrial (sem prejuizo de, no quadro da concorréncia desleal,
podermos estar em face de copias parasitarias ou imitacao servil).

89 Vide, com mais detalhe, LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 125.
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Face ao exposto entendemos que nao estamos em face de um direito subjetivo
de propriedade industrial.”

No direito italiano assistiu-se a uma evolucao da tutela dos segredos do seio
da disciplina da concorréncia desleal e, consequentemente, exigindo uma relacao
de concorréncia entre os sujeitos, para a sua compreensio com «un diritto
esclusivo autonomo ed erga omnes» prescindo dos requisitos da deslealdade e da
relagdo de concorréncia — todavia, a doutrina néo é consensual na interpretacdo
do regime vigente®'.

No dominio do common law alguma doutrina defende que, nos segredos de
negdcio, estamos em face de property rights. Carlos M. Correa escreve®>«Control
does not imply ownership or property. Strictly speaking, undisclosed information
is a mere factual situation eventually subject, under certain circumstances,
to the indirect protection conferred by unfair competition laws, and to the
contractual conditions laid down by the relevant parties to preserve its secret
character or implement its transfer». Nos EUA, Michael Risch® qualifica os
segredos comerciais como curiosas anomalias («curious anomalies») no seio do
direito de propriedade intelectual. Embora o autor tenda a aceitar que se tratam
de «property rights» nao deixa de concluir (p. 23, ss.) que «further examination
of the underlying bundle of rights is necessary for normative justification».
Mark A. Lemley®* defende que os «trade secrets can be justified as a form, not of
traditional property, but of intellectual property», em virtude de terem vantagens
em relagdo as patentes (além de ser mais econémica e rapida a sua protecdo, os
segredos comerciais podem incluir «types of business and process information»
que nao seriam patenteéveis). Para o autor o elemento central é a delimitagdao do
objeto protegido, id est, se «there is a really a secret to be protected», podendo os
segredos cumprir os mesmos objetivos de encorajar a inovagéo e a divulgacdo
dessa inovagéo tal como a patente ou o direito de autor (p. 353). Todavia, ndo
admite a qualificagdo de direito de propriedade, dizendo «References to a
“property” right in trade secret law, therefore, seem in fact not to mean that non-
public information is similar to real or chattel property, but instead to mean that
trade secrets should be treated as an IP right» (p. 325-326), sendo certa que esta
qualificacdo podera gerar a problematica da duragio da protegdo concedida aos
segredos. Robert G. Bone®” diz, para o direito dos EUA a data, que os segredos

%0 Entendendo que a prote¢do dos segredos de negécio «is not to grant exclusive rights», vide
ULLA-MAIJA MYLLY, «Proportionality of Trade Secret Remedies in European Union - In
Comparison with Patent Law Enforcement», in IIC, 2022, 53, 1444-1476.

ol Vide DANIELE DE ANGELIS, op. cit., 894, ss

2 CARLOS M. CORREA, op. cit., 358.

%3 MICHAEL RISCH, «Why Do We Have Trade Secrets», in Marquette Intellectual Property Law
Review, Vol. 11, issue, 1, 2007,1, ss.

o4 MARK A. LEMLEY, «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», in Stanford
Law Review, 61, 2008, 311, ss.

95 ROBERT G. BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», in
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comerciais sio uma anomalia na propriedade intelectual, sendo regidos por
diversos tipos de normas («a collection of other legal wrongs») e a sua tutela
assenta, fundamentalmente, no direito dos contratos («trade secret law is not
essential to the protection of intellectual property; in fact, most of its benefits are
better achieved through contract»).

7. QUALIFICACAO COMO QUASE DIREITO SUBJETIVO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Alguma doutrina, deslumbrada com a amplitude de uma tutela negativa,
entende que estamos em face de um quase direito ou quase exclusivos. Naquele
primeiro sentido encontramos Couto Gongalves®. Referindo-se a quase
exclusivos Dario Moura Vicente escreve «os segredos comerciais assumem,
assim, na lei portuguesa um estatuto hibrido: sem serem objeto de direitos de
exclusivo, beneficiam de um regime muito préximo do dos direitos de propriedade
industrial. Constituem, nesta medida, objeto de “quase exclusivos”’»’. Luc
Desaunettes-Barbero defende que estamos perante uma disciplina de meio
caminho entre a concorréncia desleal e os direitos subjetivos de propriedade
industrial®®.

2

O “quase” ou o “meio caminho” é uma forma de ndo qualificar, de nio
ficar definido, de nao alcancar a solugdo (fica-se algures entre dois lugares). O
legislador pode nio ter delimitado com rigor o objeto, mas o intérprete tem de
encontrar a solugio para o problema que enfrenta (ndo pode ele — o intérprete
— ficar a meio do caminho). Esse era o trabalho de Hermes que transformava o
incompreensivel em compreensivel.

8. TUTELA PELA VIA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, EM
ESPECIAL O DIREITO A PRIVACIDADE

Nao € solucio a inclusdo dos segredos de negécio — face a tutela concedida
— no direito de propriedade ou no direito a privacidade.

Atendendo a natureza juridica da tutela concedida aos segredos de
negoécio — assente, do nosso ponto de vista, em normas de prote¢do (e nao no
reconhecimento de direitos absolutos) — bem como a dificuldade de determinar
o sentido e alcance da protecdo concedida (qual guid e qual extensao do licere),

California Law Review, vol. 86, 2, March 1998, 241, ss.

9 COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2024, 432-433.

o7 DARIO MOURA VICENTE, in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, coordenacio de Luis
Couto Gongalves, Almedina, Coimbra, 2021, 1186.

o8 LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 259.
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dificilmente poderemos inseri-los na protecdo do direito de propriedade como
direito fundamental®.

Por outro lado, a inclusido dos segredos de negécio no direito fundamental a
privacidade'® implicaria uma extensio do direito a privacidade ou a reserva da
intimidade de pessoas humanas a tutela dos segredos de negécio que, pela sua
natureza, tém uma qualificacdo empresarial ou mercantil. Porventura teriamos
de admitir, ainda, uma extensao de tais direitos as pessoas juridicas (com menos
sentido o poderiamos defender em relacido as sociedades comerciais).!®!

9. QUALIFICA(}E\O DO REGIME CONSAGRADO COMO DE NORMAS
DE PROTECAO (TUTELA DE INTERESSES JURIDICAMENTE
PROTEGIDOS)

Tudo ponderado, entendemos, pelas razdes expostas, que as disposi¢cdes em
causa que tutelam os segredos de negécio constituem normas de protecio que
tutelam interesses juridicamente protegidos.

O legislador nao delimitou com rigor o objeto dos segredos de negdcio'> nem

determinou de forma clara o sentido da protecao concedida. O regime juridico
protege um valor imaterial (porventura assente num relevante investimento),
mas nio uma coisa imaterial (desde logo nao é uma coisa que possa ser objeto
de apropriacao juridica exclusiva nem o ordenamento juridico estabeleceu uma
demarcagédo clara do objeto de modo a lhe conferir autonomia). O principio
da taxatividade e da tipicidade dos direitos reais impedem a qualificacdo como
direitos subjetivos de propriedade industrial.

O ponto de partida foi, claramente, o da concorréncia desleal (id est, a proibi¢do
de certas condutas), ainda que o legislador se tenha esforcado, através da tutela
concedida (um vasto acervo de meios e assente num regime vago e numa ampla
noc¢ao de segredo), de se aproximar de um direito subjetivo de propriedade
industrial; sé que o meio caminho niao permite qualquer qualificacdo segura.

Considerando que a interferéncia na liberdade de concorréncia através

daqueles dois mecanismos (o da concorréncia desleal e o dos direitos subjetivos)
é de tal forma diferente (resolvem problemas diferentes através de diferentes

99 Para mais detalhes vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 208-216.

100 Sobre a progressiva evolugao do contetido do direito a privacidade e a inclusdo dos segredos de
negocio neste direito, vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, op. cit., 220-228 (como referimos,
nao defendemos esta extensao).

101 Negando a aplicacio aos segredos comerciais da tutela concedida pelo direito a privacidade,
vide ROBERT G. BONE, op. cit., 284-289.

102 Na verdade, como vimos (incluindo a relatividade do segredo), existem muito poucas limitagoes
ou restri¢cdes a natureza da informacado que pode ser protegida. O objeto é muito amplo. Nao
se exige a novidade ou a originalidade da informacéo, por exemplo. Sobre isto, vide BENTLY,
SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, op. cit., 1260-1261.
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medidas) que ndo permite, ao abrigo dos principios da seguranca juridica e da
taxatividade dos direitos reais, reiteramos, outra qualificacdo que nao seja a de
normas de prote¢do; uma norma que protege os interesses de certos individuos
proibindo determinados comportamentos, mas sem atribuir um direito subjetivo.

10. CONCLUSAO.

Face a flexibilidade oferecida pelo acordo TRIPS (na sequéncia do direito
dos EUA), pela Diretiva e pelo nosso Codigo da Propriedade Industrial,
pertencera aos tribunais densificar e clarificar as duvidas de um regime que
intencionalmente foi concebido para resolver um problema de harmonizacao
do direito dos Estados federados dos EUA e que, agora, pretende harmonizar o
direito dos Estados Membros da UE.

A transposic¢ao da Diretiva nao afastara as divergéncias entre os ordenamentos
juridicos da EU quanto a natureza juridica da tutela concedida, mas assegurara
uma grande aproximac¢io quanto aos instrumentos para sua aplicacido efetiva
(enforcement).'%?
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