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A sabedoria do homem faz a sua forca e quem tem experiéncia au-
menia o seu poder,

Livro dos Provérbios 24:5

Se é certo que conhecimento é poder,' néio é menos verdade que vale
— ¢ deve valer — a liberdade de imitacéio ¢ o principio da livre-apro-
priabilidade das ideias.2 Com efeito, a ordem juridica ndo atnbui
qualquer direito privativo sobre as idelas em si. Pode proteger, por
via do Direito de Autor, uma particular expressio ou apresentacéo
de ideias ou, por via de direito de patente ou modelo de utilidade,
uma determinada concretizacio de ideias num produto, processo ou
uso. Neste tiltimo caso, atribuir-se-4 um direito de protbir alguém de
explorar comercialmente uma invengdlo, ou seja, uma aplicacio de
uma dada tecnologia, mas o domfnio das ideias permanece livre.

1. E contravertida a onigem da méxima scientia pofentia est, sendo comummente atribufda
a Sir Francis Bacon. htip:/fen.wikipedia.org/wiki/Scientta_potentia_est {consultado a
13.09.2012),

2. Formulagio usada, v.g., por PEBRO SoUSA E steva (Direito fndustrial, p. 23) e nocuema
seRens, “Marcas de Forma®, CJ, 1991, TV, p. 64, A este propésito OEHEN MENDSS,
*Contratos de Transmissio de Patente”, aavv, Contratos de Direifo de Autor e Direito
Industrial, p. 371, fala em res commuis omnigm.

Essa ¢ uma das linhas de demarcacéo entre a liberdade e o exclusi-
vo.” 56 a aplicacio de uma ideia, a invengio, ou a sua expressio, a
obra, serdo susceptiveis de alguma apropriaio.*

Noutra perspectiva, ¢ verdade que “o segredo € a alma do negécio”
e cada vez mais o domfnio de informagio implica uma vantagem
competitiva. Quer seja em grandes mercados, com elevados niveis de
complexidade nos quais as empresas envidam esforcos para criar
perfis de consumidor e investem enormes maquias em estudos de
mercado procurando conhecer methor os consumidores e daf retirar
uma vantagem; quer seja um pequeno comerciante num mercado
local. Consideremos o exemplo de um vendedor de sapatos que
detém, em exclusivo, o contacto de um fornecedor particularmente
bom. E esta informacgio secreta, isto é, que os seus concorrentes nio

3. mieLer f pavis, Intellectual Property, 51h edition, p. 21 ¢ 22: In fact il is the distinction
between the idea and ils application that defines the area of patentability. Quanto aos
Direitos de Autor, cft. ANDRE BERTRAND, Droit aulenr, 3 edition, p. 264. D4 conta
da tendéncia crescente para a proteceio das ideias p. . PALAZZT, “La exclusion del &
gimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos aplicaciones practicas y
planes de comercializacion”, ADI 29 (2008-2009}, p. 373-400.

4. Ainda que a Concoréncia Desleal foga viirias incursGes (p. ex. através da figura da imitagio
servil) ¢ mitigue os efeitos deste principio. No entanto, nunca confere um direito de exclusivo.
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detém, que lhe confere vantagem. E um activo intangivel, diferencia-
dor e valioso. Por 1830 mesmo o detentor da informagéio s6 a revelars,
voluntariamente, quando acredite que daf pode retirar uma vantagem
maior do que aquela que o secrefismo oferece.

Uma das fundamentagdes cléssicas do sistema de patentes consiste
na chamada “teoria do pacto” (bargaining theory), segundo a qual
a patente representa uma contrapartida oferectda pela sociedade
em troca do conhecimento piblico e descrito (deﬁmdo em funcio
da descrigio) resultante da invengio patenteada.’ Na famosa deci-
sao do Supremo Tribunal Norte-Americano Kewanee Oil Com-
pany v. Bicron Corporation [416 US 470], referente a uma des-
coberta independente de informagio secreta de outra empresa,
afirmou-se: a adopgdo de um sistema de patentes baseia-se na ideia
de que existird muito mais inovagdo se as descobertas forem revela-
das e patenteadas do que se todos trabalharem em segredo. A Socie-
dade estimula deste modo a livre-circulacdo de informagdo tecnolé-
gica & custa de um monopélio fimitado a 17 anos.® O sistema de
patentes é pois apresentado como um estimulo para a revelagao de
uma dada invengiio.” No entanto, nem tudo o que € informagio
com relevincia no coméreio € patentedvel ou objecto possivel de
modelo de utihdade. Apesar da tendéncia moderna para a menor
exigéncia guantos aos requisitos de patenteabilidade e do alarga-
mento da nogao de mvengfo, chegando a abranger-se 0s métodos
comercnaas, os direitos de exclusivo estao longe de abranger a
maior parte da informagdo relevante no mundo dos negécios.

Mas, mesmo em relagio & matéria patentesvel é frequente acredi-
tar-se que serd mals vantajoso manter a mvengio em segredo. Os
motivos tanto se relacionam com os custos de concessio de uma
patente, o fraco enforcement que o direifo de exclusivo tenha ou o
descjo e esperanga de conseguir manter o segredo para além do

5. Para uma exposicio detalhada acerca dos diversos fundamentos avanados para o
sistema de patentes, veja-se JANICE MUELLER, Paient Law, 3rd edition, p. 28 e ss.
GHIDINT / BALCE, “Trade Secrets as intellectual property righs: a disgraceful upgra-
ding — Notes on an ltalian ‘reform™, aavv, The Law and Theory of Trade Secrecy,
p. 143 e ss., exploram profusamente este aspecto na ceftica feroz que dispensam ao
nove regime ialtano,

6. Hoje em dia a duragio méxima de uma patente — excluindo vm eventual certificado
complementar de protecgio — cifra-se em 20 anos.

7. De tal forma que um segredo de negécio de alguém poderd, em alguns casos, ser pa-
tenteado por outrem desde que obtido licitamente (descoberta auténoma ou a chamada
reverse enginecring). Note-se que o requisito de novidade se refere 3 divulgagio e nio
a0 conhecimento da invengiio. No caso de violagio de segredo alheio e pedido de pa-
tente {pelo infractor) devers aplicar-se o artigo 57° n° 1) do CP, impedindo a paten-
te daquele que chegou 4 invengiio em “violagao” do segredo de outrem. No dominio da
Convengao da Patente Europeia vigora o chamado “perfodo de graga limitado” de 6
meses, art. 55° n” 1a), que se aplica a revelagio de uma invengio em violagio de um
segredo de negécio. Essa publicagio nio destruird a novidade.

8. C. reprO s0UsA E stva, “A patenteabilidade dos métodos comerciais”, Dircito da
Sociedade da Informagiio, Vol. V, p. 237 e ss. e RoSENBERG / APLEY, Business method
and software patents.

9. Fazem esta andlise FRIEDMAN [ LANDES / POSNER, “Some Economics of Trade Secret

Law”, Journal of Economic Perspectives, vol. 5, n° 1, p. 61-72. Acresce 35 vantagens

do segredo, o facto de a protecgio ser mediata. Chr. o quadro comparativo de sivper /

ALMELING, Keeping Secrefs, p. 18 e ss.

prazo de duracio de um direito de exclusivo.” Porém, a sitia
mais habitual serd a das invengdes ndo patentedveis ou, p
simplesmente, informagges com valor comercial, "’
Como frisam LAHORE /DUFTY,'' a protecgio da informagio o
dencial e a das patentes néo sio complementares mas antes for
alternativas ¢ mutuamente exclusivas de protecgdo, visto que para
obter uma patente é necessério revelar a informacio e para se
teger o segredo é necessério que este exista, ou seja, que ni
revelado ou conhecido.

Uma vez que o sistema de patentes tem inegavels vantagen
como evitar a duplicagdio de esforcos e permitir a partilha de con
cimentos — cumpre perguntar: porqué e para qué proteger jurid
mente informacfes ndo divulgadas? Na opinido de DAV
FRIEDMAN: "7 isso serviré para reduzir os custos com a protecio

segredo — se se garantir protecgio juridica permitir-se- ao titula

do segredo aligeirar a protecgio de facto que o onerava® e p

incentivar a produgio de informagio valiosa mas néo patented
Como escreve LAWRENCE LESSIG ' a questdo é sempre o equild
enlre os custos e beneficios da proteccdo privada e da profecedo
tadual. Por isse, tem vindo a entender-se que, apesar de o se
ser socialmente inconveniente,"” tem um valor social residual™ q
Justifica alguma proteccdo juridica.

Outra discussio, que ndo nos ocupard, prende-se com a natureza
protecciio. Existe ou deverd existir um regime unitario de protecg
do segredo? Haverd um fundamento tinico que explique a sua
tuigio? Em Portugal (como na Alemanha' ou na China)'"®
tecgio dispersa-se pelos vrios dominios do Direito, sendo indiscu
vel a inexisténcia de um direito de exclusivo, ou seja, um Direit
Propriedade Intelectual. Esta afirmagdo j4 ndo é o peremptor

1. Como se pode intuir ndo parecem estar aqui em causa informagdes, mais ou men
sccretas, passiveis de ser transaccionadas como sejam a licenciatura fraudulenta de'u
politico ou as infidelidades de um famoso desportista. Curiosamente (ou ndo),’
Reino Unido este fenémeno tem wm tratamento conjunto com o do segredo indus
no instituto de breach of confidence. Sobre o tema vide apLiN ET AL., Gurry on fhe
ch of confidence e cHARLES GravEs, “Trade secrecy and the commen kaw of confidert
lity: the problem of multiple regimes”, aavy, The Law and Theory of Trade Secrecy
77 e s5. Sobre este aspecto vide 1. i} ¢ 2.4.

1. "Confidentialy, patents and restraints of trade”, asvv, Infelleciual Properfy in tkeN
Millennium, p. 203. :

12, “Trade Secret” in pETER NEwmax (ed.), The New Plgrave Dictionary of Econ
and the Law, vol, 3, p. 606, :

13. Como por exemplo a intervencio de vérios empregados para que cada um cunh_"
apenas parte da formula ou a existéncia de complexos e dispendiosos sistemas de
ranga. JEANNE FROMER, " Trade secrecy in Willy Wonka's Chocolate Factory”, aaw;’
Law and Theory of Trade Secrecy, p. 14 e 15, refere, ao comentar o célebre caso
americano Dupont, no qual uma empresa foi condenada por ter sobrevoado a canstr
¢o da fibrica de outra para obter informagio secreta, a lei relaliva aos segredos dispen
sa a empresa de construir um tecto tempordrio ao conferir jrofecgio sem exigir este teclo,

14. Code 2.0, p. 170.

15. PIRES DE cARVALHO, A estrulura dos sistemas de patentes e de marcas, p. 111,

16, Idem, p. 112.

17. V.. wesrzrmann, Handbuch des Know-hows Schutz.

. SHAN HAILING, The Protection of Trade Secrets in China.
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noutras ordens juridicas, como a norte-americana,”* suica® ou italia-

H z “ . ”
na.”" O futuro poderd trazer novas formas de “propriedade” sobre
ideias, informages ou dados.”? Chegou mesmo a ser proposta, na
negociagio do acordo TRIP;, a criagiio de um direito sui generis
sobre os dados comunicados para registo de um produto.? Em face
da tendéncia crescente para a apropriacio do domnio piblico atra-
vés dos mecanismos da Propriedade Intelectual e da relativa dificul-
dade de harmonizacio da repressio da Concorréncia Desleal, nio
serd improvavel a emergéncia, nas proximas décadas, de um ou vé-
1108 regimes novos, cedendo & “moda sui generis”,

O artigo 39° do acordo TRIPs refere-se 3 “proteccio de informa-
¢des ndo divulgadas”.** O artigo 318° do CPI trata dos “segredos

de negécio” no corpo do artigo e de “informagfes ndo divulsadas”
na epigrafe,” tendo sido precedido pelo artigo 260° al. 1) do CPI9%
que mencionava ' segredos da inddstria ou coméreio”. Os arfigos
195° ¢ 196° do Cédigo Penal tratam igualmente da proteccio do
segredo. O Direito da Umiio Europeia, mormente o Direito Euro-
peu da Concorréncia® refere-se ainda ao saber fazer (hrow-how) no
ambito da categoria mais ampla da “transferdncia de tecnologia”.

O objectivo do presente trabalho & delimitar e explicar o conceito
de informagfes nio divulgadas numa perspectiva nacional e inter-
nacional, sempre por referéncia a um quadro juridico positivo.?

19, Onde se debatem imtimeras teorias, cfr. suauer peuten, “The Property Concept of Trade
Secrets in Anglo-American Law: An Ongoing Debate”, U. Rich. L. Rev. 313 (1997).

20. ramen wrovLer, Grundziige des schueizerischen Imaterialgifterrechts, 2. Auflage, p. 170 e ss.

21. A partir de 2005, o CP! itaiaro, nos artigos 98° e 95°, consagrou uma proteccio através
de direito de exclusivo ao segreds industrial, a tulela & absoluta {erga omnes) prescindindo
dos requisitos da Concorréncia Desleal. Vai-se para além do que impde o acordo TRIPs
Visto que, como frisa RUDOLF kRasseR, “The protection of Trade Secrets in the TRIFs
Agreement”, aav, From GATT to TRIFs, p. 223, este acordo 1o abrange a obrigagio
de proteger o segredo que haja sido dicifamente divulgade por alguét mas conhecido ici-
tamente por terceiros. () conceito de segredo do CP italiano definindo o objecto de fute-
la (98° 5”1, é uma transcrigio do artigo 39° do acardo TRIPs.

22, Vigarse mark LemiEY, " The surprising virtues of treating tradde secrets as IP rights”, aaw, The
Law and Theory of Trade Secrecy, p. 109 e ss., armHUR . mueer, “Common Law Protection
for Products of the Mind: An ‘Tdea’ Whose Time Has Come”, HLR, V&, 119, No. 3, pp.
703779, Chr. também, quanto ao estado do debate relativo 3 apropriagio individual dos dados
Pessoals, NADEZHDA PURTOVA, Property Rights in Personal Data. A European Ferspective,

23. sHaRON K. sanpieN, “The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPs Agree-
ment and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based”, aavy, The Law and
Theory of Trade Secrecy, p. 543.
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Procurar-se-4 descobrir se o conceito de segredo de negécio — por-
que € disso que fundamentalmente se trata® — goza de um ménimo
de homogeneidade nos diversos regimes que lhe fazem referéncia.

Assim, e tendo em conta a precedéncia normativa, comegarei por
analisar o conceito numa perspectiva internacional, na medida em
que se projecta na ordem juridica portuguesa: acordo TRIPs e
Direito da UE.? Seguidamente, centrar-me-i no regime portu-
guds, com uma andlise do artigo 318° do CPI. Faret uma anélise
breve do regime contemplado no Cédigo Penal e procurarei apre-
sentar outras mengfes ao segredo, nomeadamente em sede de Di-
reito do Trabatho e Direito Administrativo. Equacionarei ainda a
existéncia de um direito 3 privacidade empresarial e a sua relacéio
com o dominio da protecgdo do segredo de negdcio.

1. O REGIME INTERNACIONAL

Apesar de se basear no principio da territorialidade ~ ou talvez por
is50 mesmo — a Propriedade Intelectual € dos ramos do Direito que
maior Influéncia internacional tem sofrido. Multiplicam-se os trata-
dos multilaterais e as intervengdes do legislador comunitério, seja
sob a forma de regulamentos ou de directivas.®® E igualmente um
ramo particularmente dindmico ndo s6 porque se encontra ligado &

24, Como sublinka Giveare sureryet, The Refisal to Disclose Trade Secrels a5 an Abuse of
Murket Dominance, p. 20, o texto do TRIPs nio € uniforme na terminologia, referindo
tambéim “segredos de negéeio” (art. 34° n° 3) ¢ “informagio confidencial” (art. 43° 2° 1).

25. Chama a atengio para este aspecto COUT GoNGALVES, Manual de Direito Industrial, 3*
ed., p. 376.

26. Especificamente dois regulamentos de isencio: Regulamento (CE) n® 772/2004 da
Comissio de 27 de abril de 2004 (Reg. 04) & Regulamento (UE) o° 330/2010 da
Comissio de 20 de abnl de 2010 (Reg. 10).

27. Nao tentarel pois fazer uma caracterizagiio de um fenémeno com tipicidade social para
dele extrair uma configuragio contratual como faz v.g. GABRIELA FIGUEIREDO DiAs, A
assisténcia lécnica nos contratos de know-how, p. 25 e ss. (“a investigacio deve neces-
sariamente partir ndo de um texto legislativo (...) mas do exame empirico de uma ma-
nifestacfio da vida social”). No entanto, as dificuldades inferpretativas ¢ a auséncia de
utna definigio legal poderio levar a uma metodologia préxima dessa,

28. “undisclosed information” (another ferm for trade secrets) — WIPQ) Handhook, g. 150,

29. Exclui-se o importante e interessante fendmeno da transferéncia de tecnologia, Sobre o
tema cfr. v.g. ANDERSON / WARNER, Technology Transfer: Law and Practice, 3rd edition.

30. Sobre estes aspectos, vide Do MOURA VicENTE, A futela Internacional da Propriedede
Intelectual.
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proteccio da iovagio e desenvolvimento mas sobretudo porque é
objecto de crescentes pressoes, Nas palavras de OLIVEIRA ASCEN-
s402' O Direito Intelectual fornou-se um Direito de lobbies.

No dominio internacional é frequente observar-se a bipartigio
entre pafses desenvolvidos ¢ pafses em vias de desenvolvimento
(north-south divide), assumindo um grande destague no primeiro
grupo, os EUA, que pressionam o sistema internacional, procu-
rando mold4-lo & sua imagem e conveniéncia. Foi assim com o re-
gime das lopografias dos produtos semicondutores®” e, embora com
menos sucesso, tambérm foi assim em relagéo A tutela do segredo.”
Por isso, cumpre fer especialmente presente a regulamentagio
norte-americana do segredo para compreender o regime — e, sobre-
tudo, a nogiio — de segredo do acordo TRIPs.

1.1. Artigo 39° TRIPs - Conceito e requisitos

A secgio VII do acorde TRIPs, que trata das informages nao
divulgadas, é composta por um dnico artigo, com trés niimeros e
uma nota. A escolha desta designacio (informacbes ndo divulga-
das) explica-se pela preocupagiio em adoptar um termo neuiro,
isto €, que ndo fizesse referéncia a uma tradigfo normativa. Te-
mia-se que a utilizagio da designagdo tradicional “segredos de
negécio” (frade secrels) representasse uma concessdo & Visio
americana, baseada na ideia de propriedade,”! que havia sido
vigorosamente rejeitada pela delegagdo indiana.”® Mas, como é
tradicionalmente apontado,”® ndo se trata de Informacdes nio
divulgadas mas sim de informagdes divulgadas selectivamente e
sob confidencialidade.

O 1r° 1 do artigo 39° remete para o artigo 10° bis da CUBY quer
quanto & protecgio das informagdes no divulgadas, tal como defi-
nidas no n°® 2, quer quanto aos dados referidos no n° 3. Como se
pode perceber, sdo dois conceitos distintos.”® A anélise focar-se-4
no conceito de segredo do n° 2, deixando-se uma anélise breve da
figura referida no n® 3 para o ponto 3.1.3. deste trabalho.

31, Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?, Themis, V11, n” 15, 2008, p. 119

32. Sobre o assunto, ¢fr. o que escrevi em A protecgdo das lapografis de produtos semicon-
dutores” in CAP. n° 43 (no prelo).

33. D4 conla detalhada do processo SHARON K. SANDEEN, ob. cit., p. 937 e ss.

34. E claro que a ideia de propriedade da common las ndo € a mesma que dos paises da
civil law. Sebre o assunto, cft. o interessante artigo de BOUDEWIIN BOUCKAERT, “What
is property?”, Harvard Journal of Law & Public Policy 13, no. 3,p. 175 ess.

35. SHARON K. SANDEEN, ob. cit., p. 347. "

36, Vig. panizs cervars, The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis, 3 edition,
p. 424.

37. Nas negociacbes do acordo foi discutido se a cléusula geral do artigo 10°%is da CUF, rela-
fivo & repressio da Concorréncia Desleal, contemplava ou ngo a protecgio do segredo. Esta
disposiio esclarecen o assunto pela afirmativa, Nas patavras de piRes pE canvatio (The
TRIPs Regime of Antitrust and Undisclosed Information, p. 202) estabeleceu-se uma inler-
prefagio operativa ¢ declarativa do artigo 10bis, vinculativa para o5 membros de OMC. No
entanto, ndo resulta desta disposicio uma configuragio necesséria da protecgio por via da
Concorréncia Desteal. Os Estados continuam a poder configurar um regime suf geerss,
proximo da idela de propriedade ou a utlizar outros mecanismos legais (PIRES DE CARVALHO,
Ob. cit., p. 224). Em sentido contrério, oLVERA Ascenso, Concoéncia Desleal, p. 388,

Da conjugagio dos n’ 1 e 2 desse preceito, resulta a possibilida-
de®® de quem tiver legalmente o controlo (o titular) da informagéo
relevante impedir a divulgagio, aquisigao ou utilizagio desta nfor-
magdo por terceiros de uma forma coniréria as préticas comerciais
leais. Em nota, densifica-se o conceito “forma contrria &s préticas
comerciais leais”, afravés de uma enumeragio exemplificativa.

A informagio relevante, isto é, aquela que poderd gozar do regme
consagrado é definida por reforéncia a trés atributos: ser secreta, ter valor
comercial por ser secreta e ser objecto de diligéncias consideréveis para.a
manter secreta. ! Mas, antes de analisarmos separadamente estes requi-
sitos, cumpre fazer uma breve anlise do conceito basilar: a informagéo.

i) Informacdo

Informaggio é uma particula de conhecimento passivel de transmis-
sio. Etimologicamente, est4 ligada 3 ideia de dar forma a alguma
coisa para que esta se forne cognoscivel e, como tal transmissivel.
Se ndo se iratar de conhecimento ordenado ou cognoscivel néo
estaremos perante A informagio. Isto ndo implica que a informagao
para inlegrar o conceito de segredos de negdcio tenha que ser

operativa ou efectivamente utilizada.

E comum afirmar-se, neste contexto, que poders tratar-se de mfor-
magio de qualquer tipo, visto ndo existirem restrigbes na sua defini-
¢io.”® SNYDER/ ALMELING™ apresentam uma lista exemplificativa de
segredos de negécio, dividindo-os por dreas (p. ex. hstas de clientes,
andlises de mercado, folhas de pagamento, datas de lancamento de
produtos, formulas e processos, codigo fonte, etc.). Exemplos famo-
sos incluem formulas e processos de fabrico, sobretudo na indsina
alimentar, como € o caso da Coca-Cola ou do molho do KFC, mas
também algoritmos como o Google PageRank,* responsével pela
ordenagio dos resultados no motor de busca.

No entanto, tendo em conta a natureza do acordo TRIPs, do Di-
reito Industnial e da prépria Concorréncia Desleal parece-me im-
prescindivel qualificar o tipo de informagéo que estd em causa.

apesar de o considerar wma anomalia, visto que as obrigacBes internacionais sdo obrigages
de resultados e néo de modos técnicos de 14 chegar, defende que o preceito, com esla remis-
i, impée a protecgio do segreda por via da Concorréncia Desleal (= p. 470 ¢ 471).

38, PIRES DE CARVALHO, ob, <it., p. 206 (“paragraphs 2 and 3 deal with diferente matters”).

39. Mais uma vez, a opcio por uma terminologia neutta impediu a utilizago da expressio
“o direito de”, o que se coaduna com a nogio prevalecente da natweza objecliva da
Concorréncia Desleal.

40. E curioso notar que alguns dos casos enumeradns sao casos tipices do problema da
efichcia externa das obrigacdes (como 4 indugho & quebra de contrato). J§ FERRER
CORREIA / VASCO LBO xavieR, “Efeito externo das obrigagdes; abuso do direito; Concor-
stncia Desleal”, RDE V/1, 1979, p, 3-19, tratavam desta hipétese.

41. Trata-se, evidentemente, de uma protecgio indirecta, protegem-se os esforgos para escon-
der ainformagio € 1o a informagio em si mesma. O objecto de protecgdo é, precisamen-
te, 0 segredo ¢ no a informagio. (cf. PIREs DE carvaLHO, A estratura. . cil., p. 11152

42, axinaL MvEs, Informagdo in Polis, vel. 3, p. 543.

43, pires oE carvaiko, The TRIPs Regime of Antirust and...cit, p 225.

44, Keeping Secrets, p. 6.

45. Chr. raw PasQUALE, “The troubling consequences of trade secret protection of search
engine rankings”, aavv, The Law and Theory of Trade Secrecy, p. 381-405.
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Pensemos no caso de privacidade. Apesar de se tratar de um con-
ccito cuja definicio raia os limites do impossivel*® e envolver preci-
samente uma “esfera de segredo” relativa a um qualquer tipo de
informagdo,” a interpretagio teleoldgica e sistematica do acordo
TRIPs ndo permite configura-lo como um documento cujo objecto
seja primactalmente a proteccio de direitos humanos / direitos
fundamentais. *®

Esta afirmacéo ndo impede que a protecgéio do segredo de negscio
seja integrada nos vérios conceitos de privacidade das ordens juridi-
€as naclonals e mesmo que a sua tutela se faga — matoritaria ou até
exclusivamente — por essa via, O que se afirma € somente que ndo
cabe 1o escopo deste artigo a protecgio da vida privada de toda e
qualquer pessoa em relagio a todo e qualquer tipo de informaggio.”
Parece-me que aqui procede uma relagio de especialidade.’’ Para
que uma informagio integte o conceito de segredo de negécio, além
de se reunirem os requisitos necessérios para a sua proteccio ao
abrigo do direito de privacidade, devera exigir-se mas.

A delimitagio deve ser feita no contexto do instituto que integra e
modela este regime: a Concorréncia Desleal, Assim, determinada
informago, relativa e protegida pelas disposicdes que tutelam a

46. pauLo MoTa PivTo, “O) direito 3 veserva sobre a intimidade da vida prvada”, BFEDUC
(1992), p. 504,

47, pauLo moma evto, O direito @ resera, .. ait., o 506. A ideia de privacidade na common
fow surgin a partir da ideia de propriedade (krra cazrat, “O direito 3 intimidade da vida
privada”, sep. dos Estudos em Meméria go Prof, Doutor Fauly Cunhe, p. 15). Por outro
lado, note-se que, como afirma METINGER, Art. 39 TRIPs in v, Concise International and
European IP Laip, Ind edition, p. | 13, a incluséo da matéria do segredo de negéelo no
“dominio” da Propriedade Intelectual nio aliera sita italureza (de Concorréneia Desleal),

48. Francois nssemorTET, “Protection of Trade Secrets and Confidential Inforg:ation”,
anvy, Intellectual Properly and Infernational Trade: The TRIPs Agreement, 2™ ed., p.
280, entende o requisito de valor comercial como prova que o segredo perfence 4 esfera
de negécio do dono (...} ¢ néo, por exemplo, d swa esfera de intimidade o privada, wimna
direa na qual as negociagies GATT ndo finham legitimidade para interferir,

49. Poder-se-4 pensar numa protecgio indirecta, na medida em que ndo devers ter acesso
4 protecgio conferida pelo artigo, aquela informagao que haja sido obtido em violagio
do direito de privacidade das pessoas, maxime dos clientes. Mas aqui a protecgiio nio
€ por via do artigo, mas por via da exclusio do seu &mbito de aplicacio. Assim, 54 se
protegerd a informagio legitimamente obtida. Neste preciso sentido PETER, Arf,
3% in AAVV, TRIP; Kommentar, p. 564.

50. mapmsTA MACHADO, Introducin ao Direito ¢ ao Discurso Legitimador, p. 170. Ch. infa 2.3, )

privacidade, pode constituir mformagcio relevante para efeitos de
aplicaio do artigo 39° se infegrar um Ambito concorrencial®' e
apenas para esse efeito. Destarte, as mformagbes relativas 3 vida
privada de celebridades poderio integrar o conceito de segredos de
negécio no dominio dos (impropriamente) chamados tabléides, na
medida em que constituem a sua “maténia-prima”.? Trata-se do
segredo de natureza empresarial, o que ndo quer dizer necessaria-
mente comercial (como nogio do Direito portugués).” * N
fundo, o objecto tradicional da Propriedade Industrial (art. 2° do
CPI): activos intangfveis diferenciadores, Neste sentido vai o art.
10° bis n° 2 da CUP, para o qual é feita remissio, que se refere
apenas & “matéria industrial ou comercial”.

Poder-se-4 argumentar que esta conclusio — assim como aquela
relativa & esséncia da informagio como conheciment — deveria
resultar da leitura do requisito do “valor comercial”. No entanto,
Julgo que a delimitagio devers ser feita previamente, tendo em
conta o tipo de informagiio em causa.

Entendo, ainda, que ndo deverio gozar de tutela os segredos de
negéeio cujo contetido seja ilegal, contrério & ordem pitblica ou aos
bons costumes®® ou haja sido obtido por forma contréria 3 lei.’

31. A palavra chave & concorréncia econdmica de qualquer espécie (PIRES DE caRVALIO, ob,
cit., p. 226).

52. Curiosamente, no Parecer da Céimara Corporativa relativo 0 CPI 1940 (publicado em
1937) a discussiio em torno das informagdes de imprensa de cardeter noticioso, cuja
exploragdo se faca com fins comerciais ocupa |8 paginas (420 a2 438).

53. Pense-se no segreds agricola ou artesanal (cfr. art. 230° do CCom). Sobre a distingia,
cfr. por todos, coutevmo pE aprev, Da empresarialidade, passim, esp, p. 25 e s5. Sobte
as empresas agricolas e arlesanais, p. 83 ¢ ss.

4. Neste sentido, a propésito da interpretagio do requisito de valor comercial prres bE
CARVALHO, 0b. il p. 235, recanhece que, para este efeito, valor comercial representa
vuntagem compelitiv, Sem o afirmar expressamente cagvos m, corres, TRIPs - A
Comumentary, p. 373, escreve que este regime se aplica to any kind of business informa-
tion (sublinhado mev). gomez SEGADE, El secreto indusirial, p. 90, defendia {antes do
acordo TRIPs) algo anglogo: padem ser obyjecta de segredo industrial coisas procedimen-
tos ou dados que se relacionem com o sector técnico-indastrial de uma empresq,

55. No mesmo sentido, REMEDID MARQUES, Biviecrologials) e Propriedade Intelectual, vol.
IL p. 477 n. 1166 ¢ comez SEGADE, ob. cit,, p. 122,

56. Esta sitvagio distingue-se da tutela do segredo em si. Unma coisa é entrar licitamente na. esfera
de um segredo Goando o segredo de outrem), outra coisa & ohter mformacio através de mefos
tlegais, vg, gerar uma base de dados em violgiio da privacidade dos consumidores.
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Esta dltima afirmagio resultaria, desde logo, do efeito preclusivo
do abuso de direito (art. 334° do CC) na modalidade de tu quo-
que.”” Pelo menos, nestes casos, a delimitagfo serd feita tendo em
conta a natureza da informago ou o seu modo de obtengéo e néo
o seu valor comercial.

Em suma, a informagio em causa deverd ser conhecimento
transmissivel, licito, licitamente adquirido e com nature-
za empresarial.

it) Secreta

“Secreta, no sentido de nio ser geralmente conhecida ou facilmen-
te acessivel, na sua globalidade ou na configuragéio e ligagiio exac-
tas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos circulos que
normalmente lidam com o tipo de informagdo em questio”. Algo
secreto é algo segregado, que ndo é do conhecimento geral. Trata-
se de informagiio cujo conhecimento ¢ apartado, que ndo estd facil-
mente disponivel para qualquer um, que integra uma esfera reser-
vada de conhecimento.”® Assim, ainda que seja do conhecimento
de muitos, enquanto ndo for disponibilizado para conhecimento
geral, o segredo permanece.”’ O que caracteriza o segredo, neste
Ambito, nio é a quantidade de pessoas que o conhecem, mas sim a
dificuldade que haja em aceder-lhe.

iti) Com valor comercial por ser secreta

A referéncia ao vocibulo comercial € algo distante da tradigio por-
tuguesa. O que se quer significar é valor econdmico, uma vantagem
concorrencial. ¥ Pretende-se estabelecer um limiar mfnimo. Néo se
protegeré o segredo que ndo tenha valor econémico algum.’’

Este requisito, se lido subjectivamente, isto é, em relagdo ao valor
que o titular do segredo the dé, poderia ser dispensado. Na medida
em que tenha sido objecto de diligéncias consideréveis no sentido
de manter o segredo este teria (subjectivamente) valor, quanto mais
nio seja o valor do investimento despendido na adopgio dessas
diligéncias.

57. Sigo a dassificaiio de menezes coroErro, Tratado de Direito Civil, vol. V, p. 327 e ss.,
“a frmula (...} exprime a regra geral pela qual a pessoa que viole uma norma juridica
ndo pode depais, sem abuso {...) prevalecer-se da situagio daf decorrente”.

58. GOMEZ SEGADE, ob. cif., p. 44 ¢ 45, distingue entre segredos absolutos (que nao conhe-
cidos de ninguém) e segredos relativos (informagdo compartilhadas por um grupo de
pessoas € que outras ignoram}. Frisa que, em bom rigor, os segredos absolutos néa sio
segredos mas antes mistérios em relagiio aos quais se podem colocar problemas de
transcendéncia ou de propriedade cientifica, quando se materializem em conhecimento.

59. Até ao dllimo concorrente (...} Se dez empresas concorrem rum mercado € nove delas
corthecer (secretamente) uma informacdio ¢ a décima desconhece-a e néo tem acesso a
ela, entéio no que the diz respeito trata-se de um segredo de regécio. {PIRES DE CARVALHO,
ob. cit., p. 233). Em sentido diferente, MEITINGER, ob. cit., p. 115, entende que se fixa

aqui uma quota, peto que quando haja um nimero relevante de pessoas a conhecer um
segredo poder-se-4 sair do dmbito de aplicagio do artigo. Defende-o em razio da ne-
cessidade de seguranca juridica e para impedir que a classificagio seja arbitraria. No
entanto, essas mesmas criticas poderdo ser dispensadas 3 fixagio de um fimite. No
funde este requisito ndo é muito distante do requisito (absolute} de novidade, medida
em funciio do estado da arte, préprio do direito de patentes.

No entanto, tendo em conta a inspiragio norte-americana (o
UTSA refere-se a “valor econémico independente”), a leitura a
fazer devers ser objectiva. Este aspecto é perfeitamente ilustrado
pelo caso Sasqua Grp., Inc. v. Courtney.® Estava em causa um
pedido indemnizatério da empresa Sasqua contra Couriney (sobn-
nha do dono). A empresa alegava que teria havido uma violacio
do seu segredo de negéeio: a base de dados de clientes, fornecedo-
res e trabalhadores. Na sua defesa Couriney, recorreu a0 Google
& rede social Linkedin, demonstrando que, com maior facilidade e
rapidez, obtinha gratuitamente mais informagio do que aquela que
integrava a base de dados em discussdo. Essa informacio que j4
teria sido um segredo de negécio, com valor econémico, tornou-se
obsoleta e, por isso, perdeu o direito a proteccio. Ainda assim, a
prova de diligéncias consideravels podera facilitar o estabelecimen-
to do valor comercial do segredo.”’

Nso hasta a existéncia de valor econdmico, I£ ainda necessario estabe-
lecer uma relacio de causalidade. O valor ter4 que resultar da circuns-
tincia de a mformagio ser secreta. Esta prova € facil. De um modo
geral a informagio é livre e livremente apropridvel. Em contrapartida,
o segredo como “monopdlio de facto” gera valor desde que haja al-
guém suficientemente interessado em obter a informagio segregada.®
Visto pela negativa: se a informagiio valiosa ndo fosse secreta, ndo era
valiosa porque era, como The é préprio, livre, logo grétis. :

As opinides dividem-se quanto 3 necessidade de o valor ser actual
Hé quem afirme valor potencial é valor® e quem exija a actualidad
do valor.% Parece-me que esta & uma discussio mais terminolégica
que conceptual. O valor, para existir terd que ser actual. Tudo tem
valor potencial, depende s6 do que o mercado valonizar no futuro.

iv) Objecto de diligéncias considerdveis no sentido de a
manter secreta

GOMEZ SEGADE® faz uma separacio entre segredos fortuitos, cuj
secretismo ndo resulta da vontade dos seus titulares mas apenas d
desinteresse ou esquecimento, e voluntarios, em que agueles qu

60. FIRES DE CARVALHO, 0b. cif., p. 235. No mesmo sentido MermnGeg, ob. cit, p. 11
Supremo Tribunal Norte americano no caso Ruchelshaus v. Monsanto Co., 467 U3
986, afirmou que valor comercial € a vantagem compelitiva que garante ao fifula:

61. FRANGOIS DESSEMONTET, ob. cif., p. 280, o requisilo de valor comercial ndo passa'de
fimiar abaixo do qual ndo se consederd protecgdo. Nio se exige um valor acima
normal {(cdMzz sEcapE, ob. cit., p. £16).

62. 2010 WL 3613855 (E. D. N. Y. Aug. 2, 2010). Descrito ¢ analisado por s
ALMELING, ob. ¢if., p. 22 e ss. :

63, Inclusive recorrendo s chamadas “miximas da experiéncta”. Clr. Luls PiRES BE 801
Prova por Presungdo no Direito Ciuil, p. 69 ¢ s, Assim decidiu o juiz PosNeR T
Rackwell Grophic Systems, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991). pamer crzvas, ob.
425, aponta 1gualmente que o facto de haver alguém a tentar obter a informa
o seu valor.

4. FRANGOTS DESSEMOMNTET, ob. cit., p. 281, o valor econdmico da informagéo (...
pela sua escassez.

65, pmes ok carvaLHO, The TRIP: regim... cit., p. 22.

66, Assim, carLos M, correa, TRIPs - A Commentarg, p. 373.

67. Ob. cit., p. 45.

REVISTA DA ABPI - n° 126 - SET/O



QUANDO O SEGREDO £ A “ALMA DO NEGOCIO” - DEFINICAC DE UM CONCEFTO

conhecem o segredo erigem barreiras para impedir o seu conhecimen-
to. Como explica, s6 os segredos voluntarios terdo relevincia juridica.
A voluntariedade do segredo ¢ aqui expressa nesta f5rmula.%®

O sentido mais amplo e a justificacio — numa palavra, a teleologia
+ —desta exigéncia é alvo de controvérsia, Em face do requisito presen-
te na secgio | (4) do UTSA, “reasonable efforts”, ¥’ h4 quem sugi-
ra, cOmMo MARK A. LEMLEY,”" que este resulta de uma ideia de culpa
do lesado.”" Sem medidas razodveis de protecgio haveria uma
contribuigiio — pelo menos negligente — por parte do titular do segre-
do para a sua revelagéo, razéo pela qual néio mereceria protecgio,

Outra interpretacio defende que se trata de um requisito relativo &
prova do segredo.”? Uma vez que nem sempre se iré fazer prova do
contetido do segredo, far-se-4 prova das diligéncias para o proteger
dando conta da provavel existéncia desse segredo.

‘Também ha quem veja neste requisito um aviso, tendo em conta as
diligéncias, dificlmente podera ser invocada uma violagio negli-
gente — portanto irrelevante” — do segredo de alguém.

Quanto a estas duas tltimas justificages (facilidade de prova e
funcdo de aviso) ROBERT G. BONE'* aponta certeiramente que ndo
podem servir de justificagiio para todos os casos. Um aviso pode
ser conseguido de forma bastante com a distribuicio de um papel
¢ ninguém entenderd 1ss0 como uma diligéncia considerével e a
prova podera igualmente ser obtida de muitas outras formas.

8. FRANGOIS DESSEMONTET, ob. cit., p. 284. RUDOLF KrassERr, The protection of Trade Se-
crefs... cit., p. 224, escrevia que, de acordo com a lei alemd, tais medidas serviam apenas
come prove de uma inlengdo de manler o secrefismo ¢ demonstragdo de wm inferesse
neste, pré-condicio para a profecedo,

69. Ressalve-se que o entendimento deste requisito tem variado consoante o instrumento
normativo que a jurisprudéncia norte-americana é chamada a interpretar. A sua
otientagio “probatéria” tem sido sustentada maioritariamente em relagio ao Restat-
ment (third) of Unfair Competition de [995. A sua expressio semantica & variada:
“reasonable precautions”, “reasonable efforts”, “efforts reasonable under the circuns-
tances” e “manageability”. C. RoBERT G. 8ONE, “Trade secrecy, innovation and the
requizement of reasonable secrecy precautattons”, aavv, The Law and Theory of
Trade Secrecy, p. 46-76.

70, The surprising virtues. ..cit,, p. 136.

71. Sabre este instituto cft. Branpio promnga, A Conduta do Lesado Como Pressuposio
Critério de Impugnagdo do Dano Exiracontratul, passim, esp. pp. 335 e ss.

72, Chr. supra nota 63.

mitler
mazzonetto
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Parece-me, no entanto, que este requisito ndo deve ser interpre-
tado como um énus, impendo investimento grande em protec-
¢io. Como referido na introdugéio, a justificacio da tutela dos
segredos de negdcio faz-se sobretudo pelos beneficios que esta
tutela é capaz de trazer A colectividade ao permitir a reducio
dos custos com a proteccio privada. Este entendimento aponta
para um minimo de exigéncia, apotando-se numa nogéo de vo-
]untanedade de protecgio e impondo (apenas) um cuidado ra-
zodvel,” concretizando uma ideia de proporcionalidade.”® E
um critério de reparticio e compromisso entre o papel do Esta-
do e do titular do segredo. O Estado (s6) protegeré o segredo
daquele particular que se preocupe de forma séria com o seu
segredo e actue em conformidade. Seria equivalente a apenas
dispensar protecco & propriedade ou privacidade daqueles que
adoptassem medidas razodvels de seguranga e prevengio (vg
trancar a porta ao sair de casa ou usar corttnas nas janelas vira-
das para a rua). Nos dominios da propriedade ou da privacida-
de isto ¢ mais dificil de conceber mas perante a justificacio
econdmica e a tutela mitigada dos segredos de negécio parece
perfeitamente compreensivel e adequado.

Vai no sentido do que defendo a conclusio a que DAVID S. ALME-
LING ET AL.” chegaram apés andlise estatistica da jurisprudéncia
norte-americana: o requisito de medidas razodveis ¢ aquele que
mais facilmente é preenchido.

73. Apesar deste regime fazer parte da tendéncia para a objectivagio da Concorréncia
Desleal, ndo impie a punigiio por comportamente negligente, algo que ¢ claro em face
do regime portuguds.

74. Ob. cit., p. 59 & 60, Nao se pode perder de vista que o Autor considera que a protec-
¢io de segredos de negécio carece de justificacio (efr. “A new Look at Trade Secret
Law: Doctrine in Search of Justification”, 86 Calif. L. Rev. 241, p. 243-313).

75. Por esta razdo ndo creio que as erfticas de RoBERT G. BONE, Trade secrecy, innovation. .
cit., p. 65 e p. 68, sejam procedentes. Este baseia-se na leitura graduada do requisito
para rejeitar a justificagiio econdmica. A meu ver isto constitui uma peticio de principio.
SNYDER { ALMELING, Keeping Secrets, p. 35 a 78, dispensam quatro capitulos com notas
priticas acerca da melhor forma de proteger um segredo de negéeio, como os proprios
Autores explicam (p. 11), no fundo trata-se da methor forma de cumprir o requisito de
medidas razodveis.

76. Entre nds, REMEDIO MARQUES, ob. «il., p. 481, n. | 174, fala em cldusula de razoabilidade.

77. "A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Cowts”, Gonz. L. Reo.
452 200): 291-334,
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1.2, Direito da Unigo Europeia e transferéncia de tecnologia

Nao existe uma regulamentaciio comum, harmonizagéio ou sequer
proposta de intervengdo da Unido Europeia no dominio dos segre-
dos de negécio. Estes sao essencialmente vistos como lei nacional.
No entanto, as instituicdes da Unido Europeia ndo se alhearam
dos problemas colocados,” especialmente no domfnio do direito da
concorréncia, pelo segredo de negécio e pelo fendmeno amplo da
transferéncia de tecnologia.”” %

No célebre caso Microsoft (T-201/04), determinados protocolos,
valiosos segredos de negécio da empresa,” foram alvo de algo equi-
valente a uma “licenca obrigatéria” ¥ No sentido de permitir a
interoperabilidade, a empresa foi obrigada a divulgar esses
dados.® Tratou-se de um dos vérios comportamentos abusivos
imputados & “super-dominante” Microsoft.

Mas nem tudo sio efeitos negativos, Desde cedo, a Comissao, em
aplicaciio do artigo 101° n° 3 TFUE, decidiu isentar acordos de
transferéncia de know-how reconhecendo os seus efeitos pré-compe-
titvos. Sdo conhecidas as decisoes: Bussots / Interpane e Mitchell
Cotts / solfitra. Na sequéncia destas decisoes, a Comissio propds e
for adoptado um regulamento de 1sencfio por categona relativo 2
transferéncia de tecnologla. Actualmente estd em vigor o Reg. 04%*
que, no seu art. 1° n° Ib), distingue quatro formas de transferéncia
de tecnologia através de licencas: de patente, de know-how, de sof-
fware ou uma mistura de qualquer um destes trés. Importard dissecar
o conceito de know-how — saber-fazer, na tradugdo oficial para por-
tugués — tal como & definido neste instrumento legal.

O artigo 1° n° 11) define saber-fazer como “um conjunto de infor-
magdes praticas ndo patenteadas, decorrentes da experiéncia e de
ensaios”, secreto, substancial e identificado. Vejamos.

78. Curiosamente, em dezembro de 2010 (caso Systran, T 19/07), a Comissao foi conde-
nada a pagar uma indemnizagio por violagio de segredo de negdcio relativo a um sof-
feware de tradugdio.

79. A escolha desta designagao ilustra, segundo miGuEe Moura £ siva, "Contratos de
licenga de tecnologia”, asvv, Confratos de Direito de Autor ¢ Direito Industrial, p.
574, n. 2, a especificidade metodolégica do direito da concorréncia, o qual lende a dar
primazia d substéncia econdmica sobre a forma que possa assumir o respectivo engua-
dramento juridico.

80. Sobre as dificufdades de defnir tecnologia veja-se MARQUES DOS SANTOS, Transferéncia
infernacionel de tecnologi, economia ¢ dircito — alguns problemas gerais & GuiLLERMO
CaganeLLas, Contratos de licencia g de transferencia dz fecnologia en el derecho privado,
2% ed. Sobre a evolugiio da regulamentagio desde a Comunicagiio de Natal de 1962
até ao presente regulamento cfr. soFiA pais, Entre Inovaggo e Concorréneia, p. 210 e ss.

81. N°273 do Ac.

82. O Tribunal chega, erradamente, a considerar que se trata de Propriedade Intefectual.
Chr. a excelente analise de GINTARE SURBLYTE, ob. cit., p. 90, que explica claramente:
trade secrels might be imaterial goods. Yet, this is not enough lo lead to the statement
that they are (equivalent lo) intellectual property. A Autora critica a forma denrasiado
simplista como os segredos de negdcio foram tratados (p. 93) e propde um teste
distinto daquele que foi empregue para ajuizar a “obrigacio de revelar” um segredo
de negéeio (p. 95 e 55).

83. Mais recentemente, no caso Interseroh (C-1/11), n° 47, o Tribunal de Justica conside-

rou que 2 proteccio dos segredos de nesécio ndo era motivo bastante para obstar a0

preenchimento de uma dada secgfio de um formulirio.

i) Conjunto de informacées prdticas, nio patenteadas,
decorrentes da experiéncia e de ensaios

Estamos perante uma delimitagiio do tipo de informacio. O facto de
se referir um conjunto parece-me de pouca relevincia, até porque h4
conjuntos singulares. A natureza pratica das informagdes expressa
uma exigéncia de utilidade. Isto ndo é o mesmo que dizer colocago em
prética, outrossim, susceptivel de ser directamente ubilizada numa acti-
vidade.®® Dever-se-4 ler esta exigéncia no sentido em que algo é pratico
por oposto a tedrico; prético por ser susceptivel de produzir um resul-
tado, de ser aplicado. Lembre-se que a expressio know-hot provém
da locugio maior krou-how fo do i, Trata-se, pois, de um conhecimen-
to passivel de concretizagiio operativa. Assim, emstlrao informagges,
como agquelas relativas & estratégia empresanal que constituindo um
segredo de negdcio (vg. a data de lancamento de um produto), ndo
infegrardo este conceito de knot-how.

A exclusio da informagio patenteada resulta da natureza piblica
da general:dade das (actuais)® patentes. Asua aﬁrmagao é desne-
cessaria uma vez que decorre da exxgencna de secretismo.® Em

bom rigor, o que se deve entender por “ndo patenteada” é nio
protegida por direito de exclusivo (registado).”

O requisito de que a informagfio decorra da experiéncia ou de
€nsaios, a meu ver, significa menos uma informagéo proxima dos
dados de testes (39° n° 3 TRIPs) e mais a exigéneia da forma Ii-
cita de aquisicio da mformagao Ex1ge -se que sejam dados empiri-
cos,”® adquiridos com esforco préprio.

i} Secreto

O préprio regulamento esclarece que “secreto” significa que ndo é
geralmente conhecido nem de facil obtengfio. E a palavra no seu

84. Este sucedeu a0 Regulamento (CE) n® 240/96 e ao Regulamento n° 556/89 CEE (nas
palavras de GABRIELA FIGUEIREDO DIaS, 6b. cit., p. 34, a primeira fentative legislativa de de-
terminacdo dos contornes do fendmeno do knowrhow). A definicio de F% ow-how ol sendo
ligeiramente afinada (v page. & BELLIS, Compelition Law of the EC, 5™ edition, p. 572).

85. BonaETAL., La titela del Enow-how, p. 11, néo se incluem os teorias que precisam ainda
de “lransformacdo” para poderent ser aplicadas. Reconduz-se & ideia de aplicagdo indus-
trial do direilo de patentes.

86, ouvema ascensio, Direito Comercial, vol. IE, Direito Indusirial, p. 296, hé segredos
empresariais que ulirapassam em muilo o saber-fozer.

87. Sobre as patentes secretas vide PIRES DE caRvaLHO, A estrafura...cil, p. 300 e s5. Em &
bom rigor, estas ainda existem por razbes de seguranca nactanal {cfr. Decreto n® 42204
de 1959 e ¢ acordo de Paris de 21 de setembro de 1960).

88. ouvERA ascensio, Direife Comercial, . cif., p. 289 2 291, distingue, a este propdsito, saber
fazer em senticdo amplo, compreenderdo os conhecimentos protegidos por um direito priva
tivo e seber-fazer em sentido restrito, cquele nidles de conhecimenios que nifo é tulelud
através de patentes. Precisa ainda que, no seu entendimento, o saber-fazer em sentido restr
to em rigor s6 se aplicard aos corthecimentos néio patentedveis (a0 invés de nio patenteades)
Em face dos actuais dades normativos parece-me que esta distingio ndo tem razdo de ser

89, Isto resulta do Artigo 1° alfnea 1) do Regulamento, segundo o qual “patentes” signifi
ca “as patentes, os pedidos de patente, os modelos de utilidade, os pedidos de modelo
de utilidade, os desenhos, as topografias de produtos semicondutores, os certificados
complementares de protecgiio para o§ medicamentos ou quatsquer ouiros produtos para
os quais podem ser obtidos tais certificados e os certificados de obtentor vegelal

9. sosarr AL, Ob. ¢ loc. cit.
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sentido préprio. Aqui estamos perante a constataciio de um resulta-
do, a existéncia actual de um segredo. Da concreta configuragio que
se dé a este requisito de segredo dependerd a amplitude da distingiio
ou coincidéncia entre know-how e segredo de negécio. Caso se veri-
fique uma diferenciacio poder-se-4 afirmar que, numa dada perspec-
tiva, hé know-how ndo secreto.”’ Retomo esta questio no ponto 3.1,

i) Substancial

Este requisito, que ¢ explicado como “importéncia ¢ utilidade para
o fabrico dos produtos contratuais”, expressa o valor econémico
que a informacio deve ter. Parece-me que limiar exigido € aqui
superior aquele que é o pressuposto pelo acordo TRIPs. O que
consta das Orientagfes da Comissio relativas  aplicagio do artigo
[101° TFUE] 2 transferéncia de tecnologia™ é que esta condigiio
implica que possa razoavelmente ser esperada uma significativa
melhoria da posicdo competitiva do licenciado, por exemplo pela
reducdo de custos. Ou seja, uma vantagem competitiva significa-
tiva.”” Como explica RICHARD wHisH,* a Comissdo receava con-
ceder isengdes a acordos forjados que, na prdtica, ndo aumentassem
a eficiéncia econdmica, daf a exigéncia da natureza secrela e do
cardcter substancial.

iv) Identificado

O requisito de identificagio, “descricio de forma suficiente-
mente completa de maneira a permitir concluir que o saber-fa-

91. Relembro que estou a referir-me apenas ao know-how tal como definido nos regulamen-
tos citaclos. A discusso em torno do fendmeno contratual & outra, Nesse aspecto é re-
tativamente pacifico que ndo é exigiclo cardeter secreto ao know-how (cfr. cisar FLORES,
Segredo Industrial ¢ 0 Know-How).

92. 2004/C 101/02, a" 47.

93, Assim, spevart, Art. | Regulotion 772/2004 in aavv, Concise International and.. .cit.,
p. 479.

94. Competition Law, 7th Edition, p. 776.

95. Esta afirmacio & verdadeira na medida em que ndo se entenda este requisito como ad
substentiom. Caso contrério, como aponta soria pals, ob. cit., p. 323, n. 292, a nogdo
parece esquecer que em muitas inddistrias o seber-fazer ndo pode ser reduzido a escrilo
(...). Formular tal tipo de exigéncia terd duas consequéncias negafivas: (...} excluir do
regulamento situacges pré concorrenciais e {...) desviar a atengo da Comissdo da sua
fungdio (...} para passer a queslionar a natureza do saber-fazer icenciado.
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zer preenche os critérios de caracter secreto e substancial” - que
faz lembrar o direito de patentes — tem que ser entendido no
contexto dos dois regulamentos que abordo. Este requisito faz
sentido e pode ser exigido porque estamos sempre no 4mbito de
acordos entre empresas, no caso de contratos de licenca pelos
quais se transfere conhecimento. H4 por 1sso uma base a partir
da qual se pode aferir a existéncia do segredo, isto &, se se trata
ou nio de conhecimento livre, ¢ o seu valor. S3o maiores as
facilidades de prova.”” Este parece ser um requisito ad probatio-
nem e nao ad substantiam.”® Neste sentido concorre, alids, a
observagiio da Comissio nas Orientagdes (n® 47, in fine) quan-
do afirma que nos casos em que se trate de informagio prética,
como o conhecimento dos empregados do licenciante, bastard a
descrigio da natureza geral do know-how e listar os empregados
envolvidos na sua transmissdo.

2. O REGIME NACIONAL DO SEGREDO DE NEGOCIO

O direito nacional vigente trata directamente do segredo de
bcio” igo 318° do CPI i li
negbcio”’ no artigo o CPI, que comegarei por analisar.
No entanto, a tutela dos segredos de negdcio faz-se igualmente
por outras vias — algumas das quais indirectas — as quais procu-
rarel fazer referéncia, sobretudo na medida em que ajudem ao
objectivo da presente investigagio: delinear o conceito de segre-

do de negécio.

96. Sobre a distinggo veja-se MOTA PINTO, Teoria Geral do Direifo Civil, 4° ed., p. 433 e 5,
as formalidades ad substantiam sio insubstituiveis por qualquer outre género de prova, as
formalidades ad probationem admitem prova dos mesmos factos por outros meios. MIGUEL
MOURa E 81¥a, Inovagdo, Transferéncia de Tecnologie e Concorréncia, p. 246, parece
concordar quando afirma que a finalidade desta diltima exigéncia é a de permitir comprovar
o cumprimento dos dofs outros requisifos. Curiosa é a posigio expressa por BONA ET AL., La
fukela del knowrhow, p. 13-15, sequndo a qual esta exigéncia seria o equivalente funcional
4 exigincia de exterionizagio para aceder A tutela do Direito de Autor.

97. Em termos de amplitude o nosso regime esta a meio caminho entre a Suécia, o inico
pais da UE com uma Jei prépria relativa & proteccio de segredos de negécio, e Malta,
que apenas profege os segredos de nepdcio por via contratual. Cfr. o interessante
Report on Trade Secrets encomendado pela Comissio Evropeia & Hogan Lovells,
disponivel em  http:/fec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/

trade/201201 -study_en.pdf, p. 4
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2.1. Concorréncia Desleal

O instituto centenario da Concorréncia Desleal estd na sua génese
assaciado & protecgio dos segredos de indiistria.*® Neste contexto
OLIVEIRA ASCENSAO” distingue entre segredos industriais, respei-
tantes a formas de produgio, segredos comerciais em sentido
estrito, relativos a métodos de comercializacio e segredos de
negécio, informagéo profissional ndo divulgada de qualquer natu-
reza, Este @ltimo conceito amplo € o que actualmente consta da lei
mas, segundo aquele autor, nem sempre assim fol.

i) Antecedentes normativos

A protecggio do segredo industrial constava ja do artigo 2018 do
Decreto de 15 de dezembro de 1894, incluindo nos casos de Concor-
réncia Desleal aqueles em que o industrial, por suborno, espionagem,
compra de empregados ou operdrios, ou por qualquer outro meio crimi-
noso, consegue a divulgacio de um segredo de fdbrica e o utiliza.®

O artigo 212° do CPI de 1940 incluia na sua enumeragio exempli-
ficativa de actos de Concorréncia Desleal a “Hicita apropriagdo, uti-
lizagio ou divulgagio dos segredos da indistria ou comércio de ou-
trem” (n” 9). Nio se defina o segredo chegando a afirmar-sc na
jurisprudéncia que: a faceta indusrial que constitui o segredo de fébri-
ca ou indiistria, fem de representar uma invengdo, ¢ como tal suscep-
tivel de patente.’” Concepgéio hoje em dia claramente abandonada.

No dominio desta disposicio o STJ, em Ac. de 7.02 de 1962,
julgou um caso em que o empregado de uma empresa que produzia
plantas artificiais revelou o segredo de fabrico a um concorrente.'”
A propésito deste artigo, OLIVEIRA ASCENSAQ'® preferia a designa-
¢io “segredos de empresa” em detrimento de “segredos de indis-
tria” de ambito de aplicagio mais restrito.'

98, Discute-se se a violagio do segredo de negéeio de outrem deverd ser considerado um
aclo de desorganizagio (assim, caRLOS oLavo, Propriedade Industrial, vol. 1, 2* ed., p.
282) ou acto de agressdo € acto de aproveitamento (oLvERA ascENsi0, Concorréncia
Desleal, p. 460, distingue a utilizagio de segredo alhelo, acto de aproveitamento, da
divulgagio, acto de agressiio. No mesmo sentido, paTR{c10 PAGL, "Concoreéncia Desleal
¢ Segredos de Neggeio”, Dind. i, p. 147. Este Autor, na sua obra de 1963, Concor-
réncia Desleal, p. 183 ¢ ss., classificava esse ilicito como acto de desorganizagio).

99, Concorréncia Desleal, p. 459 ¢ ss.

100,  apud ovvera ascensio, Concorréneia Desleal. Com mais e anteriores referéacias cfr.
LUEs BIGOTTE CHORAO, O conceito de Concorréncia Desleal — Evolugiio Legislativa in
aaw, Concorréncia Desleal,

101, Ac. TRP de 15-05-1963 apud sustino cruz, Cédige da Propriedade Industrial, 2*
ed., p. 384.

102.  patrico padL, Concorréncia Desleal, p. 185,

103.  Direite Comercial...cit., p. 293.

104. A lei alemi UWG §17 refere o segredo industrial (Betrichsgeheimnis) e o segredo
de empresa (Geschiftsgeheimnis).

105.  No mesmo sentido paTRicto paUL, Concorséngia Desleal ¢ Searedos. . cit., p. 147,

106.  Concorréncia Desleal, p. 465.

107, Sobre as ahteragdes verificadas nesta matéria veja-se v.g. MARIA MIGUEL CARVALHO, As
Marcas e & Concorréncia Desleal no Novo Cédige de Propriedade Industrial, Scientia
Turidica, Tomo LI n° 297, p. 547 ¢ ss. ¢ PaTRic10 PavL, Breve andlise do regime da
Concorréncia Desleal no nove CPI, ROA, 63, vol, I1], p. 329.

108. couto congaLves, ob. cit., p. 377, n. 954,

O artigo 260° al. 1) do CPI de 1995 estabelecia consequéncias
penais para “a ilicita apropriacio, utilizagdo ou divulgagio dos

dos de indiistri ércio d " 105 A
segreqos de mnaustria ou comercio de outrem . fento 0 princi
pio da tipicidade penal, OLIVEIRA ASCENSZ0,'®® entendia que os
segredos que mereciam tutela penal se restringiam aos segredos de
inddstria e coméreio. Os restantes, como aqueles com natureza
agricola, gozariam apenas de tutela civil.

Com o CPI de 2003 a Concorréncia Desleal deixou de constituir
crime,'” perdendo-se muitos dos constrangimentos inerentes 3 le-

gislaco penal. Continua, no entanto, a ser exigido dolo para se
verificar contra-ordenagéio de Concorréncia Desleal (331° CPI).

it) O Artigo 318° do CPI

O actual texto (¢ numeragéio) do artigo 318° surgiu com o CPl de
2003, resultando de uma combinagio entre 05 n’ 1 ¢ 2 do artigo
39° do acordo TRIPs. Remele para o instituto da Concorréncia
desleal com a expressdo “nos termos do artigo anterior” e define,
pela primeira vez, o segredo de negécio por referéncia 3s mesmas
expressbes verbais.

O primeiro reparo que esta transposicio merece é a utilizago do
vocabulo “nomeadamente” num acto tipico.'” O segundo refere-se
a utilizagdo da expressio “valor comercial”, pois seria preferivel
ulilizar-se “valor econémico”, expressao mais consentinea com o
Ambito do instituto da Concorréncia Desleal,"' maxime com a
exigéncia de um acto de concorréncia,'! PATRICIO PAUL'" conside-
ra ainda desnecessério referir como requisito para a protecgio do
segredo 0 seu cardcter secreto, uma vez que isso é 6bvio,

Com excepgdo destes reparos, vale agui tudo o que ficou dito e
relagéio ao artigo 39° do acordo TRIPs (supra 1.1.).

£09. ., Ob. eloc. cit., fala num erro grosseiro. patricto ravL, Breve andlise...cit., pp. 3
e 340, faz a mesma ciftica. Isto apesar de j4 ndo estarmos no dominio do Direl
Penal e as exigéncias de tipicidade nfio serem as mesmas.
110.  REMEDIO MARQUES, ob. cit., p. 473, aponta que g delimitagdio do dmbife dos segred:
de negéeio ndo & incontroversa, podemos lentar situar o5 segredos de negécio nu
dmbilo mais vasle relativamente ao da Concorréncia Desleal. Mesmo com esta
da abordagem, tutela-se o segredo em si no mundo dos negécios. Sem me alongar
acolher a primeira: equivaléncia quante ao 4mbito da Concorréacia Desleal e d
tela dos segredos do negécio, sobretudo em virtude da construgdo das normas’
39° do TRIPs ¢ 318° do CP1, ambos com clara remisséo para o regime da Ca
réncia Desleal). REMEDIO MARQUES, ob. cit., p. 482, parece adoplar esta
quando enumera ¢ explica os requisitos para aplicagio do artige 318° do CP)
111.  coUTo GONGALVES, ob. cit,, p. 364 ¢ s5. OLIVEIRA AscensAo, Concorséncia D
471, entende precisamente que no TREPs ¢ a actividade negocial que se fem
em vista (..). £ 36 0 mundo dos negécios que estd em causa. Razio pelage
hé no TRIPs que leve a concluir que se oforga ao segredo de negécios um dmb
vasto que the cabe perante  lei portuguesa [na altura o artigo 260°1)]. Discordod
conclusio pois considero que o TRIPs impée igualmente proteccio para
de negdcio sem cardcter cometcial o industrial (como o segredo agricola)
encontravam protegidos ao abrigo dessa disposigio do CPI95. J4 iria ness
artigo 1° n° 3 da Convenglio da Unido de Paris, segundo o qual “a
Industrial entende-se na mais amypla acepeio & aplica-se néo s6 § inddst
méreio propriamente ditos, mas também as indiistrias agricolas e extractivas
os prodhutos fabricados ou naturais...”
112. Breve andlise...cit., p. 340.
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2.2, Direito Penal

No capitulo VII do Cédigo Penal, relativo aos “crimes contra a re-
serva da vida privada”, encontram-se dois tipos penais que podem
servir a tutela dos segredos de negécio:'” “violagio de segredo” (art.

195% e “aproveitamento indevido de segredo” (art. 196°).

O artigo 195° pune a revelaciio, sem consentimento de segredo,
alheio que haja sido obtido em razdo do estado, oficio, emprego,
profisso ou arte com pena de prisio até um ano ou pena de multa
até 240 dias. E polémico qual o bem ou bens juridicos protegidos,'™
sendo pacifico que se trata de um crime de dano contra a privacida-
de." Por sua vez, o artigo 196° do CP tipifica o aproveitamento
econdmico de segredo relativo 3 actividade comercial, industrial,
profissional ou artfstica atheia, que haja sido conhecido pelo agente
em razdo do seu estado, oficio, emprego, profissio ou arte, na medi-
da em que este provogue prejuizo a outra pessoa ou ao Estado.'™®
A moldura penal é a mesma do artigo 195° ¢ em relagio a ambos os
crimes o procedimento depende de queixa (art. 198° CP).

Para o que aqui nos ocupa importa compreender o significado de
segredo neste contexto, Serd o mesmo nos dois preceltos?

i) Artigo 195° do CP

O conceito de segredo presente neste artigo nio sofre qualquer
delimitacio. No entendimento de cosTA ANDRADE' trata-se de
um facto (ou comunto de factos) apenas conhecido de um circulo
determinada (e, em principio, restrito) de pessoas e em relagiio ao
qual aquele a cuja esfera pertence tem a vontade, assente num in-

113, A wtela penal ¢ muito comum no direito comparado e estd associada ao fendmeno
da espionagem indusirial. F. assim na Alemanha, na Suica, na Austria (segundo
PAULO PINTO BE ALBUQUERQUE, Comentdrio do Cddigo Penal, 2° ed., p. 607e 611, as
fontes inspiradoras destes preceitos do nosso CP) € na generalidade dos outros paises
europeus.,

114, Sobre a discussao cf. por todos costa avprRanE, arf. 195° in Comentdrio...cit., p.
1119 e 5s.

115, Idem, p. 1125.

116, Esta exigéncia representa um prolongamento do tipo objectivo e arrasta consigo exigén-
cias de nexo de causclidade e de imputacdo objectiva (costa AnDRADE, Arligo 196° in
Comentdrio ... cit., p. 1167).

147, An. 195° .. cit, p. 1126.

118, 1b, ibidem.

teresse razodvel e digno de tutela de que ele continue apenas co-
nhecido daquele circulo ou {para além daquele circulo) de quem
ele decidir. O Autor''® decompde o segredo em trés elementos: um
objectivo, os factos (verdadeiros) conhecidos por um circulo
restrito de pessoas, um subjective, a vontade de que os factos
continuem sobre reserva e, por dltimo, um elemento normativo,
a existéncia de um interesse legitimo na reserva.'"” Embora
inclua o segredo de negéeio,'™ o dmbito deste segredo é muito
mais amplo, Abrange informagio que ndo tenha valor econémico
ou que no haja sido objecto de diligéncias consideraveis no sentido
de a manter secreta e, sobretudo, abrange informagdes de natureza
muito distinta daquelas que constituem segredo empresartal.

i) Artigo 196° do CP

O texto deste artigo exige que o segredo seja relativo & actividade co-
mercial, industrial, profissional ou artistica alheia, Uma vez que esta-

mos perante uma hipétese préxima da ideia de enriquecimento sem

causa, > o desvio de vantagens econémicas que perfencem ao titular do

segredo,'™ deve ter por objecto um segredo susceptivel de exploragéo
econdmica.' Esta restrigio reduz significativamente o ambito de
aplicagfio deste preceito e aproxima-o da nogio de segredo de negécio.

No fundo, formula-se aqui também a exigéncia de secretismo —
entendido como reserva ou delimitaciio de um cfrculo determinado
de pessoas que possuem uma dada informacio — ¢ o requisito de
valor econdmico.”* O que j4 ndo se exige é o polémico requisito
das “diligéncias considerdveis” para conservar o secretismo.'?

119, A correspondéneia ndo é total com os pressupostos empregues pele legslador no
dominio do segredo de negécio: o elemento objectivo & a informaggo, a vontade (que
deverd ser mais forte do que esta) é revelada pela exigénea de diligencias considers-
vels, 0 elemento normativo, isto £, a relevincia juridica, a meu ver & conferida nao s6
pela exigéneia de valor econdmico mas também pela exigéncia de diligéncias conside-
révels (a intensidade da vontade).

120.  cos1a ANDRADE, ob, cif., p. 1127,

121. Um dos fundameatos cléssicos para justificar a tutela dos segredos de negbeio.

122, cosTa ANDRADE, Art. 196°...cit., p. 1169,

123. Hdem., p. 1171. Também paULO PINTO DE ALBUQUERQUE, ob. cit., p. 612.

124, Chamo ainda a atengio - em suporte do que defendi em 1.1. 1) — para a delimitaggo
da natureza da informaggo que aqui é feita.

125. Cfr. supra 1.1. 1)
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Para quem veja nele um aviso, pressuposto para o dolo, a equiva-
Jéncia de conceitos de segredo — entre os artigo 196° do CB, 318°
do CPI e 39° do TRIPs — ser4 completa, pois estamos perante um
tipo penal doloso. Por seu lado, aqueloutros que defendem que o
requisito de diligéncias considerdvels tem fungfes probatérias,
afirmardo também a equivaléncia de conceitos. J& os autores que
acolham a ideia da “culpa do lesado” terdo ai margem para dife-
renciagio. Para estes, os segredos com valor econdmico que ndo
hajam sido suficientemente protegidos merecerdo tutela penal, mas
ndo constituirdo segredos de negbcio.

A meu ver o requisito de “diligéncias consideraveis” exprime
uma ideia de voluntariedade e vem permitir um controlo de pro-
porcionalidade, préprio do Direito Penal. Acresce que serd difi-
cil conceber um segredo economicamente valioso que nio seja
objecto de diligéncias no sentido de o manter secreto. Por isto,
entendo que no artigo 196° se encontra plasmada a nogo de
segredo de negécio qua tale. Esta afirmagfio niio quer dizer que
0 Ambito de aplicagio dos artigos 196° do CP e 318° do CPI
seja coincidente, Tenha-se em conta que este artigo do CP, objec-
tivamente, s6 trata do aproveitamento ¢ j nio da divulgagdo de
segredo de negécio e que, subjectivamente, abrange qualquer
agente e ndo apenas concorrentes. O Direito Penal também nao
utiliza o critério da “contrariedade As normas e usos honestos do
ramo de actiidade”, como sucede com a contra-ordenagdo da
Concorréncia Desleal.

2.3 Um direito a privacidade para as empresas?

As duas questbes que se colocam e que Ja foram parcialmente
analisadas sio: (i} Saber se hd um direito & privacidade para as
empresas (ii) e, em caso afirmativo, identificar o seu conteido
distingui-to da tutela dos segredos de negdcio.

126, Cr. marivs emsereanD, The Human Righls of Companies, caprvo bk sousa, Q Di-
reito Geral de Personalidade, p. 594 e ss., PavLo moma pinvo, O direilo & reserva. .
cit., p. 300 e 55, comes canomitko, Direifo Constitucional ¢ Teoria da Constituigdo,
7* ed., p. 420 e ss., pavo DUARTE, A norma de Universalidade de Direifos e Deveres
Fundamentats, BFDUC (2000), p. 421 & ss. & HergerT Lessmany, Perstnfichkeitss-
chutz juristicher Personen, AcB, val, 170 (1970), p. 268.

127.  Por exemplo, Ac. TC n° 308/2009 ¢ Ac. TC n° 496/2010.

128.  Embora os titulares de segredos de negécio ndo sejam apenas pessoas colectivas, serd
este 0 caso mais frequente.

129.  Como explica Jorce miranma, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 4° ed., p.
69, ndo obstante largas zonas de coincidéncia, ndo sdo, contudo, assimildveis direitos
fundamentais e dircitos de personalidade (...). Os direifos fundamentais pressupdem
relagdes de poder, os direitos de personalidade relagies de igualdade (...). Os direitos
fundamentais pertencem ao dominio do Direito Constitucional, o5 direitos de persong-
lidade ao do Diveito Civil. Além disso, nem a todos os direifos de personalidade (...)
correspondem direitos fundamentais (CAPELO DE 50UsA, ob. cif., p. 584). No entanto,
para este efeito, nada hi de problemdtico em tratar os dois conceitos indistintamente,
raziio pela qual, com este caveat, o fago.

130,  sorGE MIRaNDA, [dem, p. 239, entende que nio se trata de uma equiparagdio, antes de
ura limitacio. HERBERT LESSMANN, ob. cil., p. 274 e ss., defende a aplicabilidade de
algumas biberdades, nomeadamente a liberdade de iniciativa econdmica (wirtscahytli-
che Befitigungsfreiheit).

i) Existéncia

¢ como resul-

Como & consensual na doutrina, %6 jurisprudéncia'”’
128

ta da nossa Constituicho (art, 12° n° 2), as pessoas colectivas
podem ser titulares de direitos fundamentais / direitos de persona-
lidade,'” desde que estes néio sejam incindiveis da personalidade
singular (como € o caso da vida, sadde ou integridade fisica).'™®

Entre os direitos fundamentais / direitos humanos, encontra-se o
direito 3 privacidade, tradicionalmente referido como o “direito a
ser deixado sossegado”™"' ou “3 soliddo”. Consta do artigo 26° da
nossa Constituigio sob a designacio “reserva da intimidade da
vida privada”, do artigo 80° do Cédigo Civil como “direito & pri-
vacidade™),'* sendo igualmente referido no artigo 8° da CEDH o
LU M . ' . Q9 .o M

direito ao respeito pela vida privada e familiar”. Este direito nio
¢ incompativel com a natureza das pessoas colectivas, pelo que o
direito a uma esfera de privacidade também lhes assiste.™

ii) Contetido e demarcagdo

A privacidade consiste, entre outras coisas, no direito de manter in-
formaco secreta, garantmdo esferas de nao-mtervengao, entre estas,
um espaco de segredo. 4 por 1ss0 um mecanismo de protecgio que
tutela igualmente os segredos de negdcio (lembre-se a expressio
“sem consentimento” constante do proémio do artigo 318° do CPI).
Aliés, segundo PAULO MOTA PINTO:' a jurisprudéncia do TC parece
evoluir no seniido de uma restrigio do dircito & protecgdo da vida
privada a um direito relativo & informagdo da vida privada. O conte-
tdo definese por referéncia ao controlo da informagio pessoal, ¢
autoderminaggo informativa e a sublracgio A atengio dos outros.”®

Nas palavras de cAPELO DE sousa:'” as pessoas colectivas #ém,
analogicamente, um direito a uma esfera de sigilo, compreendendo,
0.g. o sigilo de correspondéncia e de particularidades de organizacdo, -
de funcionamenio e de know-how. :

131, Na cléssica formulaggio de Louis BrarDEs. Le1TE campos, O Direito ¢ os direifos de
personalidade in ROA 1993, 11, p. 20§ & ss.} explica coma, nos tempos de antanho,
o direilo & privacidede (coda cidaddo — um castelo) que estd na base do sentido actal
dos direilos de personalidade, seria o mais impensdvel dos direitos.
132, pAULO MOTA PINTO, A profeegtio da vida priveda e o Constiluigdo in BEDUC (2000), p.
163, entende ser irrelevante a distinéio entre vida privada e intimidade da vida privada.
133, Assim se decidiu também a propésits de sigllo e correspondéncia no Ac. TC o’
198/95, pauro MoTa Pivro, A profeccio da vida ... cit., p. 185, afirma-c claramente:
as empresas ou oufras pessoas colechuas podem igualmente ser tifelares do direifo d reser-
va da vida privada, sobretudo no que diz respeito ao chamado “segredo dos negdcios”.
134. A chamada “teoria das trés esferas” (esfera intima, esfera privada e esfera social),
atribuida a H. HUBMANN (cfr. PAULO MOTA PINTO, ob. cit., p. 517, 1. 104 ¢ Riva caBRAL,
ob. cit., p. 15 e 55.) que, apesar de ser utilizada pefa jurisprudéacia (JORGE MIRANDA,
At 26° in miranpa f MepERROS, CRP Anolada, 2° ed., p. 620, ¢ acasada de crar
tuebras num continuum gradativo, gerando uma flusio de rigor € certeza na aphcagao
da lei (assim, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Dircito de Personalidade, p. 80).
135. A protecgdo da vida ... cit., p. 159. O n" 2 do artigo 26° constitui indicagio resse
seatido.
136. Idem., p. 164. No mesmo sentido GOMES caNOTILHO / viTAL MORERA, CRP Anofada,
vol. I, 4 ed,, p. 467.
137. O Direito Geral....cit., p. 598. pauLo mota BINTe, A profecsde da vida ... <it, p. 171;
refere a violagao de um pacto de confidencialidade mesmo fora do doménio econdm
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E evidente que o 4mbito do direito de privacidade é muito mais
amplo que o do segredo de negdcio' mas serd que a relacio de
especialidade preclude o recurso & tutela mais ampla do direito de
privacidade? Ou seja, as empresas como titulares de direito de
privacidade — seja como direito fundamental, seja como direito de
personalidade —, poderdo gozar desta tutela sempre que ocorra a
violagao de segredos de negécio? Ou, pelo contrrio, a existéncia
do artigo 318° do CP impede a utilizagio de mecanismos como a
tutela inibitéria do artigo 70° do CC?

Estamos perante um problema de concurso / conflito de normas.
KARL LARENZ > explica: sempre que as consequéneias juridicas das
proposiies concorrentes sdo entre si compatfveis — como é o nosso
caso — trata-se de saber se as consequéncias juridicas da norma es-
pecial s6 complementam nos termos da intengdo, reguladora da lei,
a norma geral, a modificam ou, ao invés, a devem substituir no seu
ambito de aplicagdo. Esta é uma questio de interpretacdo (teleolé-
gica e sistemdtica).

Ora, o regime do segredo previsto no CPI, além de conter todos
0s elementos do direito de privacidade (quer do Cédigo Civil, quer
da Constifuigio), contém ainda uma valorizagio concreta de um
fenémeno cuja hipdtese é mais restrita. A sua génese é de uma
matriz algo diferenciada dos chamados direitos humanos. No en-
tanto, néo se pense que os direitos humanos sio distantes da acti-
vidade econémica ou do patriménio." Por isso, defendo a aplica-

138, Pode, por exemplo, reprimir a revefagio de informagdo {comprovadamente) falsa, por
iss0 insusceptivel de constituir um segredo de negfcio. Assim, PAULO MOTA PINTO, O
direito & reserva...cil., p. 543. Acresce que, como afirma CAPELO BE S0USA, ob. cif.,
p- 599, n. 264, a esfera de sizilo das pessoas colectivas ndo ¢ to grande como a das
pessoas fisicas, parficularmente ro que toca & vida privada destas.

139, Metodologia da Ciéncia do Direito, 3 ed., p. 375.

140. A este propésite, em artigo muito recente, BRONCKERS / MCNELIS, s the EU obliged lo
improve the profection of frade secrets? In EIPR (2012}, p. 673-688, defendem que
os segredos de negéicio devem ser protegidos ao abrigo do direito fundamental de
propriedade {art. F° do Protocolo Adicional 8 CEDH e art, 17° da CDFUE). Neste
sentido parece ir também a opinido de cosTa AnDRaDE, Arl. 196°... cit,, p. 1168,
guando afirma que o artigo 196° deveria ser incluido nos crimes contra o patriménio,
& semethanca do que & feito no Cédigo Penal Espanhol. Husmany / comie, Gewerbli-
cher Rechfsschutz, 6. Auflage, p. 86, entendem que o segredo pode ser protegido ao
abrigo do direito & empresa (Recht am Unternehmen) e a jurisprudéncia alema 4 tem
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¢do complementar do regime dos direitos de personalidade,'!
tendo presente que estamos perante circulos concétricos e que o
preenchimento da hipétese normativa do artigo 318° implica sem-
pre uma violagdo do direito de personalidade.'®

Esta é, no essencial, a solucio que cAPELO DE sousa'® propde

para articular o direito geral de personalidade e os direitos espe-
clais de personalidade: a subsidiariedade do direito geral, sem
deixar de ter em conta que este & a fonte dos direitos especiais e
pode ter uma funcio complementar.," Como explica LEITE cAM-
p0s:'® Os direitos de personalidade estio plasmados, divecta ou
indirectamente, em muiltiplas normas ou instituicoes (...) sendo as
normas (formais ou substanciais) que os consagram enguanto fais,
consumidas pela concorréncia de outras normas que ulilizam (com
justica) iais direitos como um dos ingredientes da composigio dos
tnteresses em jogo.

2.4. Outras mengdes'*®

A Lei 46/2007, de 24 de agosto, relativa ao acesso aos documen-
tos da Administrago ¢ a sua reutilizaciio,™ prevé no seu art. 6°
n’ 6 a proteccio dos “segredos comerciais, industriais ou sobre a
vida interna de uma empresa”, exigindo autorizacio ou demonstra-
¢do de interesse directo, pessoal e legftimo, suficientemente relevan-
te segundo o principio da proporcionalidade, para permitir o
acesso a documentos que contenham informages desse tipo.

decidido nesse sentido. Sobre o direito & empresa cfr, entre nés, SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos Recomendages ou Informugges, p. 206 e ss.

141. Socorrendo-me novamente das palawas de kagt Larenz, ob, cit., p. 377, as consequ-
éncias furidicas (...} ndo se excluem anfes se complementam reciprocamente,

142, O que se pode revelar dtil para aqueles que entendam que a referéngia a “Direitos de
Propriedade Industtial”, em vérias disposigies do capitulo III do CPl, obsta & sua
extensao & Concorréncia Desleak,

143, Ob. cit, p. 557 e ss.

144, Idem, p. 581.

145. Ob. cit., p. 224.

146, Estas mengbes sio feitas apenas em relagio & lei nacional e, na maior parte dos casos,
déio cumprimento s ohrigagbes dos artigo 39° n° 3 e 42° do TRIPs.

147, Scbre esta Jei cfr. a andfise de pARio Movra viceNTE, Segredo Comercial ¢ Acesso é
Informagdo adminisirativa in Estudos Sérvulo Correia, vol. IH, p. 289-297,
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A Lei 192012, de 18 de maio, contendo o regime juridico da con-
corréneta, alude ao segredo de negécio a varios titulos, nomeadamente
a possibilidade de omitir as informagges confidenciais nos documentos
a entregar [art. 15°n° 1, ¢)], ou néo ser permitida, sob pena de nuli-
dade, a apreensio de documentos abrangidos pelo segredo profissional
(...) salvo se eles mesmos constitutrem objecto ou elermento da infracgdo
{art. 20° n° 5)”. O artigo 30° tem como epfgrafe “segredos de negé-
cio” ¢ estabelece que na instrugdo dos processos, a Autoridade da
Concorréncia acautela o inferesse legitimo das empresas, associagfes de
empresas ou outras enfidades na ndo divulgacdo dos seus segredos de
negdcto, para isso permite-se que dos documentos em que estejam em
causa segredos de negdcio sejam apresentadas ofpias expurgadas
desses elementos.'*® Encontra-se disposigio similar no artigo 66° n° |

no Cédigo dos Contratos Pablicos (DL 18/2008, de 29 de janeiro).
O artigo 188° n® 3 do Estatuto do Medicamento (DL 176/2006, de
30 de agosto} vai ao ponto de presumir que qualquer documento en-
tregue ao Infarmed é classificado ou é susceptivel de revelar um segredo
comercial, industrial out profissional ou um segredo relafivo a um direito
de propriedade literdria, arfistica ou cientifica.

O artigo 128° n° 1§) do Cédigo do Trabalho consagra o dever do
trabalhador guardar lealdade ao empregador, nomeadamente ndo ne-
gociando por conta prépria ou alheia em concorréncia com cle, nem
divulgando informagdes referentes & sua organizagdo, métodos de
produgdo ou negcios. O alcance e a amplitude deste dever sio muito
discutidos," mas € inequivoco que o mesmo serve a tutela dos se-
gredos de negdcio, reduzindo, alis, a necessidade de acordos de
confidencialidade, tipicos da relagio laboral norte-amenicana.

O préprio CP, no seu artigo 29° n° 4, acautela o interesse no
segredo quando determina que qualguer interessado pode também
requerer certiddo das inscriges efectuadas e dos documentos ¢ pro-
cessos arquivados, bem como copias fotogrdficas ou ordindrias dos
desenhos, fotografias, plantas e modelos apresentados com os pedi-
dos de patente, de modelo de utilidade ou de registo, mas s6 quando
08 respectivos processos tiverem atingido a fase de publicidade, néo
exista prejuizo de direitos de terceiros e ndo estejam em causa docu-
mentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial.

3. O CONCEITO DE SEGREDO DE NEGOCIO

Feita a analise dos vérios regimes que fazem, directa ou indirecta-
mente, referéncia ao segredo de negocio, é chegado o momento de
progredir para uma definigio deste conceito.

148,  pEDRO vaZ PATTO, sublinha as dificuldades em fazer uma concordéncia prética entre o5
interesses da publicidade e da tutela do segredo de negécio em vénios procedimentos do
direito contra-ordenacional e em face do imperativo de fundamentacéo das decises (“O
segredo de negocio e o segredo de justica no direito sancionatério das autoridades regu-
ladoras”, Direifo Sancionatério das Auloridades Reguladoras, p. 225-235).

149. Ch. v.g., Jiw10 comes, Direifo do Trabatho, vol. 1, p. 603 ¢ ss.

150, Expressio de GABRIELA FIGUEREDO Dias, A assisténcia. ..cit., p. 25.

151, Neste sentido riserg pE aLmena, “Direitos da Propriedade Industrial e da Propriedade
Intelectual ro Contrato de Franquia”, aavv, Contratos de Dircito de Autor e. . ik, p. 567.

3.1. Delimitagdo e distingéo de figuras préximas
3.1.1. Saber-fazer / know-how

O know-how estd longe de ser um conceito estabilizado, o que
explica as grandes as discrepincias entre os aufores, a respeito dos
contratos que o t8m por objecto. Na falta de um conceito legal, este
continua & disposiiio da doutrina para sofrer dissecacio.”””

Como 34 expus [1.2. 1], exige-se do know-how possibilidade de
aplicagio pratica. Assim, hd um comunto de informactes que
podem constituir segredo de negécio e nao podem ser know-
how."' Em contrapartida, para apurar se existem informacdes que
podem integrar o conceito de know-how e ndo o de segredo de
negéclo hd que responder & pergunta: todo o krnow-how € secreto
ou ha know-how nao secreto?

OLIVEIRA ASCENSAO'* defende que, apesar de haver um largo do-
minio de coincidéncia {...) o saber-fazer pode ndo ser secreto. Pode
até ser discutido em publicacdes da especialidade. J4 GOMEZ SEGA-
pE"*? defendia uma correspondéncia total entre segredo industrial
e know-how. Se o know-how ndo tem cardcter secreto desparece o
monopdlio de facto que the conferia valor perante os concorrentes e
porlanto perde fodo o seu valor. Anos mais tarde,”™ o distinto
Autor alterou a sua posicio passando a incluir na equivaléncia os
métodos comerciais e afins, isto &, o segredo de negécio (categoria
mais ampla que o segredo industrial).

A meu ver, faz-se por vezes uma indevida correspondéncia entre
secretismo € valor econémico, sobretudo porque este Gltimo € aferi-
do em termos objectivos no regime legal do segredo & em termos
subjectivos no domnio contratual. Se um contraente estiver dispos-
to a pagar por uma informagio técmica tho trivial como saber
apertar porcas e parafusos, entdo essa informaggio tera valor econé-
mico.'” No entanto, ter valor econémico (em termos subjectivos)
nio equivale a ser secreto segregado, apartado. Posso ter certos
bens 4 minha disposicio gratuitamente e, mesmo assim, escolher
pagar por eles, nomeadamente se entender que alguém mos ué
facultar de forma mais eficiente ou agradavel.

O primeiro aspecto a ter em consideracio é que a informacio é
passivel de se replicar sem custos. Quando leio um livro ou quando
alguém ler estas linhas terd — espero eu — tido acesso a mformagio.
Eiste acesso da-se sem prejuizo para mais ninguém, isto é, sem excluir
outrem. Ao contrério dos bens materiais, os bens imateriais nao es-
casseiam de forma natural. A sua rarefacgfio apenas ocorre quando
h4 intervencdo legislativa e se consagram direitos de exclustvo.

152.  Direite Comercial...cit., p. 295.

153, Na sua tese de doutoramento, El secrefo industrial... .cit., p. 148 e ss. Entre nds, adere
a esta posigio CAREOS OSORIO DE CASTRO, Us efeifos da nulidade da patente sobre o
contrato de licenca da invengdo patenieade, p. 33 n. 51.

154, “Algunos aspectos de la licencia de know-how”, ADI VII (1981, p. 208.

155, COUTO GORGALVES, ob. ¢il., p. 378, escreve que algo tem valor comercial em si mesmo
se for susceplivel de aveliogdo pecunidria e negocidvel como bem juridico.

156, Pode todavia trazer valor relativo, valor subjectivo, valor para alguém num dado
contexlo,
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E certo que o hivro tem um valor econdmico que transcende o seu supor-
te; isto &, as folhas e a encadernacio (o chamado comus mechanicum).
Eistas linhas incorporam o valor (parco que seja) da expressio que eu the
der (o corpus mysticum), a minha obra, protegida pelo Direito de Autor.
Um livro que transmite informacfio que seja conhecimento de acesso
geral (como Hnguas estrangeiras ou métodos de jardinagem) é valorizado
pela expressio dessas ideias e pelo objecto fisico que ndo deixa de ser. A
informagio que dele consta nio tem valor em si mesma,'*® £ informaggio,
como tal livre. O valor resulta da forma como aquela concreta expressio
permite 0 acesso ¢ organiza a informagio. >’

O segredo de negdcio € informagio que, como qualguer informagao,
pertence ao domfnio piblico. O que o distingue da demais informagio
¢ a dificuldade acrescida e voluntariamente criada que hd (sentido
objectivo) ou que é sentida (sentido subjectivo) em aceder-lhe. GABRIE-
LA FIGUEIREDO DIAS'® entende ser mais conforme com a natureza
econdmica do know-how compreender o requisito do segredo em termos
subjectivos, ou seja, ndo propriamente como um segredo em fermos ab-
soluttos, mas como uma dificuldade de acesso a essa informacdo por
parte do adquirente. A questio que se coloca é em que limiar de secre-
tismo, se algum, devemos colocar a fasquia? Se um adquirente nio
tinha acesso 2 internet, onde encontraria toda a informagio que The foi
transmitida, podera considerar-se que adquiriu krow-how se obteve a
informagio através de um prestador remunerado? Se adoptarmos um
critério puramente subjectivo, somos forcados a responder que sim,

O valor econémico da informagfio é directamente proporcional &
utilidade que represente para quem a queira adquirir e mversamen-
te proporcional A facilidade que haja em aceder-The."” S este -
timo aspecto caracteriza o segredo.'®

HA, no entanto, uma notavel dificuldade em distinguir aguilo que ¢
secreto e aquilo que o ndo €' pois h4 graus, maiores e menores, de

157. A organizagio de informagfo, se original, pode ser protegida pelo Direito de Autor. A
esta protecgfio poderd acrescer o regime das bases de dados, na medida em que haja
investimento substancial na obtengio dos dados (DL 122/2000, de (4 de julho}.

158. Ob. cit,, p. 29.

159 cuiLermo cananecLas, Regimen Juridico de los conocimentos tecnicos, p. 55

160. Por iss0 é que se afirma que o valor econémico resulta do segredo. A questio do se-
gredo coloca-se em termos de acesso 3 informagiio.

161.  GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, 0b. cil., p. 30.
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secretismo.'®? No fundo, trata-se de traar um limiar. Para deter-
minar, no caso concreto, a existéncia de Frow-how, parece-me
adequado lancar mdo do método mével de WaLTER wiLBURG.'®?
Serd necessério ter em conta os pressupostos como um jogo de for-
¢as em que a intensidade de um compense a frouxiddo de outro.
Nesta medida, poderemos ter informagéio que apesar de ser de facil
acesso (nfio secreta, para os padres do segredo de negéeio), por
ser muito valioso para o adquirente, merece a qualificacio de
know-how. Em contrapartida, poderemos ter informaco de muito
dificil acesso (secreta para os padroes do segredo de negécio) que,
apesar do seu parco valor econémico (infenor ao padrio dos segre-
dos de negécio), nio deixa de ser igualmente know-how.

Apesar de, neste ponto, nio se revelar especialmente clara a distin-
¢io entre segredos de negdeio e know-how, creio que existe uma
maior maleabilidade no conceito de know-how ¢ uma menor exi-
géncia quanto ao cardcter secreto. Nesse sentido, admito a existén-
cia de know-how ndo secreto, Assim, considero que nfo ha coinci-
déncia entre o concetto de know-how ¢ de segredo de negéeio,
existindo informagio que integra um conceito e ndo o outro.'*

Advirta-se ainda que esta concluséo é valida para o texto do regulamen-
to 772/2004. No entanto, existe krou-how numa acepcio contratual, de
ambito mais amplo do que o definido no regulamento. Este dltimo po-
deré gozar de uma isencfio ao abrigo do artigo 101°n® 3 TFUE,

3.1.2, Resultados de testes (39.3 TRIPs)

Satisfazendo o poderoso lobby da indistria farmacéutica,'® consa-
grou-se no n° 3 do artigo 39° do acordo TRIPs a protecgio dos
resultados de testes. Este regime tem por objecto uma matéria
muito mais restrita (e diffcil de definir)'® que a proteccio dos se-
gredos de negéco. Trata-se de resultados de testes ou de outra in-

162, “Quotas” para usar a expressio de MESTINGER, ob. cit,, p. |15, a que j4 aluds.

163.  watrer witsURG, “Desenvolvimento de um sistema mével no Direito Civil”, DJ, XIV,
2000, Tomo 3, p. 55 e ss.

164,  krasser, “Der Schutz des know-how an deutschen Recht”, GRUR, 1970, p. 587 e s,

165, Assim CARLOS M. CORRES, “Test data protection”, asvv, The law end theory of trade
secrecy....cit., p. 568.

166.  MEITINGER, ob. cit,, p. [17 ¢ ss., aponta a auséncia de definigio de termos tais como
“farmacéutico” ou “agricultura”.
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formagdo congénere cuja obtencéo resulte de esforco consideréa-
vel'? e cuja apresentacio / realizacio seja exigida para autorizar
a entrada no mercado de um dado produto. A protecfio restringe-
se 4 informagéo relacionada com produtos quimicos farmacéu-
ticos ou para agricultura, na medida em que utilizem novos
elementos quimicos. Cria-se uma obrigagio sui generis'® com
um sujeito definido ¢ um conteiido positive. O Estado tem obriga-
¢iio de proteger estes dados contra divulgagiio desnecessaria.

3.1.3. Sigilo Profissional
O sigllo profissional, no qual se inclui, entre outros, o segredo

bancario (art. 78° e ss. do DL 298/92, de 31 de dezembro), o
sigtlo médico (13° Estatuto da Ordem dos Médicos), o sigilo im-
posto aos advogados e a todos os que com eles trabalhem (art. 81°
EQA) ¢ o segredo religioso. Todos estes tipos de segredo, isto ¢,
reserva e contengio de informagio servem simultaneamente inte-
resses pablicos, como o interesse geral da classe (dos médicos,
advogados, do sistema bancéanio, etc.) e interesses privados, a reser-
va da intimidade do cliente / utente / crente.'® Sao instrumentos
jurtdicos de garantia do direito de privacidade.'®

Estes “segredos” distinguem-se do segrede de negécio pelo seu
objecto que & mais amplo'”' e indiferenciado. Em refacio ao segre-
do profissional ndo h4 especificagbes em termos de conteiido ou
natureza da informagdo. O segredo de negécio faz uma delimita-
¢ao do tipo de informagﬁo que pode ser protegida, enquanto o se-
gredo proﬁssmnal é “cego”, abrange qualquer informacgio. Tam-
pouco se exige valor econdmico ao segredo profissional. Impée-se
sim uma obrigacio de tomar todas as diligéncias adequadas no
sentido de preservar o segredo. Esta circunstincia nio impede a
circunstincia, que nfo serd rara, de o segredo profissional abranger
também segredos de negécio.

4. UM CONCEITO UNITARIO?

A utilidade de um conceito é permitir a comunicagiio. Através da
abstracgfio elege-se um conjunto de elementos que caracterizam um
dado fenémeno, atribui-se-lhe um fonema e eis a palavra. Com a pala-
vra deveremos ter claro o que lhe subjaz, quais os elementos comuns a
todas aquelas realidades que se incluem no grupo que o conceito
forma. No dominio do juridico, o intérprete-aplicador é chamado a
inspeccionar a realidade de facto através do 6eulo juridico da facti
species'™ e a Integrar os factos na abstracgio da lel. Nesta actividade

167. Expressao do principio da prestagao. Chr. ouveira ascensio, “O principie da pres-
taggo: Um novo fundamento para a Concorréncia Dlesleal?”, ROA, Ano 56, vol. L.

168. smaron K. sANDESN, ob. cil., p. 366.

169.  PauLO MOTA PINTO, A profecedo da vida ... cit,, p. 1742 181,

170. GOMES CANOTILHO / VITAL MORERA, ob. cif., p. 468. Os mesmos Autores, p. 469,
explicam que os direitos de personalidade sdo dirigidos a0 segredo do ser, sendo

problemdtica a inclusdo (...} do pretenso «direito ao segredo do ters, Mas nfio € deste

de subsungio, a afirmagio do preenchimento de um conceito represen-
ta frequentes vezes o acesso a um regime. E natural que em face de
regimes distintos os conceitos sofram ligeiras modulagies. No deixa
de ser assim dentro de um mesmo regime tendo em conta as diferentes
decisbes jurisprudenciais e interpretagdes doutrinais. A lei é como um
organismo vivo € independente de quem o gerou, sujeito 3s contingén-
cias do seu tempo, alterando-o e existindo em permanente alteracio.'”
Lamentavelmente, corre frequentes riscos de morte sibita,

Como afirma KARL ENGISCH, 7 os conceitos juridicos sdo predomi-
nantemente indeterminados, pelo menos em parte. Isto ndo quer dizer
que a sua compreensdo e explicacio através de grupos de casos (a
casufstica, neste caso, feita essencialmente por via interpretativa) seja
indtil. Neste contexto, definir o conceito é em grande medida definir
o ambito de aplicagio de vérios regimes e saber o que est4 protegido.

Assim, cumpre-me identificar sumariamente as questdes identifica-
das e as conclusdes a que cheguei em face dos diversos regimes
analisados. O que constitul entdo segredo de negdcio?

E certo que se tratar sempre de informacio, sendo debatida a sua
natureza. O estado de segredo, entendido como informacio excluida
do conhecimento geral, é pressuposto da tutela, embora o grau de
secretismo exigido seja rodeado de grande incerteza. O valor co-
mercial deve ser entendido como vantagem competifiva, ou como
valor econémico de algum tipo.

O grau de secretismo € varidvel em fungio das circunstéincias
{mével). Por 1sso, haverd know-how que nfio satisfaz o requisito de
secretismo do segredo de negéclo. O requisito de esforcos razodveis
representa um fimite minimo que visa garantir que o segredo & volun-
tério. A eventual exigneia deverd ser feita ao nivel do secretismo.

Concluo, por isso, que o segredo de negécio é um conceito unitério
que pressupde conhecimento transmissivel, licito, licita-
mente adquirido e com natureza empresarial, volunta-
riamente segregado, isto &, afastado do conhecimento geral
(nio bastando querer para saber) e representando uma vanta-
gem concorrencial, estando por isso integrado nos activos intan-
givels de um negdelo. Distingue-se do know-how, do segredo pro-
fissional, do direito de privacidade e dos resultados de testes.

No momento actual, os segredos de negdcio sio maténia espec
mente debatida. Em janeiro de 2012 foi publicado o j4 citado estud
de direito comparado sobre este tema encomendado pela Comissé
Europeia 3 sociedade Hogan Lovells. Espera-se que, ainda e
2012, seja concluido um outro “estudo sobre os segredos de negéet

segredo (mais amplo) que aqui trato mas sim daquele que GOMES CaNOTILHO / viTaL Mot
REIRA Teferem como segredo no sentida de valor pessoal estritamente ligado 4 privecidude,
171, No entanto, néo te amplo como o do artigo 195° do CP
172.  BAPTISTA MACHADO, ob. cit., p. 81, E « factispecies juridica, que nos forece 0
pelo qual havemos de “in-speccionar” a realidade de facto.
173, Objectivista e actualista me confesso...
. Introdudio ao pensamento jurfdico, 3% ed., p. 173.
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e informagéio confidencial no mercado interno”, adjudicado 4 socie-
dade Baker & McKenzie. Nos EUA hi quem advirta: The amount
and importance of trade secret litigation is exploding, prevendo-se que
em 7 anos (de 2010 2 2017) o ndmero de casos nos tribunais norte-
americanos relativos a segredos de negécio venha a duplicar.”

No entanto, ao contrdno do que tem sido afirmado, crelo que estd
(quase) tudo bem como esté. A liberdade de informagio € um pringi-
pio fundamental que deve permanecer mntocado. A tutela da prvaci-
dade das empresas deve ser assegurada, assim com a concorréncia pela
prestacio (Leistungweltbewerbs). O valor econdmico dos segredos in-
dustriais e comerciais é enorme, especialmente em sectores, como a
nddstra alimentar, em que os produtos tém uma aspiragio & pereni-
dade.'” De facto, apesar de ser considerado — por autores como PAUL
MATHELY'”” — um periférico ou um direito vizinho do direito de paten-
tes, o regime do segredo comporta uma esperanga de durabilidade que
o direito de patentes néio permite. Nem todos escolhem o segredo por
n&o poderem patentear. Ha quem opte pelo segredo porque quer. Feita
essa escolha, hd um trade off: a lei protegerd a informagio que dé ao
seu titular uma vantagem concorrencial enquanto esta se manfiver se-
creta ¢ for sujeita a diligncias considerévels no sentido de a manter
secreta: uma vez divulgada, a informagio ficard acessivel a todos, po-
dendo por todos ser utilizada. A indemnizacio pode ser grande e a
tutela penal severa, mas o segredo desapareceu.

E certo que hé4 movimentos em sentido contrario, preconizando a ins-
tituigdo de um direio exclusivo sobre o segredo. O regime italiano ou
0 regime amencano sio exemplos de regulamentagao para a qual a
UE pode ser atraida e em relagio aos quais, a meu ver; deve resistir.
A informagiio é e deverd permanecer livrel Pense-se na beleza e utili-
dade social do trabalho voluntano colectivo que gerou a maior enciclo-
pédha mundial, a Wikipédia... Em contrapartida, a concorréncia deve
ser leal e honesta. O compromisso entre interesses conflituantes, ao
nivel da informagéio, deve bastar-se com o recurso ao instituto da Con-
corréncia Desleal, que tem virtualidades para assegurar a protecgio do
investimento sem interferéncias excessivas na liberdade de terceiros.

175.  pavip ALMELING ET AL., A Statistical Analysis.. .cit., p. 30E.
176. Por motivos vrios a reverse engincering de produtes com compenente biolégica ¢
proxima de impossivel.
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