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“ Cause two can keep a secret

If one of them is dead? *

The Pierces
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Resumo

Num mundo cada vez mais globalizado, com uma evolugdo tecnoldgica que
quase quebra a velocidade da luz, percebemos que acresce uma necessidade de
cuidados redobrados com a informag¢do. A méaxima “Informagdo é poder” nunca fez
tanto sentido como no mundo atual, mas também nunca foi tdo obstaculizada. A
Unido Europeia ndo se preocupou apenas com a informagao das pessoas singulares,
mas também com a informacdo que estd ligada a diferenciacdo entre empresas, como
a concorréncia “limpa” e “leal” (condenando a deslealdade da concorréncia). Esta
diferenciagdo pode ser feita através de informagdes secretas (Segredos de Negdcio),
com valor industrial ou/e comercial e que obriguem a que o seu detentor leve a cabo
as diligéncias necessarias para que se mantenham, como € o objetivo, secretas.

Percebemos, também, a importancia de que tais informagdes continuem secretas,
mesmo perante a necessidade de litigar, em juizo, sobre segredos de negocio, uma vez
que a perda deste secretismo levaria a que se perdesse a sua protecdo (uma vez
revelado o segredo, como ¢ Obvio, deixara de ser, em si mesmo, um segredo) e
obstaculizaria o exercicio dos direitos legitimos por parte das empresas.

Tendo Portugal como regra a publicidade dos litigios, sera incoerente falar sobre
Resolucdo Alternativa de Litigios? Parece a solugdo mais acertada, e que a Diretiva

(EU)2016/943 parece encapotar.

Palavras chave: Propriedade Industrial; Segredos de Negocio; Litigancia Judicial;

Resolucdo Alternativa de Litigios.



Abstract

In an increasingly globalized world, with a technological evolution that almost
breaks the speed of light, we realize that there is a need for more concerned about
information. That maxim "Information is power" never made as much sense as in
today's world, but it has never been so hampered. The European Union has not only
been concerned with data protection and information from people, but also with
information that is linked to differentiation between companies, such as "clean" and
"fair" competition (condemning unfair competition). This differentiation can be done
through secret information (Trade Secrets), with industrial or commercial value and that
oblige the holder to carry out the necessary steps to keep them, as is the objective,
secret.

In order to remain secret in case there is a need to litigate about trade secrets, we
also realized that they remain secret, because the loss of this secrecy leads to losses in
their protection (since the secret is revealed, of course, cease to be a secret in itself).

Since Portugal has an obligation to publicize judicial disputes, will it be
inconsistent to speak about Alternative Dispute Resolution? It seems the right solution,

and that the Directive (EU) 2016/943 seems to capsize.

Key words: Globalization; Industrial Property; Trade Secrets; Judicial Disputes;

Alternative Dispute Resolution.
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Capitulo 1 - Introducio

Hoje vivemos num mundo cada vez mais tecnolédgico, € a evolugdo da industria,
pari passu com a tecnologia, vem trazer novos desafios. E, entdo, que vemos que, o
tema desta dissertagdo, os segredos de negdcio ndo escapam, também eles, a esta
problematica.

Num mundo globalizado, com um grande progresso tecnologico, temos de
concordar com Thomas Farkas e Peter Koch que “(...) technical progress opens the
gate for theft of confidential information."!. Por este motivo, houve necessidade de
criar o instituto da concorréncia desleal (mais a frente escrutinado).
Subsequentemente, dentro do mesmo, surgiu uma cria¢do de protecao que recaisse sob
coisas que nao poderiam, ou ndo seria a melhor solugdo, ser objeto de direitos de
exclusivo, tendo surgido o segredo de negocio, protegido por intermédio deste
instituto.

Muitos anos se passaram desde a apari¢do, dentro do universo legal, da
concorréncia desleal e do segredo de negdcio. Uma vez que “o segredo ¢ a alma do
negocio”, desde cedo houve a preocupacdo em salvaguardar estas informacdes
secretas, com grande valor industrial e/ou comercial, relevando ??7??o0s seus
detentores, sempre houve uma acrescida diligéncia na sua protecao.

Surge, entdo, em 2016, uma Diretiva’ que vem apelar a uma harmonizagio entre
os Estados-Membros, no que toca a protecdo dos segredos de negodcio, € que sera
objeto de andlise, mais pormenorizada, no seguimento da dissertacdo. Esta tem
problemas de tradu¢do, ja que a expressdo Trade Secrets (expressdo inglesa para
ilustrar segredos de negdcio) ¢é traduzido como segredos comerciais®, que representa
uma pequena parte do que sdo segredos de negocio.

Em Portugal e em Franca ¢ seguida uma linha dualista de pensamento,

relativamente a este assunto, em que existe uma clivagem entre a protecdo do

1 <<

(...) o progresso tecnoldgico abre portas ao roubo de informacao confidencial.” (Farkas & Koch, 2016,
p- 901).

2 Nova Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2016, “relativa a
protecdo de Know-how e de informagdes comerciais (segredos comerciais) contra a sua aquisi¢do,
utilizagdo e divulgacdo ilegais”.

3 Diretiva (EU) 2016/943, considerando 2 e artigo 2°, nimero 1.



consumidor (direitos do consumidor) e a regulacdo das praticas entre concorrentes
(concorréncia desleal), e esta nova Diretiva vem colocar em causa a sobrevivéncia
deste pensamento, em detrimento da monista (adotada na Diretiva).

Assim, vemos com grande urgéncia, e interesse, um olhar mais atento aos
segredos de negocio, pois o surgimento desta harmonizagdo deveria ser aproveitado,
pelo nosso legislador, para conceder ao instituto da Concorréncia Desleal uma posicao
isolada do Codigo de Propriedade Industrial, tdo necessaria e esperada, e assim criar
um diploma proprio. Ao que tudo indica, ndo sera esta a intencdo, e inclinacdo, do
nosso legislador, quando observamos o novo projeto de lei para o novo Codigo de

Propriedade Industrial®.

4 Encontramos base para esta opinido no artigo de Nuno Sousa e Silva, em que diz “(...) poderia
aproveitar-se esta oportunidade para dotar o ordenamento nacional de uma lei de concorréncia desleal
bem organizada e melhor apetrechada para fazer face aos desafios atuais e futuros do trafico juridico.”
(Silva, A Proposta de Diretiva em matéria de Segredos de Negdco - Estado e Perspetivas, 2014, p. 259).



Capitulo 2 - Concorréncia Desleal e evolucao Historica

a) Direito Internacional

Este instituto surge na segunda metade do século XIX, em Franga,
fundamentado na figura de responsabilidade civil contida no cédigo Napolednico.
Aparece-nos com uma mudanca de pensamento dentro dos Tribunais Franceses, que
comecaram a tomar a linha de pensamento de que, tanto se poderiam violar
diretamente as normas legais, como exercer abusivamente os direitos, reconduzindo,
assim, a ilicitude, entrando aqui a liberdade de concorréncia.’ Também em Italia e na
Alemanha existiu um interesse na inclusdo, nos seus ordenamentos juridicos, da
concorréncia desleal, sendo que no primeiro pais apareceu como ilicito no ambito da
responsabilidade extracontratual, ja no segundo pais assistimos a uma inovagao, pois
plasmam especificamente no seu ordenamento juridico nacional uma disciplina
especifica sobre a concorréncia desleal.

Em 1883 surge a Convengdo da Unido de Paris (doravante CUP), onde paises
como Portugal, Espanha, Brasil, entre outros, vém acordar sobre propriedade
industrial, sobre os direitos privativos e ainda sobre a concorréncia desleal. Em 1900,
com a revisdo de Bruxelas, a CUP sofre alteracdes ao nivel deste instituto, da
concorréncia desleal, tendo sido introduzido o artigo 10° bis, em que no seu nimero 2
¢-nos dada a defini¢do do que viria a ser a base do conceito de concorréncia desleal, e
entdo “Constitui acto de concorréncia Desleal qualquer acto de concorréncia
contrario aos usos honestos em matéria industrial e industrial”. Seguem-se ainda
mais seis revisdes, em 1911, a Revisdo de Washington, em 1925, a Revisdo de Haia,
em 1934, a Revisdo de Londres, em 1958, a Revisdo de Lisboa e, em 1967, a Revisao
de Estocolmo. Hoje percebemos que ¢ uma definicdo muito basica, mas muito
avangada para a época, sendo o tema de tal importancia que teve diversas revisoes.
Passavam a ser proibidos, entdo, em especial “os actos susceptiveis de, por qualquer
meio, estabelecer confusdo com o estabelecimento, os produtos ou a actividade

296

industrial ou comercial de um concorrente”, ou seja, atos que pudessem criar

confundibilidade entre os concorrentes, do mesmo setor; ainda eram proibidas “As

3> No Manual de Direito Industrial, o autor Luis Couto Goncalves, descreve exaustivamente esta evolucdo
historica, contendo esta informacao (Gongalves, 2015, p. 367).
¢ Redagdo original do numero 3, do artigo 10° bis, alinea 1* da CUP, da Revisdo de Estocolmo de 1967.



falsas afirmagoes no exercicio do comércio, susceptiveis de desacreditar o
estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um
cocorrente”’; por fim, eram também proibidas “As indicagdes ou afirmacdes cuja
utilizagdo no exercicio do comércio seja susceptivel de induzir o publico em erro
sobre a natureza, o modo de fabrico, caracteristicas, possibilidade de utiliza¢do ou

quantidade das mercadorias’®

, € ¢ aqui que vemos uma referéncia a segredos de
negocio.

Chegamos, entdo, ao ponto de entendimento de que a CUP teve uma forte
influéncia na redacdo do primeiro Cdodigo de Propriedade Industrial portugués, pois na
altura em que esta Convengdo surgiu nao existia, em Portugal, legislacdo sobre
propriedade industrial®, tendo, posteriormente, sido introduzidos dispositivos para

disciplinar esta matéria.

b) Direito Portugués

No ordenamento portugués o Codigo da Propriedade Industrial (doravante, CPI)
foi resultado de um projeto de lei datado del937, apresentado a Assembleia
Nacional'®, tendo fixado autorizagdo para que o Governo pudesse, entdo, publicar o
CPIL

O CPI de 1940 continha a regulacdo da concorréncia desleal, nos seus artigos
212° e 213° e considerava a mesma como sendo “(...)fodo o acto de concorréncia
contrdrio as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade econémica.”'!, o
que nao demonstra alguma diferenca com a atualidade, visto que, atualmente,
encontramos a mesma definicdo no CPI'2. Outrossim ¢ o facto de este instituto, estar
inserido no titulo I da CPI de 1940, com epigrafe de “Delitos contra a propriedade
industrial”. Aqui encontramos a grande diferenca com a atualidade, o facto de a

concorréncia desleal ser punida como um delito, ou seja, punido pelo direito penal, e

que hoje ja ndo constitui um delito penal. Conseguimos perceber que desde o primeiro

7 Redagdo original do nimero 3, do artigo 10° bis, alinea 2* da CUP, da Revisdo de Estocolmo de 1967.

8 Redagio original do nimero 3, do artigo 10° bis, alinea 3* da CUP, da Revisdo de Estocolmo de 1967.

® Podemos encontrar esta ideia no manual, sobre concorréncia desleal, do professor Oliveira Ascensdo
(Oliveira Ascensao, Concorréncia Desleal, 1994, p. 9).

19 Oliveira Ascensdo, in Concorréncia Desleal, diz ter sido “(...) objecto de um parecer notavel de Abel
de Andrade” (Oliveira Ascensdo, Concorréncia Desleal, 1994, p. 10).

! Redagdo original do artigo 212° do CPI, portugués, de 1940.

12 Ver artigo 317° do CPI atual (7 versdo, Lei n.° 46/2011, de 24 de Junho).



CPI, até agora, a CUP teve uma forte influéncia na sua base de criagcdo, como tal, ¢
comum encontrarmos uma forte presenca de pensamento legal entre ambos os
diplomas.

Com a Diretiva (EU) 2016/943, ¢ a necessidade da sua transposi¢cdo, vamos
assistir também a uma modificagdo do CPI atual. Existe atualmente uma proposta de
alteracdo ao CPI, Proposta de Lei datada de 22 de Dezembro de 2017. Modificacdes
essas, que para esta dissertacdo, concernem aos artigos, no atual CPI, 317° e 318°, que
poderdo passar a ser seus correspondentes os artigos 310° e 311°.!* De maior
relevancia encontramos, nesta nova proposta, um Capitulo II com a epigrafe
“Segredos Comerciais”, que compreendera os artigos 313°, 314° e 315°, sendo que
denotamos uma alterag¢do substancial do termo “Segredos de Negocio” para “Segredos
Comerciais™.

Esta mudanga terminoldgica vem influenciada pela tradugdo feita da nova
Diretiva (EU) 2016/943, ¢ que deverd ser alvo de algumas criticas (que serdo
escrutinadas no capitulo que se dedica aos Segredos de Negdcio).

No ordenamento juridico portugués, o modelo profissional é, ainda hoje, seguido
pelo nosso legislador, por contra posicdo com o modelo social que impera noutros
paises da Europa. Quer isto dizer que, para que exista uma situagdo de concorréncia
desleal, no modelo profissional, € necessario que estejam envolvidos dois sujeitos,
cuja relacdo entre os dois deve ser baseada na concorréncia, uma tendéncia que
contraria a de alguns paises europeus, como ¢ exemplo a nossa vizinha, Espanha. O
modelo seguido por estes paises € o social, que coloca todos os agentes que interagem
no mercado em pé de igualdade, ou seja, qualquer apropriagdo, aquisicdo ou Uuso
abusivo de, por exemplo, segredos de negocio, por parte do infrator serdo punidos por
esta via.

Por outro lado, o modelo profissional parece encarar, da mesma forma que
encara a concorréncia em lato sensu, ou seja, uma liberdade econdmica, em que nao
existem limitacdes na liberdade de escolha dos consumidores, e existe uma
pluralidade de agentes econdmicos. O problema ¢ que a concorréncia desleal ndo
coaduna com a concorréncia em sentido lato, e ndo pode existir, desta forma, um

alargamento da segunda sobre a primeira.

13 Proposta de Lei apresentada a 22 de dezembro de 2017, e ainda ndo aprovada em Assembleia da
Republica, sendo que o artigo com mais relevancia, para esta dissertacdo, sera o que contem a epigrafe
“Concorréncia Desleal”, que corresponde ao artigo 311°, da proposta em causa.



Para que um ato cometido por um agente seja objeto de concorréncia desleal, ¢
necessaria a existéncia, segundo Luis Couto Gongalves, “(...)um acto relacional no
mercado e finalidade concorrencial.”!*. Uma das mais flagrantes situagdes, e bastante
criticada, € o facto de esta prote¢dao, com a ajuda deste modelo, ndo serem suficientes
no ramo do Direito do Trabalho'>. Neste modelo, no profissional, um trabalhador que
se aproprie de forma ilicita de uma informagdo secreta, ou segredo de negocio, niao
pode este ser responsabilizado por intermédio da concorréncia desleal, podendo ser
solidariamente responsabilizado'® no caso de o concorrente, por exemplo, da empresa
para a qual trabalhava ser, também ele, responsabilizado. No entanto, existe
possibilidade de estarmos perante uma responsabilidade direta do trabalhador, mas, s6
e apenas, no caso de este iniciar um negdcio concorrente contra a anterior empresa, na
qual teria sido empregado. Assim, percebemos que a relacdo entre as duas partes se
modificou, porque o trabalhador passou a ocupar uma posi¢ao de concorrente.

Existem, no entanto, possiveis salvaguardas para as empresas, ¢ que decorrem
diretamente do Codigo de Trabalho, os chamados meios restritivos da liberdade do
trabalhador, sdo: (i) Pacto de permanéncia, artigo 137° do CT (evitando a mobilidade
de recursos humanos, e assim evitar também que os segredos circulem com esses
trabalhadores); (i7) Pacto de ndo concorréncia, artigo 136° do CT (uma diminuigdo da
liberdade do trabalhador, e por isso bem compensada, mas que tem o objetivo de
evitar que um trabalhador va trabalhar para empresas concorrentes do setor onde
anteriormente exercia o seu oficio); (ii/) Acordos de confidencialidade, artigo 412° do
CT (aqui o trabalhador, que ndo esteja obrigado ao dever de sigilo, devera ter que
respeitar o segredo, estando proibido, por via contratual, de revelar qualquer
informacao sensivel da empresa).

O trabalhador apenas poderd, assim, ser responsabilizado pelo dever de lealdade
e da boa fé (artigos 326° e 128° n.°l, alinea f, do CT), constante do Codigo de

Trabalho, para com o empregador.

14 S30 dois dos requisitos para que estejamos perante um ato de concorréncia desleal, segundo Luis Couto
Gongalves, in Manual de Direito Industrial (Gongalves, 2015, p. 377).

15 0 desenvolvimento desta ideia decorre do artigo do Mestre Nuno Sousa e Silva, no seu artigo Trabalho
e Segredos de negocio — Pode um (ex)-trabalhador ser proibido de trabalhar?, in Questdes Laborais
(Silva, Segredos de negdcio — Pode um (ex)-trabalhador ser proibido de trabalhar?, 2015, p. 220).

16 Da conjugagdo dos artigos 490° e 497°, do Cddigo Civil, a responsabilidade é solidaria no caso de
existir, por parte de outro, auxilio a cometer um ato ilicito, o que até nem deixa de ser curioso pelo facto
de, neste caso, quem deveria ser solidariamente responséavel seria a empresa, € ndo o trabalhador; facto ¢
que quem toma posse ilicita, primordialmente do segredo de negdcio, é precisamente o trabalhador.



Em suma, deveria o legislador ter aproveitado esta nova abertura, e vaga,
legislativa por forma a adotar um novo modelo, o modelo social, mas ao invés disso,
optou por superproteger o trabalhador, ndo apenas contra os atos do empregador, mas
contra, até mesmo, os seus proprios atos. Nao vem, de forma alguma, impedir de
forma mais persuasiva que o trabalhador cometa atos ilicitos de apropriacdo dos
segredos de negdcio, o que demonstra um grande desvalor pelos mesmos. E atencao
ao facto de, na realidade, serem os trabalhadores quem terd um acesso mais
privilegiado aos segredos de negdcio, € um dos casos mais emblematicos, no que

concerne a esta matéria, ¢ o da Coca-Cola trade secret case (United States v.

Williams, 2008).



Capitulo 3 - Segredos de Negocio

a) Conceito

Nao poderiamos iniciar um estudo sobre Segredos de Negocio sem que fosse

feita uma abordagem, inicial, conceptual sobre os mesmos.
Um Segredo de Negdcio (esquecendo a “ma” tradugdo da Diretiva) ¢ definido no
artigo 2°, numero 1, da Diretiva (UE) 2016/943, que nos diz que existem trés
requisitos, que devem ser cumpridos cumulativamente, e sdo eles: (i) serem secretas,
(if) terem valor comercial e (iii) terem sido objeto de diligéncias razodveis para se
manterem secretas, por parte do seu detentor!’”. Cumpridos estes trés requisitos,
cumulativamente, a informagao secreta ¢ passivel de ser protegida por intermédio do
instituto de Concorréncia Desleal.

O segredo de negocio ¢ um conceito abrangente, que inclui dois outros
conceitos: o segredo comercial e o segredo industrial. O segredo comercial refere-se
a todas as informagdes a cerca de conhecimentos que sejam aplicaveis no setor
comercial de uma empresa, tomando por exemplo a gestao comercial, as técnicas de
publicidade e marketing, entre outros, que estejam relacionados com técnicas, ou
métodos de funcionamento empresarial. Por outro lado, o segredo industrial concerne
a conhecimentos técnicos industriais, que sejam patenteaveis ou nao patentedveis, €
sdo vistos como a componente mais importante do saber-fazer, habitualmente
chamado de #know-how, acabando por abranger todas as técnicas industriais
inovadoras.

Percebemos, assim, que ao fazer a tradugdo na Diretiva'®, existe uma

divergéncia doutrindria que surge, € o nosso legislador, na sua proposta de alteracao

7 No Acordo de TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) é dada
uma definicdo de Segredos de negodcio, que mais tarde foi transposta para a Diretiva (EU) 2016/943, e
para o nosso CPI, como consta nos termos do artigo 39°, n.°2, deste mesmo acordo.

18 A Diretiva (EU) 2016/943 fala em segredos comerciais, alterando o conceito que ¢é utilizado no Codigo
de Propriedade Industrial atual, Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de margo, onde encontramos o conceito de
segredos de negocio, trazendo assim uma divergéncia doutrinaria, visto que a maioria da doutrina v€ os
segredos comerciais como uma pequena parte dos segredos de negdcio, como por exemplo, acreditam
Nuno Sousa e Silva (Silva, A Proposta de Diretiva em matéria de Segredos de Negoco - Estado e
Perspetivas, 2014, p. 265) e Couto Gongalves (Gongalves, 2015, pp. 388-389).



ao CPI'" utiliza esta nova terminologia, alterando, de facto, a que é seguida pelo CPI
atual, e consequentemente pela doutrina maioritaria.

Ao que parece, Portugal ndo ¢ o unico com problemas nesta tradugdo, também
na Letonia houve um problema semelhante. A este proposito, veio a Letdnia, fazer
uma declaracdo onde chama “a ateng¢do para o facto de o termo juridico
"darijumdarbiba" utilizado na versdo da diretiva em lingua letd relativamente a
atividade economica ser substancialmente diferente da acegdo juridica do termo
“business” utilizado na lingua inglesa.”®®, alertando para a provavel discrepancia
entre a sua traducdo, em paralelo com as restantes interpretacdes, € também para o
facto de poder conduzir a “ambiguidades juridicas™'. A Letonia pede a retificacdo do
termo para aquele que, no seu ordenamento juridico, reconhece como correspondente

"22_ Portugal deveria ter pedido esta retificacio,

ao termo business, "uznémeéjdarbiba
com fim de manter a coeréncia terminologica ja existente no, atual, Codigo de
Propriedade Industrial. Nao o tendo feito, nem com previsdo de o vir a fazer, esta ma
traducdo ndo devera produzir mudangas significativas dentro do panorama do

ordenamento juridico portugués.

b) Medidas de protecao: Factuais ou Juridicas
Os segredos de negocio ndo sio suscetiveis de serem protegidos, como ja
foi mencionado supra, da mesma forma como s3o os outros Direitos de
exclusivo. No entanto, por parte do seu detentor, devem ser tomadas medidas de
segurancga, para que exista uma protecao, dando existéncia ao ultimo requisito do
conceito, em que o detentor deverd tomar as diligéncias necessarias para

preservar o secretismo da informacao.

19 Projeto-Lei do novo Codigo de Propriedade Industrial, datado de 22 de dezembro de 2017.

20 O Estado-Membro, Letonia, vem dizer declarar que houve um erro terminoldgico e incoerente na
utilizag@o do termo, citagdo retirada do web site do Conselho da Unido Europeia (Conselho, 2016).

21 Citagdo retirada do Web site do Conselho da Unido Europeia (Conselho, 2016). Ao contréario do que se
passa com os Regulamentos, que sdo aplicados diretamente em todos os Estados-Membros, e que em caso
de duvida se recorre a versdo inglesa, o caso das Diretivas ¢ mais complicado, pois cada Estado-Membro,
quando faz a transposi¢ao, utiliza os seus termos, assim como aplica o seu modus operandi legislativo (o
que pode levar a uma desarmonizag¢do, ainda, maior).

22 Tradugdo que, na altura da sua entrada, foi feita do artigo 54° do Tratado do Funcionamento da Unido
Europeia, como de resto vem explicado, na ja referida, Declaracao (Conselho, 2016).



Estas medidas podem ser: (i) factuais ou, entdo, (ii) juridicas®’. Por
medidas factuais podemos ter em conta todas as diligéncias a nivel do acesso a
informagdo, como se refere Nuno Sousa e Silva “instituir acesso restrito
(colocando passwords, cadeados, guardando os suportes do segredo em cofres,
etc)’**, ou verificar todas as transacdes, assim como eliminagdes, destas
informagdes, de forma a prevenir que exista um maior controlo sobre as
movimentagdes de documentos sensiveis, que possam conter informagdo, quer
dentro da empresa (entre os seus trabalhadores), quer fora da empresa (possiveis
concorrentes)?.

Por medidas juridicas, compreendem-se todas aquelas que tenham por

objeto um contrato, por exemplo, um pacto ou um acordo de

confidencialidade®.

Meios Licitos vs Meios Ilicitos de apropriacio dos Segredos de
Negocio

Na anterior conceptualizacdo de segredos de negocio, percebemos que
por ser uma informacao secreta, que ndo € objeto de qualquer tipo de registo, e
por isso, ndo sdo protegidos da mesma forma que sdo os direitos de exclusivo,
existe um maior risco da sua perda. Assim, pode ser violado este conhecimento
de informacao secreta, por meio ilicito. Ou, por outro lado, pode acontecer uma
descoberta feliz, por parte de quem descobre, ou infeliz, por parte de quem a
detinha, que pode, no entanto, ser licita.

O ex-libris dos meios licitos sdo a engenharia inversa € a descoberta

independente®’, sendo que sdo tidas como obtengdes licitas do segredo, através

23 Ideia retirada da leitura do artigo “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negécio”, cujo
autor € Mestre Nuno Sousa e Silva (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos de negocio,
2015, p. 244)

24 Citando Nuno Sousa e Silva in “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negécio” (Silva,
Um Retrato do Regime portugués dos segredos de negocio, 2015, p. 244)

25 Ideia retirada da leitura do artigo “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negécio™, cujo
autor ¢ Mestre Nuno Sousa e Silva (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos de negocio,
2015, p. 244).

26 Ideia retirada da leitura do artigo “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negécio™, cujo
autor ¢ Mestre Nuno Sousa e Silva (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos de negocio,
2015, p. 244)
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do modo como ¢ alcangado, ou seja, ¢ feita através da inversdo do processo, até
chegar a informacdo.?®

Os meios ilicitos podem pressupor, segundo Nuno Sousa e Silva?’, (i)
uma violacao contratual, como sao exemplo as violagdes dos acordos ou pactos
de confidencialidade; (ii) violagdo de uma obrigacao legal, como ¢ exemplo o

dever de lealdade contido no Cédigo de Trabalho®’; (iii) violagdo do dever de

boa f&3!.

d) Segredos de Negocio vs Direito das Patentes

No direito da propriedade industrial estdo em causa bens incorpdreos/imateriais,
criados pelo espirito humano e, por esse motivo, nada obsta a que sejam usufruidos
por todos. Nao sdo, portanto, bens escassos cuja sua existéncia fica prejudicada pelo
seu uso, porque sao infinitamente duplicaveis. Portanto, o dominio da coisa imaterial
por parte de uma pessoa nao vai impedir que exista outro sujeito a ter dominio sobre a
mesma coisa.

Existe, assim, uma grande diferenca entre estes direitos de propriedade industrial
e os direitos de propriedade contidos nos direitos reais. Neste sentido, sdo res
communis omnium, ou seja, “bens comuns a todos e insuscetiveis de serem
apropriados”, em que a sua utilizacdo ndo tem um fim econdémico, por parte dos
utilizadores, no entanto o detentor do direito de exclusivo ndo tem estes limites.
Todavia, esta prote¢do ndo € ad aeternum, ou seja, ndo terd uma durag¢do eterna. Em
suma, uma vez que a protecdo existente, por parte do Cddigo de Propriedade
Industrial, destes direitos cesse, eles caem no dominio ptiblico.>?

O Coédigo de Propriedade Industrial atual define como objeto da sua protegdo os

direitos de exclusivo sobre “diversos processos técnicos de produg¢do e

?7 1deia que decorre da leitura do artigo “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negécio”,
cujo autor é Mestre Nuno Sousa e Silva (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos de
negocio, 2015, p. 246).

28 Para sustentar esta ideia, é feita uma leitura do “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de
Negocio”, cujo autor é Mestre Nuno Sousa e Silva (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos
de negocio, 2015, p. 246).

% 1deia retirada da leitura do artigo “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negécio™, cujo
autor ¢ Mestre Nuno Sousa e Silva (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos de negocio,
2015).

30 Nos termos do artigo 128°, n.°1, alinea f), do Codigo de Trabalho, Lei n.°7/2009, de 12 de fevereiro.

31 Nos termos do artigo 762°, n.°2, do Cédigo Civil, DL n.° 47344/66, de 25 de novembro.

32 Um exemplo, recorrente, sdo as patentes, em que a durabilidade da sua protecdo é de até 20 anos
(exceto em casos especiais, por exemplo os dos farmacos).
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desenvolvimento de riqueza™-, tendo sempre em vista garantir a lealdade da

concorréncia. Sdo, entdo, direitos de exclusivo todos aqueles direitos que sejam objeto

I**, havendo necessidade de respeitar o Principio da

de protecdo, por parte do CP
Tipicidade.

Os direitos de exclusivo, para poderem conceder protegao, tém que preencher
requisitos, um deles € o registo, e este ¢ transversal a todos estes direitos. O registo
concede a prote¢do, durante a sua vigéncia. A titulo de exemplo, no caso das patentes

33 ou no caso dos desenhos ou

de invenc¢ao, a durabilidade de protecao ¢ de 20 anos
modelos a prote¢do tem durabilidade de protecdo ¢ de 5 anos’®(com sucessivas
renovacoes até 25 anos).

Para o nosso estudo, o que contrapdem diretamente com os segredos de negocio sdo,
naturalmente, as patentes de inveng@o e os modelos de utilidade. O direito de patente
encontra limites, como o territorial, o temporal e no seu objeto, ou seja, o conteudo
das reivindicagoes, sobre o qual recai a protecao.

Este direito vem conceder, ao seu detentor/inventor, o direito de explorar,
exclusivamente, a patente em causa, durante 20 anos. Aqui encontramos o limite
temporal. Porqué este limite? Existem duas justificagdes, uma primeira referente ao
facto de existir, ou poder ter existido, um avultado investimento na descoberta e
concecdo desta’’; uma segunda justificacio serda o facto de ter existido um
investimento intelectual, que vem, entdo, conceder ao detentor/inventor o direito de
exclusivo sobre a exploracio econdmica da patente®®. Caso este direito de exclusivo
ndo existisse, nem fosse de forma alguma protegido, ndo haveria investimento
cientifico, e, consequentemente existiria uma estagnacdo no seu avango, pois nao
haveria retorno econdmico-financeiro, nem seria “premiado” o investimento

intelectual, existente por parte do detentor/inventor.

33 0 objeto do CPI encontra-se no seu artigo 1°, quando nos referimos ao CPI, nesta dissertagdo, falamos
do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de margo.

34 Impera aqui o principio da Tipicidade, ou seja, para que haja possibilidade de prote¢do, no Ambito da
propriedade industrial, ¢ necessario que o bem, sobre o qual ird recair a dita prote¢do, esteja previsto na
lei.

35 Com a excego do Certificado Complementar de prote¢do para produtos fitofarmacéuticos que pode
gozar de, além dos 20 anos de protecdo, até mais 5 anos (a demora da introdugdo do produto farmacéutico
¢ a justificagdo de base desta prorrogagdo de tempo).

3¢ Podendo ser renovado por periodo igual, ou seja de 5 anos, até ao limite de 25 ano, no méximo.

37 Este investimento deve ter retorno, e por isso, estes 20 anos, sdo o tempo que se pressupde que haja,
esse mesmo, retorno.

38 Caso ndo fosse concedido, por esta justificacdo, o direito de exclusivo sobre a exploragio, entdo, ndo
haveria ninguém que recorresse a patente.
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No CPI, atual,(no seu artigo 101°, n°l) vemos o limite territorial, onde ¢
conferida ao detentor/inventor, deste direito de patente, o direito de exploracdo em
territorio portugués. Aqui, podemos encontrar mais duas vias de prote¢ao, sendo elas,
a via Europeia e a via Internacional. A primeira tem por base a Conveng¢do da Patente
Europeia®®, que surge em 1973, e visa criar o Instituto Europeu de Patentes com vista
a estabelecer um sistema europeu juridico e um processo unico de concessdo de
patentes. A segunda, a via de prote¢do internacional, tem como base o Tratado de
Cooperacio em Matéria de Patentes? (PCT), entrando em vigor, a 1 de Julho de
2017, o Regulamento de Execug¢do do Tratado de Cooperagdo em matéria de
Patentes.

Para fazer o pedido de registo, e obter o mesmo, devemos dirigir-nos: (i) a nivel
nacional, ao INPI, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial; (ii) a nivel
europeu, ao EUIPO, ao European Union Intellectual Property Olffice; por fim, (iii) a
nivel internacional, ao WIPO, ao World Intellectual Property Organization.

No entanto, para que a inven¢do possa ser objeto de protegdo, por direito das
patentes, é necessario que cumpra trés requisitos*': o primeiro é a novidade, ou seja,
ainda ndo estar compreendida no estado da técnica; o segundo ¢ a atividade inventiva
se, analisado por um perito da especialidade, ndo resultar evidente do estado da
técnica; por ultimo, o terceiro € ser suscetivel de aplicacdo industrial, ou seja, que
possa ser fabricado ou utilizado na industria ou na agricultura.

Posto isto, encontramos a primeira, grande, diferenca entre os segredos de
negocio e as patentes*’. Nas patentes os trés requisitos sio obrigatdrios (novidade;
atividade inventiva; e suscetibilidade de aplicagdo industrial), ndo havendo
possibilidade de ser patenteavel, a inven¢ao, caso ndo os respeite cumulativamente. Ja
nos segredos de negodcio os requisitos sdo menos rigidos, isto €, sdo trés requisitos
menos exigentes (informacao secreta; dar vantagem comercial ao detentor; e implicar
diligéncias, por parte do detentor, para permanecerem secretas), sem esquecer que,
podem nem ser suscetiveis de ser patentedveis as invengdes que sdo objeto de

protecdo de segredo de negocio, restando apenas a protecdo por esta via.

3 A Convengdo da Patente Europeia, ou, também conhecida como Convengdo de Munique, surge em
1973, em Munique, ¢ vem estabelecer um processo unico na concessdo das patentes, a nivel europeu.
40 Este tratado foi concluido em Washington em 1970, tendo sofrido modificagdes em 1979, em 1984 e

em 2001.

41 Estes requisitos estdo plasmados no artigo 55°, do CPI,

42 Com o surgimento dos Segredos de Negocio foram cada vez mais as comparacdes feitas ds patentes,
para tal distingdo este estudo é baseado num artigo de Nisvan Erkal, como titulo “On The Interection
Between Patent and Trade Secrets Policy”, de Outubro de 2004 (Erkal, 2004).
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A segunda grande diferenca aponta para o facto de existir uma duragdo limite, de
20 anos, na protecdo por meio de patente, levando a que, antes do fim deste tempo
limite temporal, ndo possa ser usado o seu contetido sem que exista permissdo do seu
detentor. Noutro sentido, os segredos de negdcio podem gerar uma protecdo ad
aeternum, desde que os seus detentores tenham a capacidade de manter secreta a
informagdo, e de controlar o fluxo de mercado em volta deste segredo (para que
permanecam secretos, de forma a cumprir os requisitos da sua prote¢do). Uma vez que
esta informagdao seja conhecida, de forma licita, por alguém, pode ser usada,
terminando assim a sua prote¢ao. Mas, e aqui reside o cerne desta dissertagdo, pode
ser obtida a informacgao por forma ilicita, como ja foi anteriormente referido.

Existe, ainda, uma terceira, e grande, diferenca que reside no facto de a protegao
das patentes ter uma durabilidade maxima de 20 anos, podendo ser muito pouco
tempo para que o seu detentor obtenha o retorno de todo o seu investimento, ¢ ainda o
investimento, que envolve um prego fixo, na manuten¢do de 20 anos dessa patente.
Por outro lado, os segredos de negdcio ndo tendo durabilidade, pois ndo requerem
registo, por razdes Obvias, ndo lhe sdo impostos limites para que obtenha o retorno do
investimento feito, pois a obten¢do desta protecdo ¢ imediata. Nao afastando, claro o
facto de o detentor da informagdo poder ter necessidade de investir em meios que, de
alguma forma, protejam esse segredo, podendo até ser mais dispendioso do que
manter uma patente. Sao ponderagdes que, da parte do detentor, terdo que ser feitas,
colocadas numa balanca, e ver qual ¢ a melhor forma, e mais lucrativa, de protecao.

Por ultimo, a quarta diferenga prende-se com o facto de existir uma maior
dificuldade na prova de que existiu uma violacdo na utilizagdo, assim como na
obtencdo, das informacgdes secretas, que se encontram no conteudo do segredo de
negocio. No caso das patentes, esta violagdo, serd mais facil de provar e de identificar,
pois existe o registo das reivindicagdes feitas por parte do detentor, e no seu contetido
¢ possivel verificar todos os pressupostos, sobre 0s quais vai recair a protecao.

Nao ¢ possivel dizer, pelo exposto anteriormente, qual a melhor forma de
protecdo, nem qual devem, os detentores/inventores, optar aquando da necessidade de
tomada de decisdo. Devem, estes, medir todas as suas necessidades, as suas
possibilidades, e ponderarem qual ¢ o meio pelo qual atingirdo, melhor e de forma
mais segura, os seus objetivos.

O que dizemos para as patentes vale para os modelos de utilidade, figura curiosa

do no atual CPI Esta figura surge pela primeira vez, no ordenamento juridico
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portugués com o CPI de 1940, tendo, nos termos do artigo 37° (do mesmo diploma), o
seguinte conceito: “Consideram-se modelos de utilidade e sdo como tais protegidos os
modelos de ferramentas, utensilios, vasilhame e demais objectos destinados a uso
pratico, ou de qualquer parte dos mesmos, que, por nova forma, disposi¢dao, ou novo
mecanismo, aumentem ou melhorem as condigdes de aproveitamento de tais

objectos.”®

, atribuindo um cardter dadaista a este meio de prote¢do, e portanto,
define que ¢ protegida a forma especifica de melhoria ou de utilidade do objeto ja
existente. E uma figura importada, para o ordenamento juridico portugués, através do
direito alemdo, isto porque o CPI portugués foi fortemente inspirado pelo
Gebrauchsmustergesetz, datado de 1891. Os modelos de utilidade ndo foram, no
entanto, uma figura muito acolhida pelos outros Estados-Membros, nem pelo Direito
da Unido Europeia. Tanto assim foi, que ndo encontramos referéncia a esta figura no
Acordo de TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights), no entanto, na CUP (Conveg¢do da Unifio de Paris)** encontramos referéncia a
esta figura, no entanto ndo gerou, nos paises signatarios, uma adesdo ao modelos de
utilidade™®.

No CPI, de 1995, os modelos de utilidade ganham mais importancia, tendo por
objeto “invengdes novas implicando uma atividade inventiva e suscetiveis de
aplicagdo industrial”*S, cria, assim, uma aproximagio ao objeto das patentes, e ainda,
aos seus requisitos. Surge a diferenca, com a figura das patentes, na segunda parte
deste preceito, que diz que os modelos de utilidade “consistem em dar a um objeto
uma configuragdo, estrutura, mecanismo ou disposicdo de que resulte o aumento da

»47 colocando os modelos de

sua utilidade ou melhoria do seu aproveitamento.
utilidade numa situagdo de mera utilidade de diferenciacdo, ou seja, uma mera
modificagdo num objeto ja existente.

Quanto ao CPI atual, no seu artigo 117°, ¢ feita uma, ainda maior, aproximacao a

figura das patentes, estabelecendo um mesmo objeto em comum, as duas figuras.

43 Definigdo extraida, do texto original, do Codigo de Propriedade Industrial datado de 1940.

4 CUP, ap0s a revisdo de Washington, no ano de 1911.

4 Conclusdes extraidas do livro, do autor Luis Couto Goncalves, Manual de Direito Industrial
(Gongalves, 2015, p. 347).

4 O artigo 122°, n.°1 (primeira parte), do CPI de 1995, refor¢a o objeto dos modelos de utilidade e
aproxima-o do objeto das patentes.

470 artigo 122°, n.°1 (in fine),do CPI de 1995, cria a distingdo entre esta figura e as patentes, onde aplica
aqui o cardter dadaista, conferindo assim, aos modelos de utilidade, uma carateristica de apenas
modificabilidade do objeto, ja existente.
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Leva, portanto, a pensar que o legislador cada vez mais tem intengdes de aproximar as
duas figuras. Ora, a pergunta que se coloca ¢: porque ¢ que o legislador portugués o
estd a fazer? Para responder a esta questdo basta uma andlise as caracteristicas da
figura de modelos de utilidade.

Em primeiro lugar, o legislador concede a esta figura um “procedimento mais
simplificado™®, tornando mais facil e rapido o acesso a esta protegio, por oposi¢io ao
processo longo e demorado, tdo caracteristico, das patentes.

Em segundo lugar, vem dar a possibilidade de caso a invengao, que venha a ser
objeto de protecdo, cumpra os requisitos, comuns as duas figuras, entdo poderd ser
protegida tanto por modelos de utilidade, como por patente.

Por ultimo, em quarto lugar, abre possibilidade a que a invencao seja objeto de
pedido de prote¢do, em simultaneo, pelas duas figuras.

Na parte do processo, ao contrario do que acontece com as patentes, 0 exame

nio é feito ex officio, por parte do INPI*

, sendo necessario que o requerente
interessado o venha pedir. Esta figura ¢ protegida por via nacional e por via
internacional, ou PCT (Tratado de Cooperacdo em matéria de Patente), ndo sendo
possivel uma prote¢do por via europeia.

O proprio site do INPI*? vem falar sobre uma mais rapida, facil e simplificada
protecao, por parte dos modelos de utilidade, enfatizando os 10 anos de protecao
maxima, desta figura, que se iniciam com o registo.

Concluimos, pelo anteriormente exposto, que o legislador portugués quis
oferecer um meio de protecdo alternativo ao direito das patentes, mais rdpido, mais

simplificado, com metade da protecao, ¢ verdade, mas que pelas suas caracteristicas se

mostra suficiente, e por fim menos dispendioso.

48 Nos termos do artigo 1172, n.22, do CPI atual.

49 Nos termos do artigo132°, n.°1, do CPI atual.

50 O INPI apresenta no seu sife todas as potencialidades que podem ter os modelos de utilidade, desde a
simplificagdo processual, a facilidade em ser reconhecida esta protegdo (por ter critérios pouco
exigentes), ¢ demonstra a facilidade em obter o registo, iniciando logo em seguida os 10 anos, como
maximo, de prote¢do (INPI, s.d.).
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Tabela 1 — Patentes vs Segredos de Negocio, tabela retirada do artigo pelo Mestre Nuno Sousa e Silva

“Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos de Negdcio

5]

Patentes

Segredos de negécio

Limitag¢des de objecto

Objecto muito amplo

Maximo 20 anos de vigéncia

Duracdo potencialmente eterna

Elevados custos de obtencio
(¢ manutencao)

Acesso imediato e gratuito a
proteccao

Carécter objectivo da violagdo
(poucas dificuldades de prova)

Caracter subjectivo da violacédo
(maiores dificuldades de prova)

Poucas excepeoes (utilizagdes
licitas)

Varias excepgoes (utilizagoes

licitas):

* Desenvolvimento indepen-
dente

* Engenharia inversa

Facil de transaccionar

Dificil de transaccionar

Tabela 2 — Modelos de Utilidade e as suas especificagées, a sua andlise deve ser feita em conjunto com a

Tabela 1.

Modelos de Utilidade

Embora haja limitagdes, sdo menos

restritas do que as das patentes

Maximo de 10 anos

Baixos custos na sua obten¢ao, é um

processo mais simplificado

Carater objetivo da violagdo, sao

poucas as dificuldades de prova

Poucas excecgoes

Facil de transacionar

5! tabela retirada do artigo do Dr. Nuno Sousa e Silva , “Um Retrato do Regime Portugués dos Segredos
de Negocio”, de 2014 (Silva, Um Retrato do Regime portugués dos segredos de negodcio, 2015, p. 250).
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e) Nova Diretiva

A Diretiva (EU) 2016/943, sobre segredos de negocio, surge com o objetivo de
criar harmonizag¢ao da legislagdo, em todos os Estados-Membros, sobre esta matéria
(Saias, 2014, p. 723). A partir desta harmonizagdo, esta nova Diretiva vem
introduzir as seguintes novidades: (i) Define quais sdo as aquisigdes, utilizacdes e
divulgacdes, legais e ilegais, dos segredos de negdcio’?; (ii) prazo de prescrigio,
dando o maximo de 6 anos para o efeito>; (iii) os litigios, que tenham por objeto
segredos de negécio, irdo ser submetidos a tribunal judicial®*; (iv) novas medidas
provisorias e cautelares; (v) vem estabelecer critérios sobre as indemnizagdes, com
o fim de ndo permitir critérios desproporcionados entre os Estados-Membros>®.

Nota-se, portanto, uma especial preocupagdo sobre a matéria, € uma tentativa de
tornar mais clara a regulamentac¢do da mesma, por forma a facilitar e a proporcionar
uma melhor protecgao.

Segundo a Diretiva®’, no seu Considerando (3), diz-nos que os segredos de
negdcio sdo a protegdo mais comummente utilizada pelas empresas, no entanto ¢
também a menos protegida, pelo enquadramento juridico da Unido. Como se
referem Thomas Farkas e Peter Koch “Without a doubt, (more or less) harmonised
law governing the protection of trade secrets in the EU is welcome development for

trade secret holders.”®

, ou seja, aos olhos daqueles que sdo detentores de segredos
de negocio este desenvolvimento legislativo € bem visto, e bem acolhido.

Uma vez que o detentor tem que, em caso de ser necessario, reivindicar por
intermédio de uma acdo instaurada em tribunal judicial para reforgar o seu direito
sobre o segredo, e até obter uma indemnizagdo, vem fazer com que o detentor possa

perder tanto a ac¢dio, como, ainda, o segredo de negdcio®. Ou seja, pode acontecer

52 Nos termos dos artigos 3° e 4°, respetivamente, da Diretiva (EU) 2016/943.

33 Nos termos do artigo 8°, da Diretiva (EU) 2016/943, estabelecendo que os Estados-Membros apenas
podem estabelecer um prazo de prescrigdo ndo superior a 6 anos.

4 Nos termos do artigo 9°, da Diretiva (EU) 2016/943, estabelecendo que devem ser impostos, a todas as
pessoas que tomem contato com o processo, acordos de confidencialidade.

35 Nos termos do artigo 10°, da Diretiva (EU) 2016/943.

56 Nos termos do artigo 14°, da Diretiva (EU) 2016/943.

57 Diretiva (EU) 2016/943, no seu Considerando (3).

58 « Sem duvida, (mais ou menos) harmonizagdo da Lei que governa a prote¢do dos segredos de negdcio,
na Unido europeia, ¢ um desenvolvimento bem visto por parte dos detentores.” Tradugdo da citacdo
extraida do artigo pertencente a Thomas Farkas ¢ Peter Koch (Farkas & Koch, 2016, p. 902).

59 Ideia retirada do artigo de Thomas Farcas € Peter Koch (Farkas & Koch, 2016, p. 902)
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que o detentor, ao ter de desvendar o segredo em tribunal, acabe por perder este
segredo.

Ora, na propria Diretiva, no seu Considerando (24), se reconhece que existe um
medo de quebra de confidencialidade do segredo de negdcio “no decurso do
processo judicial”, o que vem dissuadir os titulares legitimos de iniciarem processos
judiciais, com o fim de defenderem os seus direitos perante os utilizadores abusivos
ou “ladrdes” desses segredos.

O artigo 9° da Diretiva apresenta solugdes para que a confidencialidade se
mantenha, permitindo que as partes possam pedir, por motivo de protecdo dos
segredos, a restricdo de pessoas no acesso a documentos, assim como a restri¢ao de
pessoas na possibilidade de assistirem a audiéncia.

Um exemplo, do que ja acontecia na Europa, estd na Alemanha, onde o German
Act, relativo a organizacdo e constituicio dos Tribunais®, ja estabelecia a
confidencialidade, a restricdo de pessoas nas audiéncias (em que o litigio fosse sobre

segredos de negdcio, propriedade industrial, etc).

0 Também conhecido como GVG, Gerichtverfassungsgesetz.
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Capitulo 4 - Litigancia

a) Tribunal Comum e o Novo Projeto- Lei do Codigo de

Propriedade Industrial

O nosso sistema judicial compreende que existe um dever de publicidade
de senten¢a®! , anonimizando os nomes das partes, no entanto podemos ver todo
o seu conteudo de litigio. Este ¢ o problema que reside na obrigatoriedade,
constante na nova Diretiva (EU) 2016/943, de submeter os litigios, que tenham
por objeto segredos de negocio, aos tribunais judiciais®?.

O Projeto-Lei do CPI, datado de 22 de Dezembro de 2017, traz-nos uma
solugdo legal para que, mesmo existindo esta obrigatoriedade de publicidade, se
tente a0 maximo manter o carater de secretismo, que no fundo ¢ fulcral nos
segredos de negdcio.

Neste Projeto-Lei passa, entdo, a ser vedado o deferimento, por parte dos
Tribunais, de acdes que tenham por objeto a obtencgdo, utilizagdo ou divulgagao
de segredos de negdcio, que tenham ocorrido de forma ilicita, ou seja, numa das
quatro situacdes constantes no artigo 351°, n.°l, deste PL. Tendo por fim ndo
existir litigdncia de ma fé.

Estes PL obrigam que qualquer pessoa que tome contato, ou participe no
processo (que verse sobre segredos de negdcio), ndo possa divulgar o segredo de
negocio, ou possivel segredo de negocio, que esteja a servir de base ao litigio,
subtendo-o0, assim, a confidencialidade.

A obrigacdo de confidencialidade, aqui constante, ndo se extinguird com
o termo do processo, salvo se em causa ja ndo estiver em causa um segredo de
negocio, ou seja, que tenha transitado em julgado a decisdo do tribunal nesse
sentido (nos termos do artigo 352° n.°2, do PL mencionado). Permite ainda que
haja limitacdo de acesso de documentos, a um niimero restrito de pessoas, assim
como limitacdo do acesso a audiéncias, a um numero restrito de pessoas (nos

termos do artigo 352°, n.°3, do PL mencionado).

61 Nos termos do artigo 884°, do Codigo de Processo Civil.
62 Nos termos do artigo 9°, da Diretiva (EU) 2016/943.
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O prazo de prescrigao, pelo qual o nosso legislador optou, foi de 5 anos,
€ comeca a sua contagem no momento em que o direito possa ser exercido (nos
termos do artigo 353°, do PL mencionado).

Por fim, e o mais importante, no ambito da presente dissertagdo, a
publicacdo tem que preservar a confidencialidade do segredo de negocio (nos
termos do artigo 357°, do PL mencionado).

E uma ambiciosa solugdo, e de dificil controlo dentro de um Tribunal, mas pode
ser uma solug¢do para a resolugcdo de litigios, cujo objeto sejam segredos de
negocio, no entanto parece ter todos os cuidados constantes na Diretiva (EU)

2016/943.

b) Resolucao Alternativa de Litigios como solucio a resolucio

deste problema:

Quando falamos sobre a Resolugdo Alternativa de Litigios (RAL), ou em
inglés chamada Alternative Dispute Resolution (ADR)%, estamos a referir-nos
aos meios existentes que, sucintamente, sdo: a mediacdo, a arbitragem, a
conciliacdo e, por fim, os julgados de paz.

Neste Capitulo (Litigdncia) vamos centrar-nos nas duas RAL que, nesta
Otica, sdo uma possibilidade, em alternativa aos Tribunais Comuns, de resolucao
de litigios que possam surgir, relativamente aos Segredos de Negocio.

A primeira RAL, a que nos dedicamos nesta sede serd a Mediagdo. Este
meio teve origem historica no ordenamento juridico romano com a figura do
proxeneticum, cuja relagdo juridica aparece pela primeira vez no  Digesto de
Justiniano. No entanto, ¢ citando Lona Gérboles e Monika Muesmann, "la
regulacion (...) es escassa e insuficiente puesto que no brinda um tratamento
completo de esta figura juridica”®. Naquele tempo, a mediagio era entendida
como um contrato comercial para facilitar o comércio entre as pessoas.
Acabando por chegar a conclusdo de que o mediador, no direito romano, era

uma pessoa, que em troca de uma remuneracao, intermediava a celebracdo de

6 ADR ou Alternative Dispute Resolution, ¢ um termo herdado do sistema Americano, que significa
“Meio Alternativo de Resolugdo de Litigio™.

84 “q regulacdo (...) é escassa e insuficiente visto que ndo brinda um tratamento completo desta figura
Jjuricica”, (Garcia Gérboles & Torres Muesmann, 2010) .
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um contrato entre duas pessoas, contribuindo para o desenvolvimento das trocas
comerciais. No entanto, ndo podemos ver este meio como uma mediagdo, pelo
menos, ndo como atualmente nos ¢ apresentada, nem com as suas caracteristicas
atuais.

A segunda RAL ¢ Arbitragem, podendo ser voluntaria ou necessaria. A
arbitragem voluntaria ¢ regulada pela Lei n.°63/2011, de 14 de Dezembro. J4 a
Arbitragem necessaria ¢ imposta pelo legislador, para a resolucdo de
determinados litigios que versem sobre determinados assuntos, tendo sempre

legislacdo propria, caso a caso.

i- Mediacao

A Mediagao, lato senso, ¢ designada por meio alternativo de resolugdo de
litigios, ou também chamada Alternative Dispute Resolution (ADR), o que
significa que ¢ um meio extrajudicial de resolucdo de litigios, como ja foi
referido anteriormente.

No ordenamento juridico portugués, até a entrada em vigor da Lei de
Mediagdo portuguesa®, assistiamos a uma forte regulagio por parte dos
sistemas publicos de mediacdo, com o exemplo dos Julgados de Paz. No
entanto, era um total marasmo no que respeita a mediagdo privada. Existiam,
entdo, dois problemas acoplados a este meio de resolugdo de litigios, o
primeiro no que concerne a confidencialidade, e o segundo relativamente a
eficicia e a vinculagdo das partes relativamente ao acordo, e
consequentemente a sua homologagao®.

Este meio €, no entanto, visto como uma boa alternativa de resolucao de
litigios noutros paises, como por exemplo em Espanha, sendo encarado como
uma ponte entre as partes para a resolucdo de conflitos, interpessoais, que
fazem parte da vida em sociedade, e onde se consegue encontrar um melhor

entendimento entre as partes.

65 Lei n.° 29/2013, de 19 de Abril.

% Jdeia constante do comentario & Lei de Mediagdo, feito por Dulce Lopes e Afonso Patrdo, que colocam
aqui a importancia da confidencialidade para determinados assuntos litigados, através destes meios, assim
como da dificuldade de fazer cumprir um acordo, que ndo teria a mesma forca que uma sentenca,
emanada pelos tribunais comuns (Lopes & Patrao, 2016, p. 7).
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Os meios alternativos de resolugdo de litigios (ADR) agrupam, como ja foi
mencionado anteriormente, a mediagdo, a arbitragem, a conciliagdo e os julgados
de paz, sendo questiondvel este seu agrupamento, no entanto, parte da doutrina
defende que todos t€ém uma coisa em comum, pois todos sdo meios que nao

7 para funcionarem e serem eficazes.

necessitam de intervengdo publica®
Podemos, ainda, deduzir desta expressdo “meios alternativos” como sendo
meios possiveis de substitui¢do dos tribunais, ou seja, como que “fugir” ou
combater os tribunais. Todavia, o objetivo da mediagdo ndo ¢ este de todo
combater os tribunais, desde logo porque este meio deve respeitar os principios
basilares dos processos judiciais, de que se destaca, pela sua importancia, o
Principio da Voluntariedade®.

Em Portugal, a mediacdo rege-se ainda pelos principios da
confidencialidade®®, da independéncia’, da igualdade e da imparcialidade’, da
competéncia e da responsabilidade’ e executoriedade’®. Estes principios,
contidos na Lei da Mediagdo portuguesa, sdo reguladores tanto do sistema de
mediagdo privado, como publico, o que demonstra que este diploma se encontra
bastante completo.

E permitido as partes que, previamente a qualquer litigio em tribunal,

recorram a mediacdo pré judicial de conflitos, suspendendo os prazos de

caducidade e prescri¢do, fazendo, assim, com que ndo haja um afastamento no

%7 Ideia defendida por Liicia Dias Vargas, no seu livro Julgados de Paz e Mediagdo: uma nova face da
Jjustica (Vargas, 2006, p. 46).

8 O principio da voluntariedade encontra-se plasmado no artigo 4° da Lei da Mediagdo portuguesa, na
Lei n.° 29/2013, de 19 de abril; Este ¢ um principio basilar da Mediagdo, pois apenas devera recorrer a
mesma quem quer, de forma voluntaria..

% Este principio, da confidencialidade, encontra-se no artigo 5° da Lei da Mediagdo portuguesa, e tem
interesse para este estudo, pois demonstra que seria uma boa alternativa para a resolugdo de litigios,
devido a este seu carater confidencial.

0 Principio da independéncia, plasmado no artigo 7° da Lei da Mediag¢do portuguesa, e vem reforgar a
ideia de que existe uma independéncia da intervengao publica.

I Um meio tipicamente igualitdrio e imparcial, em que as partes sdo tratadas igualitariamente, ¢ desta
forma cria um acesso a resolucdo de litigio onde ambas estio no mesmo patamar, com 0s mesmos
direitos, e igualdade de armas (os dois principios estdo contidos no artigo 6° da Lei da Mediagao
portuguesa).

72 Principios plasmados no artigo 8°, da Lei da Mediagdo portuguesa, que vém reforcar a ideia de que o
mediador deve frequentar formagdes, que lhe confiram conhecimentos tedrico-praticos, de forma a que
este possa prosseguir, da melhor forma, a sua atividade; ainda trazem uma responsabilidade, para o
mediador, no caso deste violar os deveres do exercicio da sua atividade.

3 Este principio vem dar um carater de forca executiva ao acordo que é gerado pela mediagdo, sem
necessidade de homologacdo judicial, do mesmo, e encontra-se no artigo 9° da Lei de Mediagao
portuguesa.
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recurso a este meio alternativo de resolucdo de conflitos.”* Mas, evidentemente,
estes retomam a sua contagem aquando do fim do processo de mediagio.”

As fases de todo o procedimento encontram-se do artigo 16° até ao artigo
22° da Lei de Mediagao portuguesa. A mediagdao cessa quando: (i) as partes
chegam a acordo; (i7) por desisténcia de uma das partes; (iii) por decisao do
mediador (fundamentadamente, claro); (iv) quando ndo haja possibilidade de
acordo; (v) seja atingido o prazo maximo para a duragdo do procedimento,
incluindo eventuais prorrogagdes do mesmo.”® J4 o artigo 20°, daquele
diploma, enuncia o objetivo da media¢do, o acordo. Deste modo, o conteudo
do mesmo ¢ de livre fixagdo pelas partes, devendo ser reduzido a escrito e
necessariamente ser assinado, tanto pelas parte, como pelo mediador. Este
acordo ndo necessita de homologacao.

skeskok

A Mediacao foi objeto de legislagdo a nivel europeu, através da Diretiva
n.° 2008/52/CE. Isto levou a que os Estados-Membros, da Unido Europeia,
levassem a cabo a sua transposi¢do. O objetivo das Diretivas € criarem uma
harmonizagdo entre os Estados-Membros, e em simultdneo tentar preservar a
autonomia legislativa de cada um.

Em Espanha, o conceito de Mediagdo ¢ o mesmo que em Portugal, isto
deve-se a transposicdo da Diretiva, ja anteriormente citada. As matérias que
podem ser objeto de mediagdo, na Lei n° 29/201377, de 19 de abril, so: civil e
comercial. Ficam excluidas, deste diploma, as matérias: penal, laboral,
consumo ¢ administrativo. Estes limites sdo os constantes na transposi¢ao
espanhola, da mesma Diretiva n.°2008/52/CE, pela Ley n.° 5/20127%. Sendo
assim, qualquer um dos casos, que seja do ambito destas ultimas areas do
direito referidas, é-lhes vedado o acesso a mediagdo. Na Lei de mediacao

espanhola, e com especial importancia frisar, encontramos o principio de

7 Decorre esta ideia do artigo 13°, da Lei de Mediagdo portuguesa, fortificando mais uma vez a ideia de
que o objetivo destes meios alternativos ndo ¢ promover o afastamento dos meios judiciais.

5 Na Lei da Mediagdo portuguesa, no seu artigo 13°, n.° 3, faz a ressalva de que os prazos continuardo a
contar, ap6s o terminus desta sessdo de mediagéo.

76 Decorrem todas estas possibilidades do artigo 19° da Lei de Mediagdo portuguesa.

7 Esta diploma ¢ a legislagdo, vigente em Portugal, que versa sobre a mediagdo.

8 Ley n.° 5/2012, de 6 de julio, de mediacién en asuntos civiles y mercantiles (Espanhol, 2012).
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voluntariedade, como principio basilar, sendo apenas através da iniciativa das
partes que se inicia este procedimento’.

O principio mais importante, para o estudo aqui realizado, ¢ o principio da
confidencialidade®’, que vem determinar, na legislagio espanhola, que os
mediadores tém o dever de ndo revelar a informagdo obtida no processo de
mediagdo, com duas excecdes: no caso de as partes dispensarem o dever de
confidencialidade, por escrito e de forma expressa; ¢ mediante ordem judicial,
por ser matéria penal®'. J4 em Portugal, o legislador foi mais minucioso, tendo
considerado que as excegdes sdo: ordem publica, assegurar a prote¢do do
superior interesse da crianga, assegurar a prote¢do psiquica e fisica de qualquer
pessoa, ou quando seja necessario para efeitos de aplicagdo ou execucgdo do
acordo®?; nestes casos pode, o conteudo das sessdes de mediagdo, ser valorado
em tribunal ou em sede de arbitragem®’.

Quando se fez uma andlise exaustiva dos dois ordenamentos, portugués e
espanhol, relativamente a mediagdo, encontram-se diferengas estruturais.
Apesar de na sua base esta uma Diretiva, observamos que existe uma diferenga
na forma em como os dois legisladores se dispuseram a transpo-la, em que o
legislador portugués, em contraposi¢do com o legislador espanhol, o fez de
forma mais pormenorizada e exaustiva, por forma a cobrir todas as
possibilidades. Tem, esta forma de legislagdo, que ver com o estilo proprio do
legislador, e o que ja ¢ habito de fazer, quando transpde legislagdo europeia para
o ordenamento juridico.

Em Portugal existe, ainda uma obrigatoriedade de ser iniciada a acdo antes
do processo judicial ser iniciado®, j4 em Espanha o legislador optou por abrir
possibilidade de iniciar a mediagdo durante um processo judicial, suspendendo e

podendo levar ao fim do mesmo®°.

7 Nos termos do artigo 6°, da Ley n°5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012); Nos termos do artigo 5°, da
Lei de mediagao portuguesa, Lei n.°29/2013, de 19 de abril.

80 Nos termos do artigo 9°, da Ley n°5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012).

81 Nos termos do artigo 9°, n.°2, alineas a) ¢ b), da Ley n°5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012).

82 Lei n°29/2013, de 19 de abril, artigo 5°, n.°3, aqui encontramos todas as exce¢des a este principio,
nomeadas.

8 Lei n°29/2013, de 19 de abril, artigo 5°, n.°4, aqui reforca a regra geral de confidencialidade, apenas
permitindo que esta apenas veja limites nos casos previstos no n.°3 do mesmo diploma.

8 Nos termos do artigo 13°, n° 1, da Lei n.°29/2013, Lei da mediagdo portuguesa

85 Esta diferenca com a legislagdo portuguesa ¢ bastante importante, pois até podemos ver que realmente
o principio da voluntariedade, em Portugal, tem tempo para ser intentado, enquanto que em Espanha pode
ser usado, mesmo, depois do inicio do processo judicial; Chegamos a esta conclusdo com o artigo 16°,
n.°3, da Ley n.°5/2012, de 6 de julio (Espanhol, 2012).
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Esta ¢, entdo, uma solugdo possivel de resolugdo para litigios que tenham
por base os segredos de negdcio, pois prevalecem os principios de
confidencialidade (principio fulcral em qualquer litigancia sobre este tema, visto
que o secretismo tem que ser mantido), e o da voluntariedade (muito importante,
uma vez que a maior persecucdo deste meio alternativo de litigios ¢ chegar a
acordo, com este principio pensa-se que apenas as partes que estejam

interessadas em atingi-lo irdo recorrer a ele).

ii- Arbitragem

A Arbitragem ¢ um dos meios de RAL, e pode ser de dois tipos: (i) a voluntaria,
e (i1) a necessaria. No caso da arbitragem voluntaria ¢ possivel, em caso de litigio e
mediante convencdo entre as partes, submeter um conflito a juizes, arbitros,
escolhidos pelas partes®®. No entanto, este preceito inclui limitacdes,
nomeadamente, ndo podem ser submetidos a esta RAL no caso de: (i) terem os
litigios que ser, obrigatoriamente, submetidos a Tribunais do Estado; (ii) terem os
litigios que ser submetidos, obrigatoriamente, a arbitragem necessaria. Em
contraposi¢do, a arbitragem necessaria resulta de uma determinacao legal, em que a
decisdo da submissdo de determinados assuntos a este mecanismo ¢ definida pelo
legislador, de forma que esses assuntos terdo que ser litigados nesta sede.

A arbitragem necessaria, por ser uma determinacgao legal, resulta da vontade do
legislador, que por algum motivo considerou ser importante autonomizar a
resolucao de litigios, sobre determinado assunto, em lei propria para os submeter a
Arbitragem, ndo havendo, assim, nenhuma convenc¢ao, expressa e assinada, entre as
partes.

Justifica-se a utilizagdo deste meio, na medida em que € mais célere, pode ser menos
dispendioso, e principalmente porque os julgadores, presentes neste tipo de RAL,
tém que ser especializados, o que leva a uma melhor decisdo sobre o tema.

Neste ponto, percebe-se que nio existe o principio de voluntariedade na
Arbitragem necessaria, em contra posi¢do com a voluntdria, pois ndo decorre da
vontade das partes, submeterem-se ou nao a este meio de resolucdo de litigios.

Este instituto surge em meados do século XIII, quando se observaram os

primeiros litigios, de baixo valor, que viriam a ser resolvidos através de algo muito

8 Nos termos do artigo n.°1, da Lei da Arbitragem Voluntaria, Lei n.°63/2011, de 14 de dezembro.
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parecido com esta modalidade®’. Hoje em dia, este meio tem 0 mesmo objetivo, mas
independentemente do custo.

Para que a parte possa aceder a este meio, deve fazer um requerimento inicial, e
entregar no ARBITRARE®®. O local onde se ird proceder as audiéncias ¢ escolhido,
através de acordo, pelas partes, e sendo assim, podem estas escolher um local mais
perto, mais confortdvel e conveniente para si. Nao existem limitagdes quanto a
espécie de provas, e segundo a Portaria n.° 1046/2009, de 15 de setembro, no seu
artigo 1°, vincula o ARBITRARE e o INPI. Por esta portaria ¢ imposta, ainda, uma
limitacdo em razdo de valor, ou seja, este centro de Arbitragem apenas tem
legitimidade para arbitrar processo no valor, igual ou inferior, a 1 milhdo de euros,
que tenham por objeto matéria sobre propriedade industrial.

Do anteriormente exposto, sdo exemplo: os litigios emergentes de direitos de
Propriedade Industrial- Medicamentos de Referéncia/Genéricos (Lei n.°62/2011, de
12 de Dezembro); Tribunal Arbitral do Desporto (Lei n.°74/2013, de 6 de
Setembro); entre outros.

Poderia, o legislador portugués, anteriormente ter determinado legalmente que
os litigios que recaissem sobre segredos de negédcio fossem decididos em sede de
arbitragem necessaria. As partes ndo perderiam tempo, ndo seria mais dispendioso,
o grau de confidencialidade estaria melhor assegurado e, por fim, com esta

modalidade os segredos de negdcio estariam mais protegidos.

87 Ideia retirada da dissertacdo intitulada de “Arbitragem Necessdria”, cuja autora é Mestre Susana Filipa
Pereira Batos (Bastos, 2016).

8 ARBITRARE é um centro de arbitragem institucionalizada, cujo objetivo é esgrimir processos no
ambito da propriedade intelectual e industrial, e por isso ¢ um centro especializado, nesta matéria.
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Capitulo 5 — Conclusao

Num mundo ligado, constantemente, a [Internet tornou-se absolutamente
imperativo controlar os fluxos de informa¢do que circulam, assim como o conteudo
dessa informacdo. A criptografia nunca foi uma ciéncia tdo falada, como nos dias que
correm, para evitar a corrup¢do da mensagem, ¢ para manter secreto, o que deve ser
secreto.

Visto por este prisma, o que merecera mais prote¢do, deste tipo, do que os segredos de
negocio?

Os segredos de negdcio baseiam-se no secretismo, onde o seu detentor vem
sustentar esta possibilidade, através de medidas de prote¢do, factuais e juridicas. Sendo
necessidade perentoria a tomada de todos, absolutamente todos, os meios necessarios
para a sua preservagao.

A Unido Europeia, com a nova Diretiva (EU) 2016/943, preocupou-se com uma
harmonizagdo entre os Estados-Membros, mas nao so, foi sua preocupacao também
impor limites aos mesmos. Estes limites vém impedir, assim, que haja Estados-
Membros que se “aproveitem” da fragilidade do tema, com o fim de obterem algum tipo
de mais valias para si proprios. E um excelente exemplo, do anteriormente exposto, o
facto de se terem incluido critérios para o calculo das indemnizagdes, por forma a tornar
mais justo, e dentro dos limites aceitaveis, este veiculo de restituicdo da parte lesada do
processo. No entanto, vem fazer uma exigéncia, os litigios que tenham por base
segredos de negocio deverdo ser submetidos a Tribunal Judicial. Exigéncia essa que,
eventualmente, pode vir a trazer problemas para o requisito basilar dos segredos de
negdcio, o secretismo.

Entretanto, surge um PL em Portugal, que vem proceder a alteragdo do CPI,
transpondo para o ordenamento juridico portugués as orientacdes desta nova Diretiva,
por forma a harmonizar o nosso sistema com o dos restantes paises da Unido Europeia.

A solucgdo apresentada, neste PL, ¢ colocar todas as pessoas, que possam ter
contacto com o processo, sob um acordo de confidencialidade, sendo que este acordo
nao cessara com o fim do processo, mas sim durara o tempo que o segredo de negdcio
durar; restringir a0 maximo o acesso de pessoas no que se trate de documentos ou, até
mesmo, audiéncias; e por fim, manter na publicacdo o segredo de negocio, se ainda

assim se mantiver, confidencial.
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Percebe-se que € uma solucao ambiciosa, que podera trazer inimeros problemas
no futuro, pois uma vez conhecido o segredo, podera alguém esquecé-lo apenas através
de um acordo de confidencialidade? Sera possivel ter-se controlo absoluto sob tantas
pessoas, quanto aquelas que irdo ter acesso ou conhecimento do processo ¢ do seu
conteudo? Nunca, uma destas pessoas, ira comentar com ninguém, nem que seja um
familiar por exemplo, na vida? Sim, porque temos que recordar o facto de esta protecao
poder durar ad aeternum.

A solucao melhor seria levar a resolugdo de litigios, cujos segredos de negocio
sejam a base do litigio, a RAL.

As partes podem sempre recorrer, antes de intentarem uma acdo em tribunal, a
mediagdo, por forma de se salvaguardarem de todos os possiveis problemas. Controlam,
elas mesmas, quem tem acesso aquelas informagdes, ndo existe publicidade do acordo
(ndo ¢ publicado, em lado algum) e podem chegar a um acordo onde, em ultima
instancia, tenham por objetivo a prote¢cdo do segredo de negocio, de forma a chegarem a
acordos cujo conteudo ja mais se sabera.

O melhor teria sido o legislador, na mesma linha do que fez com os
medicamentos e genéricos, ter feito legislagdo no sentido de enviar litigios que tivessem
por base segredos de negocio, no ambito da propriedade industrial, deveriam ser
submetidos a arbitragem necessaria. E um processo que deve ser célere, que deve ser o
maximo confidencial possivel, sob pena de causar graves danos a parte lesada na agao,
trazendo danos irreversiveis para o seu negocio. Claro que, atualmente como ¢ de
conhecimento geral, os processos em tribunal demoram imenso tempo, nao sendo
possivel, sequer, prever o seu tempo de desfecho.

Teria sido uma melhor solu¢do, no entanto o nosso legislador optou por

submeter, os litigios sobre segredos de negdcio, ao tribunal judicial.
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