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RESUMO: O novo Cddigo da Propriedade Industrial transp6s para o ordenamento juridico
nacional a Diretiva dos Segredos Comerciais, criando um regime juridico auténomo face a
concorréncia desleal. Apesar de o ambito de aplicacdo ter sido alargado, na sequéncia do
afastamento da relacdo de concorréncia, a protecdo dos segredos comerciais continua a
assentar numa clausula geral relativa as praticas comerciais honestas. A dimensdo valorativa
do regime juridico é também reforgada pelo principio da proporcionalidade, que se manifesta
designadamente na introducdo de uma clausula de relevancia e na discricionariedade

atribuida aos tribunais nacionais para ponderagdo de um conjunto de interesses.

PALAVRAS-CHAVE: Segredos comerciais; concorréncia desleal; direito de exclusivo;
praticas comerciais honestas; principio da proporcionalidade; Coédigo da Propriedade
Industrial.

ABSTRACT: The new Industrial Property Code transposed the Trade Secrets Directive into
the national legal system, creating an autonomous legal framework regarding unfair
competition. Although the scope of application has been extended, according to the removal
of competitive relationship, trade secrets protection is still based on a general clause related
to honest commercial practices. The value dimension of the legal framework is also
reinforced by the principle of proportionality, which is expressed in particular by the
introduction of a relevance clause and by in the discretion assigned to the national courts to

weigh a set of interests.

KEY WORDS: trade secrets; unfair competition; exclusive right; honest commercial

practices; principle of proportionality; Industrial Property Code.
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1. Introducao

O novo Cddigo da Propriedade Industrial (doravante CPI), aprovado pelo DL n.°© 110/2018,
de 10 de dezembro, transp6s para o ordenamento juridico nacional a 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 confidenciais (segredos comerciais) contra a sua
aquisicao, utilizacdo e divulgacao ilegais (doravante Diretiva). De acordo com o predmbulo,
os segredos comerciais “assumem uma importancia crescente no quadro de uma economia
do conhecimento, que faz assentar nas atividades de inovagdo e investigagdo um dos
motores para o crescimento econdmico, para o progresso cientifico e tecnoldgico, para o

emprego e para a competitividade das empresas”.

Os segredos comerciais constituem uma forma de protecdo das informacgdes relevantes no
exercicio de uma atividade econdmica, a que recorrem sobretudo as pequenas e médias
empresas. Ora, a transposicao da Diretiva suscitou o problema da autonomia da violagao dos
segredos comerciais face a disciplina da concorréncia desleal, contrariando a tradicdo
nacional de qualificar a primeira como modalidade da segunda. Neste sentido, importa
analisar o enquadramento normativo dos segredos comerciais. Importa igualmente abordar o
conceito e os requisitos dos segredos comerciais, bem como as hipdteses mais frequentes de
aquisicdo, divulgacdo ou utilizacdo ilicitas. Por fim, serdo tratados os mecanismos

sancionatorios da violacdo de segredos comerciais.

2. Enquadramento normativo dos segredos comerciais

2.1. Autonomia entre propriedade industrial e concorréncia desleal

A concorréncia desleal e a propriedade industrial surgem historicamente no contexto da
preocupacao com os fatores de producdo dominante no periodo subsequente a Revolucado
Industrial. Ao nivel legislativo, esta origem comum manifestou-se sucessivamente nos CPI de
1940, 1995 e 2003, que configuravam a proibicdao de atos desleais como uma forma de
tutela contra a violagdo de direitos privativos. Neste sentido, também o artigo 1.°© do novo
diploma prevé que “a propriedade industrial desempenha a funcdo de garantir a lealdade da
concorréncia, pela atribuicdo de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de
producdo e desenvolvimento da riqueza”!. Daqui parece resultar a instrumentalidade da
concorréncia desleal face a propriedade industrial, reforcada pelo enquadramento tradicional
da disciplina no titulo III relativo as infragdes. Assim, segundo o disposto no artigo 310.° do
diploma, “a propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade
em geral e é especialmente protegida, nos termos do presente Cédigo e demais legislacdo e

convencdes em vigor”. Com a transposicdo da Diretiva, a concorréncia desleal passa a

1 Criticando a redagdo do preceito nos CPI de 1940 e 1995, JorGge CRUZ, Sugestdes para a revisdo do Codigo da
Propriedade Industrial, Viseu, Pereira da Cruz, 1996, p. 13.
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constar das disposicdes gerais em matéria de infracdes e o novo regime juridico surge

autonomizado no capitulo II relativo a protegdo dos segredos comerciais?.

No entanto, ja no paradigmatico acérddo de 27 de novembro de 1950, a propdsito da recusa
de registo em Luanda do nome de estabelecimento “Casa da Sorte”, o STJ tinha reconhecido
a autonomia da concorréncia desleal face aos direitos privativos, atento o disposto no artigo
187.9 n.9 4 do CPI de 1940. Na medida em que o “reconhecimento de que o requerente
pretende fazer concorréncia desleal ou que esta é possivel independentemente da sua
intengdo” constitui fundamento de recusa da concessdo de exclusivo, a disciplina da
concorréncia desleal representa um mecanismo de tutela dos profissionais distinto mas
complementar da propriedade industrial. Mais recentemente, também fora dos casos de
tutela preventiva, a jurisprudéncia tem afirmado de forma reiterada que “ha autonomia entre
a concorréncia desleal e a violacdo dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo
haver ato de concorréncia desleal sem haver violagdo do direito privativo, do mesmo modo
que pode haver violacdo daquele direito sem que se registe qualquer ato de concorréncia
desleal” (acérdao do STJ de 26 de fevereiro de 2015, processo n.° 1288/05.6TYLSB).

A propriedade industrial abrange os sinais distintivos do comércio e as criages intelectuais
de aplicacdo industrial, atribuindo ao titular um direito de utilizacdo exclusiva, que
corresponde a um monopodlio de exploracdo econdmica. Os direitos privativos configuram-se,
por isso, sobretudo como direitos de exclusdo com caracter taxativo, ficando dependentes de
concessdo ou registo junto do INPI. J& a disciplina da concorréncia desleal incide sobre os
meios utilizados no exercicio de uma atividade econdémica, de acordo com um juizo
valorativo realizado a luz da contrariedade as normas e usos honestos, de acordo com o
artigo 311.2 do novo CPI. Ou seja, a protecdo conferida por ambos os regimes juridicos é

qualitativamente diversa3.

Entre nds, a generalidade dos autores afirma que perante a sobreposicdo em abstrato, deixa
de ser possivel invocar a concorréncia desleal, que se encontra face aos direitos privativos
numa relagdo de subsidiariedade. Assim, apesar de se reconhecer a autonomia entre a
propriedade industrial e a concorréncia desleal, a proibicdo de determinados
comportamentos nas relacdes de mercado seria ainda residual relativamente aos monopdlios
de exploragdo econdmica“. Contudo, se a concorréncia desleal visa a protecdo de bens
juridicos distintos e tem um ambito de aplicacdo préprio, ndo deve considerar-se
negativamente delimitada pela propriedade industrial. Desta forma, preenchendo-se num
caso concreto os pressupostos de ambas as previsdes normativas, verifica-se um concurso

ideal de infragcOes, tendo lugar a aplicagdo cumulativa dos regimes juridicos. Daqui decorre

2 Sobre esta “desvinculagdo sistematica”, Luis CouTo GONGALVES, Manual de Direito Industrial, 8.2 edigdo,
Coimbra, Almedina, 2019, p. 407.

3 Jost GABRIEL PINTO COELHO, “O conceito de concorréncia desleal”, AA.VV., Concorréncia desleal. Textos de
apoio, Lisboa, Associagdo Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, p. 235.

4 Face a sobreposigdo entre a protegdo dos segredos comerciais e as patentes ou modelos de utilidade, JORGE
PaTRICIO PAUL, “Concorréncia desleal e segredos de negdcio”, AA.VV., Direito Industrial, volume II, Coimbra,
Almedina, 2002, p. 157.
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igualmente que o Direito Industrial deve ser entendido numa perspetiva restrita, abrangendo

os direitos privativos mas ja ndo a disciplina da concorréncia desleal>.

Em suma, a dimensdo valorativa da proibicdo de atos desleais e o caracter taxativo dos
direitos privativos conduzem a diversidade qualitativa dos respetivos regimes juridicos. Neste
sentido, tem sido defendida de iure constituendo a autonomia legislativa da concorréncia
desleal face a propriedade industrial, a semelhanga do que se verifica nos ordenamentos
juridicos alemao e espanhol, onde vigoram respetivamente a Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb e a Ley de Competencia Desleal®.

2.2. A violacao dos segredos comerciais como ato de concorréncia

desleal

No ordenamento juridico portugués, a protecdo dos segredos comerciais tem como primeiro
antecedente histdrico o artigo 221.° n.© 8 da Carta de Lei de 21 de maio de 1896, que
qualificava como concorréncia desleal os casos “em que o industrial, por suborno,
espionagem, compra de empregados ou operarios, ou por outro qualquer meio criminoso,

consegue a divulgacdo de um segredo de fabrica e o utiliza”.

Posteriormente, o artigo 212.° n.° 9 do CPI de 1940 voltaria a incluir entre as hipdteses de

|\\

concorréncia desleal “a ilicita apropriagao, utilizagdo ou divulgacdo dos segredos da industria
ou comércio de outrem, se ao agente ndo couber maior responsabilidade pela aplicacdo do
artigo 462.° do Codigo Penal”. Nos termos do referido preceito, “todo o operario ou
empregado em fabrica ou estabelecimento industrial, ou encarregado da sua administracao
ou direcdo, que com prejuizo do seu proprietario descobrir os segredos da sua industria, sera
punido com prisdo de trés meses a dois anos e multa correspondente”. Enquadrado nos
crimes contra a propriedade, o artigo 462.° do Cddigo Penal de 1886 ndo coincide com os
artigos 195.% e 196.° do Cddigo Penal em vigor, relativos a violacdo e ao aproveitamento
indevido de segredo, que visam ja a garantia da reserva da vida privada e sdo aplicaveis
sobretudo no quadro da relacdo de confianca verificada no exercicio de determinadas

profissGes, como resulta do seu enquadramento sistematico’.

O artigo 260.° alinea i) do CPI de 1995 visava “quem, com intencdo de causar prejuizo a

outrem ou de alcancar para si ou para terceiro um beneficio ilegitimo, praticar qualquer ato

> PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial. Nogdes fundamentais, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 12. Contra,
adotando uma perspetiva ampla, PauLo SENDIM, “Uma unidade do direito de propriedade industrial?”, Direito e
Justiga, volume II, 1981/1986, p. 199.

6 Afirmando que ndo subsistem as raz8es histdricas que determinaram a inclusdo da concorréncia desleal no
CPI, Jost DE OLIVEIRA ASCENSAO, “Parecer sobre a proposta de alteragcdo ao Cddigo da Propriedade Industrial”,
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, volume XLI, n.°® 1, 2000, p. 333. E, defendendo
também a autonomizacgdo, Luis BiGoTTE CHORAO, “Notas sobre o ambito da concorréncia desleal”, Revista da
Ordem dos Advogados, ano 55, 111, dezembro 1995, p. 741.

7 Por todos, MANUEL DA COSTA ANDRADE, “Artigo 195.° (violagdo de segredo)”, AA.VV., Comentdrio Conimbricense
do Cédigo Penal, tomo I, 2.2 edigdo, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 1123. Reconhecendo a aplicabilidade
ao exercicio de atividade econdmica, AMERICO DA SiLvA CARVALHO, Ilicito concorrencial e dano, Coimbra,
Almedina, 2011, p. 157.
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de concorréncia contrario as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade,
nomeadamente: (...) a ilicita apropriacdo, utilizacdo ou divulgagdo dos segredos da industria
ou comércio de outrem”. A violagdo era punida “com pena de prisdo até 3 anos ou com pena
de multa até 360 dias”. A alusdo ao dolo especifico alternativo na clausula geral viria a ser
afastada com a descriminalizagdo da concorréncia desleal no CPI de 2003, que permanece no
atual diploma.

O artigo 318.° do CPI de 2003, relativo a protecdo de informacgdes ndo divulgadas,
estabelecia que “nos termos do artigo anterior, constitui ato ilicito, nomeadamente, a
divulgacdo, a aquisicdo ou a utilizacdo de segredos de negoécios de um concorrente, sem o
consentimento do mesmo, desde que essas informacdes: a) sejam secretas, no sentido de
ndo serem geralmente conhecidas ou facilmente acessiveis, na sua globalidade ou na
configuracao e ligacdo exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos circulos
que lidam normalmente com o tipo de informagdes em questdo; b) tenham valor comercial
pelo facto de serem secretas; c) tenham sido objeto de diligéncias consideraveis, atendendo
as circunstancias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informacdes, no
sentido de as manter secretas”. Este conceito de segredos de negdcios € tributario do artigo
39.9 do Acordo TRIPS, que enunciou precursoramente os requisitos da protecao, mantendo o

enquadramento em sede de concorréncia desleal.

Ao contrario do que resultava do artigo 221.°2 n.° 8 da Carta de Lei de 21 de maio de 1896,
bem como do artigo 212.9 n.2 9 do CPI de 1940 e do artigo 260.° alinea i) do CPI de 1995, o
artigo 318.° do CPI de 2003 autonomizou formalmente o regime juridico dos segredos de
negocios face a disciplina da concorréncia desleal, seguindo uma opgdo legislativa
amplamente criticada pela doutrina.® Todavia, continuava a remeter para o artigo 317.° do
diploma, onde estava consagrada a clausula geral e os tradicionais atos de confusdo,
denegrigdo, aproveitamento e engano. Neste sentido, a hipdtese integrava ainda um “ato de
concorréncia contrario as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade

econdémica”.

Na verdade, a violacdo dos segredos comerciais parecia integrar uma categoria ampla de
atos de desorganizacdao de um concorrente, ndo consagrados pelo legislador mas suscetiveis
de afetar o normal funcionamento da sua organizagdo interna, onde se incluem também as
hipoteses de aliciamento de trabalhadores, boicote e incitamento a greve®. Assim, no
acorddo de 13 de junho de 2018 (processo n.° 1839/13.2TBPVZ.P2), o TRP considerou que
“pratica atos de concorréncia desleal a empresa que no desenvolvimento de um plano
previamente delineado recruta de forma massiva e num curto espaco de tempo
trabalhadores dos sectores fundamentais de uma empresa concorrente, causando uma forte
perturbacdao no funcionamento desta e obtendo para si, quase instantaneamente, um

conhecimento e uma capacidade de atuacdo que antes ndo tinha e que era da outra

8 JORGE PATRiCIO PAUL, “Breve andlise do regime da concorréncia desleal no novo Cddigo da Propriedade
Industrial”, Revista da Ordem dos Advogados, ano 63, I/11, abril 2003, p. 339.

9 Neste sentido, JORGE PATRiciO PAUL, Concorréncia desleal, Coimbra, Coimbra Editora, 1965, p. 183 e CARLOS
OLavo, Propriedade Industrial, 2.2 edigdo, Coimbra, Almedina, 2005, p. 282.
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empresa”. Ou seja, o recrutamento massivo de trabalhadores permitiu obter as listas de
fornecedores e clientes, bem como informagdes relativas aos pregos praticados, desenhos
técnicos, métodos de fabrico e estratégias comerciais.

No entanto, ainda durante a vigéncia dos anteriores diplomas, um entendimento minoritario
fazia ja coincidir os segredos comerciais com a atribuicdo de direitos privativos relativamente
a bens imateriais determinados, ndo obstante o enquadramento legislativo na disciplina da
concorréncia desleal. De acordo com este entendimento, os segredos comerciais integravam
um “direito de exclusivo imperfeito”0. A transposicdo da Diretiva dos Segredos Comerciais
no novo CPI viria a reforcar esta posicdao, na medida em que cria um “quase exclusivo”
semelhante aos direitos de propriedade industrial, deixando de se reconduzir estritamente a

concorréncia desleal?.

Ora, a disciplina da concorréncia desleal assenta hoje globalmente num principio de dupla
protecdo, que abrange a garantia dos interesses dos concorrentes e dos consumidores.
Assim se justifica que a alusdo ao ato de concorréncia na referida cldusula geral seja
entendida, para efeitos da delimitacdo do ambito de aplicacdo da disciplina, como ato de
intervencdo no mercado, afastando-se progressivamente o recurso aos critérios da
identidade, substituicdo e complementaridade dos produtos ou servicos, bem como da
coincidéncia temporal e espacial do exercicio das respetivas atividades, que caracterizavam

tradicionalmente a relagdo de concorrénciat?.

A necessidade de alargar o ambito de aplicacdo da protecdo dos segredos comerciais ao nivel
europeu esteve na origem da aprovacdao da Diretiva. De facto, contrariando o disposto
anteriormente no CPI de 2003, que fazia depender o recurso ao artigo 318.0 da existéncia de
“segredos de negdcios de um concorrente”, o novo diploma estendeu o regime juridico a
terceiros. Deixa entdo de estar em causa necessariamente uma relagdo de concorréncia
entre os sujeitos ou sequer um ato de intervencdo no mercado com fins concorrenciais.
Considerado este alargamento, podem agora ser qualificados como infratores, por exemplo,
os jornalistas que divulguem ilicitamente informagdo protegida, sem fundamento no

interesse publico.

A semelhanca do que se verifica no Defend Trade Secrets Act norte-americano, de 11 de
maio de 2016, os segredos comerciais passam a ser protegidos como bem imaterial. Porém,
antes ainda da transposicdo da Diretiva, no ordenamento juridico espanhol, o artigo 13.° n.°
3 da Ley de Competencia Desleal, relativo a violagdo de segredos comerciais, exigia apenas a
intencdo de obter lucro ou de prejudicar o titular, dispensando a pratica de um ato de

concorréncia no mercado!3. Assim, alguns autores defendem que a protecdo dos segredos

10 ALEXANDRE Di1As PEREIRA, “Arte, tecnologia e propriedade intelectual”, Revista da Ordem dos Advogados, ano
62, II, abril 2002, p. 473.

11 DARIO MOURA VICENTE, “Protegdo do know-how, segredo de negdcios e direito intelectual”, Revista de Direito
Intelectual, n.© 2, 2018, p. 118.

12 Desenvolvidamente, ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, A tutela da lealdade nas relacées de mercado. A propdsito
do ilicito publicitario, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 53-61.

13 Qualificando os segredos comerciais como bem imaterial, EDUARDO GALAN CORONA, “Supuestos de competencia
desleal por violacién de secretos”, AA.VV., La regulacién contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de
Enero de 1991, Boletin Oficial del Estado, Madrid, Cdmara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 104. E,
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comerciais resulta da necessidade de garantir o interesse geral na inovagdo!“. Neste sentido,
a transposicdo da Diretiva para o ordenamento juridico italiano, realizada pelo Decreto
Legislativo n.© 63 de 11 de maio de 2018, mantém a integracdo do regime juridico dos
segredos comerciais no CPI, a par dos restantes direitos de propriedade industrial, apesar de
a protecdo ter assentado tradicionalmente na clausula geral de concorréncia desleal
enunciada no artigo 2598.° n.% 3 do Codigo Civilt>.

No entanto, o regime juridico dos segredos comerciais ndo atribui uma tutela absoluta mas
meramente valorativa, como se verifica em sede de concorréncia desleal. Esta distingdo fica
demonstrada pela licitude da aquisicdo decorrente de descoberta ou criacdo independente,
bem como da desmontagem conceptual do produto ou engenharia inversa (reverse
engineering), que resultam hoje expressamente do artigo 315.° alineas a) e b) do CPI mas
que eram ja abordados pela doutrinal®. Na verdade, o considerando 16 postula que as
disposicdes da Diretiva “ndo deverdo criar direitos exclusivos relativamente ao know-how ou
as informacdes protegidas como segredos comerciais”. Daqui decorre a opgdo legislativa de
consagrar como critério normativo da existéncia de violacdo as praticas comerciais honestas,
na sequéncia do que resultava ja do artigo 39.° do Acordo TRIPS. Esta clausula geral,
tributaria do enquadramento da protecdo dos segredos comerciais em sede de concorréncia
desleal, permite reiterar a dimensdo valorativa do regime juridico. Acresce também que
apesar do enquadramento sistematico dos segredos comerciais no titulo III do CPI em
matéria de infracGes relativas aos direitos de propriedade industrial, ndo subsiste entre

ambos uma relagdo de instrumentalidade.

A aproximacao dos segredos comerciais aos direitos de propriedade industrial resulta
pontualmente dos mecanismos sancionatérios comuns consagrados na secgdo I do capitulo
IV sobre a tutela judicial. Resulta ainda do artigo 2.° n.° 4 da Diretiva, que introduziu o
conceito de “mercadoria em infracdo”, relativo as “mercadorias cuja concegdo,
caracteristicas, funcionamento, processo de producdo ou comercializacgdo beneficiam
significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente”.
Embora sem transpor o conceito de mercadorias em infracdo, o legislador nacional
reconheceu no artigo 313.° n.° 2 do CPI que “a protecdo é extensiva aos produtos cuja
concegdo, caracteristicas, funcionamento, processo de producdo ou comercializagdo beneficia
significativamente de segredos comerciais obtidos, utilizados ou divulgados ilicitamente”. A
norma manifesta-se, designadamente, para os efeitos do artigo 314.9 n.° 4 do CPI — que
considera utilizacdo ilicita do segredo comercial “a producgdo, oferta ou colocacdo no mercado
de mercadorias em infracdo, ou a importacdo, exportacdo ou armazenamento de

mercadorias em infracdo para aqueles fins” — e de alguns mecanismos sancionatérios, como

defendendo ja a autonomia face a concorréncia desleal, AUREA SufoL LUCEA, El secreto empresarial: un estudo
del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 2009, p. 103.

14 Jost MASSAGUER FUENTES, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, Civitas, 1999, p. 392.

15 Desenvolvidamente, SALVATORE SANZO, La concorrenza sleale, Padua, Cedam, 1998, pp. 235-244.

16 NUNO Sousa E SILVA, “Um retrato do regime portugués dos segredos de negdcio”, Revista da Ordem dos
Advogados, ano 75, I/1I, janeiro/junho 2015, p. 246.
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as sancgles acessorias relativas ao destino a dar aos bens, nos termos do artigo 348.° do
CPI.

Ora, o conceito de mercadorias em infragdo introduz uma clausula de relevancia (“beneficiam
significativamente de segredos comerciais”), inspirada na defesa da concorréncia, que tinha
sido adotada igualmente na Diretiva 2005/29/CE sobre Praticas Comerciais Desleais,
transposta para o ordenamento juridico portugués pelo DL n.° 57/2008, de 26 de marco.
Enquanto concretizacdo do principio da proporcionalidade, a clausula de relevancia contribui
para prevenir a existéncia de litigios em casos de escasso valor!’. Neste sentido, contribui
ainda para reforcar a dimensdo valorativa do regime juridico dos segredos comerciais, cuja

aplicacdo fica dependente da discricionariedade dos tribunais nacionais.

Em suma, apesar da aproximacao aos direitos de propriedade industrial, que resulta
nomeadamente do afastamento da relagdo de concorréncia, o regime juridico dos segredos

comerciais continua a revelar-se tributario da disciplina da concorréncia desleal.

2.3. A Diretiva dos Segredos Comerciais

A Diretiva dos Segredos Comerciais tem como base juridica o artigo 114.° do Tratado sobre
o Funcionamento da Unido Europeia, relativo a aproximacdo das disposicdes legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados Membros, que incidem sobre o
estabelecimento e o funcionamento do Mercado Interno. Na verdade, a existéncia de
divergéncias nos ordenamentos juridicos nacionais em sede de concorréncia desleal é
suscetivel de prejudicar as atividades econdmicas transfronteiricas. Nos termos do
considerando 4 da Diretiva, a auséncia de um regime juridico dos segredos comerciais ao
nivel europeu desencoraja a inovacdo e a criatividade, provocando uma diminuicdo do
investimento. Acresce que o risco de apropriacdo indevida dos segredos comerciais
aumentou na sequéncia de fatores como “a globalizacdo, o aumento da externalizagdo, as
maiores cadeias de abastecimento e o uso acrescido de tecnologias da informacao e

comunicagao”.

Esta opcdo legislativa ao nivel da base juridica condiciona a aplicagdo dos diplomas de
transposicdo pelos tribunais nacionais, em especial, nos casos de divergéncia entre o
desenvolvimento do Mercado Interno e a protecdo dos agentes econdmicos titulares de
segredos comerciais. Ndo obstante, e ao contrario do que resultava da proposta de Diretiva,
trata-se de um diploma de harmonizacao minima, que acautela a possibilidade de os Estados
Membros preverem uma protecdo mais ampla contra a aquisicao, utilizacdo ou divulgacao

ilegais dos segredos comerciais, nos termos do disposto no artigo 1.°© n.° 1. Neste sentido,

17 Sobre a clausula de relevancia, face a Proposta de Diretiva, Luis ALBERTO MARCO ARCALA, “Los futuros avances
en la armonizacién del derecho de la competencia desleal en la Unién Europea: la propuesta de directiva sobre
la proteccion de la informacion empresarial no divulgada”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, n.°
35, 2014/2015, p. 141.

20

RED

REVISTA
ELECTRONICA
DE DIREITO

X
m
S
0
4
>
m
—
m
0
=
o
[e}
=
=1
0
>
o
m
O
=
x
m
i
5
o
1
o
c
=
I
o
N
o
=
©
1
z
=]
N
—~
<
o
-
-
L
1
=
=3
=
0
o
m
c
o
o
N
X
m
S
0
A
>
x
m
o


http://www.cije.up.pt/REVISTARED

de acordo com o preambulo do CPI, a transposicdo para o ordenamento juridico portugués
“vai além das obrigagdes que decorrem do regime minimo imposto pela Diretiva, instituindo-
se um quadro legal verdadeiramente mais robusto para os titulares de segredos comerciais”.
Este reforco da protecdo relativamente ao diploma europeu resulta do alargamento do
ambito de aplicagdo de algumas normas que visavam antes apenas a tutela dos direitos de
propriedade industrial e que constam atualmente dos artigos 337.° a 350.° do CPI!8,
Contudo, nem sempre a referéncia aos segredos comerciais corresponde a um reforco da
protecdo, redundando frequentemente numa reiteracdo desnecessaria de normas legais ao

nivel dos mecanismos sancionatoérios.

Acresce que a vertente processual da protecdo dos segredos comerciais ocupa um lugar
central na Diretiva. Os artigos 6.9 a 15.9 enunciam as medidas, procedimentos e vias de
reparacdo que podem ser utilizados contra a aquisicdo, utilizacdo ou divulgacao ilegais de
segredos comerciais. O diploma introduz como principal novidade a preservacao da
confidencialidade dos segredos comerciais no decurso de processos judiciais, na medida em
que segundo o considerando 24, “a perspetiva da perda da confidencialidade de um segredo
comercial no decurso do processo judicial dissuade, frequentemente, os titulares legitimos de
segredos comerciais de instaurarem processos judiciais para defenderem os seus segredos
comerciais, sendo desta forma posta em causa a eficacia das medidas, dos procedimentos e

das vias de reparacdo previstos”.

Ao criar pela primeira vez ao nivel europeu uma disciplina geral dos segredos comerciais, a
Diretiva suscitou o problema de uma eventual transposicdo fora do quadro da concorréncia
desleal. Constitui exemplo paradigmatico desta opcdo, apesar da transicdo ja consolidada
para o modelo social de concorréncia desleal, o ordenamento juridico espanhol, onde o
legislador aprovou a Lei n.°© 1/2019, de 20 de fevereiro, designada Ley de Secretos
Empresariales, em alternativa ao enquadramento do novo regime juridico na Ley de

Competencia Desleal.

3. Protecao dos segredos comerciais

3.1. Conceito e requisitos

O artigo 313.9 n.° 1 do CPI enuncia os requisitos cumulativos que as informacdes devem
preencher para serem protegidas: “a) sejam secretas, no sentido de ndo serem geralmente
conhecidas ou facilmente acessiveis, na sua globalidade ou na configuracdo e ligacdo exatas
dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos circulos que lidam normalmente com o
tipo de informagGes em questdo; b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; c)

tenham sido objeto de diligéncias razoaveis, atendendo as circunstancias, por parte da

18 DARIO MOURA VICENTE, “Protegdo do know-how, segredo de negdcios e direito intelectual”, Revista de Direito
Intelectual, n.© 2, 2018, p. 112.
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pessoa que detém legalmente o controlo das informacdes, no sentido de as manter
secretas”. Afastada a alusdo as “informagGes ndo divulgadas” prevista no anterior diploma,
que resultava do artigo 39.2 do Acordo TRIPS, o novo CPI deixa de suscitar uma confusao

face aos requisitos enunciados.

Este caracter secreto determina frequentemente a opcdo dos profissionais para efeitos de
protecdo das informacGes relevantes no exercicio de uma atividade econémica. Na verdade,
o regime juridico dos segredos comerciais pode constituir uma alternativa ou um
complemento dos direitos de propriedade industrial — nomeadamente, as patentes e os
modelos de utilidade — e do direito de autor, quando se encontrem preenchidos os
respetivos pressupostos. No entanto, ao contrario dos segredos comerciais, os direitos de
propriedade industrial e as obras sdo por definicdo difundidos junto dos interessados.
Acresce que as informagdes caem no dominio publico apds o decurso do prazo da protecdo,
fazendo cessar o exclusivo da exploracdo econdmica. Associado a auséncia de custos, esta
auséncia de limite temporal da protecdo constitui uma vantagem dos segredos comerciais,
sobretudo para as pequenas e médias empresas, assegurando-lhes um monopdlio de facto e

ndo um verdadeiro direito de exclusivo.

Ora, de acordo com a alinea a), o conceito depende de um secretismo relativo, devendo
admitir-se a partilha seletiva das informagdes a um numero restrito de pessoas, sem que
figue comprometida a respetiva qualificacdo como segredos comerciais. Esta qualificacdo
depende sobretudo da dificuldade em aceder as informacdes, ao nivel dos recursos
necessarios e ndo necessariamente da auséncia de divulgacdo. Neste sentido, ficam
excluidas do conceito, por exemplo, as informagBes conhecidas da generalidade dos
trabalhadores ou suscetiveis de serem obtidas através de uma pesquisa na Interneti®. O
caracter secreto cessa também com a introducdo do produto no mercado quando possa ser
facilmente apreendido.

Nos termos da alinea b), releva a suscetibilidade de avaliagdo pecunidria das informacdes,
que pode ser negociada como bem juridico autéonomo, desde que adequadamente
identificada e descrita. Importa estabelecer uma relagdo de causalidade entre o valor
comercial e o secretismo anteriormente referido. Trata-se de uma vantagem competitiva
avaliada segundo um critério objetivo?°. Considerando a amplitude do conceito, o problema
da qualificagdo como segredos comerciais pode suscitar-se a propdsito de informacbes
relativas a vida privada das celebridades, que venham a ser objeto de apropriacdo sem
consentimento pelos meios de comunicagdo social?!. Ou seja, apesar do seu conteudo
patrimonial, os segredos comerciais integrariam ainda um instrumento de tutela da

privacidade, semelhante ao que resulta dos artigos 195.° e 196.° do Cddigo Penal.

19 A proposito das listas de clientes na era digital, DAvID S. ALMELING, “Seven Reasons Why Trade Secrets Are
Increasingly Important”, Berkeley Technology Law Journal, volume 27, n.° 2, 2012, p. 1108.

20 AuReA SufioL LUCEA, El secreto empresarial: un estudo del articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal,
Madrid, Civitas, 2009, p. 140.

21 TANYA APLIN, “A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive”, King's College London Law
School, Legal Studies Research Paper Series, n.© 2014-25, p. 12.
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Por fim, a alinea c) faz depender a qualificagdo como segredos comerciais da adocdo de
medidas de protecdo pelo respetivo titular. Este terceiro requisito restringe a relevancia
juridica aos segredos voluntarios, em detrimento dos segredos fortuitos?2. Desta forma, o
titular deve demonstrar a adocao de medidas destinadas a assegurar a confidencialidade das
informagdes, como o recurso a palavras-chave, cofres, sistemas de vigilancia, destruigdo
controlada de documentos e tratamento de lixo. Pode também demonstrar a adocdo de
medidas juridicas, que coincidem quase sempre com a celebracdo de acordos de
confidencialidade. Porém, ao contrario do que parece resultar de um entendimento
tradicional, alguns autores tém vindo a defender a necessidade de um mero “cuidado

|ll

razoavel” do titular na manutencdo do secretismo, de acordo com o valor das informacdes,
com fundamento no principio da proporcionalidade?3. Ndo gozam da protecdo dos segredos
comerciais as informacdes cujo conteudo é ilegal, como as que respeitam a adulteracdo dos

produtos?4,

Os CPI de 1940 e 1995 abrangiam expressamente os segredos de indUstria e comércio.
Cabem na primeira modalidade os dados relativos a procedimentos ou produtos, os desenhos
técnicos, as receitas e formulas quimicas, especialmente relevantes no sector agroalimentar.
A segunda modalidade inclui ja os planos estratégicos de comunicacao e marketing, os dados
sobre vendas, a planificacdo financeira e as listas de clientes ou fornecedores. Atenta a
alteracdo verificada no CPI de 2003, passaram a ficar abrangidos pela protecao dos segredos
de negodcios também a agricultura e os servigos, em conformidade com o artigo 2.° relativo a
propriedade industrial. Como resultava expressamente da disciplina da concorréncia desleal,
podiam ser protegidas informagdes relativas a qualquer atividade econdmica,
independentemente da qualidade de comerciante ou empresario do seu titular, relevando
apenas a intervencdo do sujeito no mercado. Na sequéncia da transposicdo da Diretiva, o
novo CPI volta a aludir a segredos comerciais, embora ndo pareca estar em causa uma
reducdo do ambito de aplicacdo da disciplina face ao que resultava dos anteriores diplomas.
Pelo contrario, a opgdo terminoldgica obriga agora a distinguir entre segredos comerciais em

sentido amplo e segredos comerciais em sentido estrito?°.

3.2. Ilicitude da aquisicao, divulgacao ou utilizacao

De acordo com o artigo 314.° do CPI, a violacdo dos segredos comerciais depende da
obtencgdo da informagdo, seguida de divulgacao ou utilizacdo. O primeiro caso configura-se

como um ato de agressao, cujo risco se encontra hoje potenciado pelas tecnologias digitais.

22 Joseé ANTONIO GOMEz SEGADE, El secreto industrial (know-how) — concepto y protection, Madrid, Editorial
Tecnos, 1974, p. 45.

23 Na doutrina nacional, JoAo PAULO REMEDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, volume II —
Obtengdes Vegetais. Conhecimentos Tradicionais. Sinais Distintivos. Bioinformética e Bases de Dados. Direito
da Concorréncia, Coimbra, Almedina, 2007, p. 481.

24 NUNO SousA E SILVA, “Um retrato do regime portugués dos segredos de negécio”, Revista da Ordem dos
Advogados, ano 75, I/1I, janeiro/junho 2015, p. 243.

25 Luis CouTo GONGALVES, Manual de Direito Industrial, 8.2 edigdo, Coimbra, Almedina, 2019, p. 408.
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O segundo, tradicionalmente mais frequente, integra uma hipdtese de parasitismo
econdmico, entendido como um aproveitamento do esforco realizado por outro profissional,
que beneficia do sucesso comercial das iniciativas de outrem, sem assungdo de risco préprio
nem necessidade de incorrer nas respetivas despesas2®, Para efeitos do enquadramento da
conduta no artigo 314.° do CPI, é suficiente a ilicitude de um dos atos, pelo que o problema
comeca por se suscitar a propodsito da aquisicdo dos segredos comerciais. Se a aquisigdo ndo
traduzir o exercicio normal da atividade do agente, fica inquinada a posterior divulgacdo ou
utilizacdo. Acresce que ao transpor a Diretiva, o legislador afastou a critica a redacdo do
anterior artigo 318.° do CPI de 2003, que sugeria o caracter exemplificativo dos atos de
violacdo de segredos comerciais (“nomeadamente, a divulgacdo, a aquisicdo ou a

utilizagdo”)?’.

Nos termos do n.° 1 do referido artigo 314.° relativo a aquisicdo, “constitui ato ilicito a
obtengdo de um segredo comercial, sem o consentimento do respetivo titular, sempre que
esse ato resulte: a) do acesso, da apropriacdo ou da copia ndo autorizada de documentos,
objetos, materiais, substdncias ou ficheiros eletrénicos, que estejam legalmente sob o
controlo do titular do segredo comercial e que contenham este segredo ou a partir dos quais
o mesmo seja dedutivel; b) de outra conduta que, nas circunstancias especificas em que
ocorre, seja considerada contraria as praticas comerciais honestas”. Para efeitos da licitude

da aquisicdo, esta clausula geral foi consagrada no artigo 315.° alinea e) do CPI.

O exemplo paradigmatico de aquisicdo ilicita de segredo comercial, por ndo traduzir o
exercicio normal da atividade do agente, coincide com a espionagem industrial, que fica
abrangida pela hipotese concreta enunciada na alinea a). Trata-se de uma pratica
censuravel, especialmente vocacionada para a obtencdo de informacdao de um concorrente
com recurso a diversos meios, como se verificou historicamente com a entrada em
instalagdes alheias sob identidade falsa. No entanto, a generalizacdo dos meios digitais veio
facilitar a aquisicdo dos segredos comerciais, que deixaram de estar guardados apenas em

suporte fisico?8.

Para além desta hipétese concreta, o legislador previu na alinea b) uma clausula geral de
conteudo valorativo, adotando como critério normativo as praticas comerciais honestas, cuja
concretizacdo vai depender do Tribunal de Justica da Unido Europeia. Ora, a semelhanca do
que se verifica na disciplina da concorréncia desleal consagrada atualmente no artigo 311.°
do CPI, a clausula geral é a norma estruturante do regime juridico dos segredos comerciais,
na medida em que permite dar resposta as lacunas do sistema, bem como integrar a

evolucdo da doutrina e da jurisprudéncia. Atento o caracter difuso e mutavel dos

26 Desenvolvidamente, ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, Parasitismo econdmico e direito, Coimbra, Almedina,
2009, p. 59.

27 JORGE PATRiciO PAUL, “Breve analise do regime da concorréncia desleal no novo Cdédigo da Propriedade
Industrial”, cit., p. 340.

28 DAVID S. ALMELING, “Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important”, Berkeley Technology Law
Journal, volume 27, n.© 2, 2012, pp. 1098-1101.
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comportamentos de mercado, esta flexibilidade tem sido determinante da relevancia da

concorréncia desleal num contexto econdmico, social e tecnoldgico em constante evolugao?.

O problema reside agora na integragdo das praticas comerciais honestas, que traduzem um
critério corporativo correspondente a moral vigente no trafego comercial e equivalente aos
“usos honestos”. Em sede de concorréncia desleal, o critério normativo tem sido entendido
predominantemente num sentido deontoldgico, de acordo com a moral empresarial enquanto
patrimonio ético do sector de atividade com as suas especificidades préoprias. Face ao
ordenamento juridico nacional, esta orientagdo encontra-se consagrada no parecer da
Procuradoria-Geral da Republica n.© 17/57, de 30 de maio de 1957, que reconheceu
constituirem atos de concorréncia desleal os que sdo “repudiados pela consciéncia normal
dos comerciantes”. Veio a ser seguida pela generalidade dos autores e dos tribunais
nacionais que ao identificar a honestidade prevista nos sucessivos CPI com a existéncia de
um conteudo ético, qualifica como concorréncia desleal a atuagdo contraria a “consciéncia
ética do empresario médio”3°. Face a inadequacdo de um critério estritamente corporativo, a
moral publica corrente poderia funcionar como cldusula de salvaguarda. O que ndo parece
aceitavel, no regime juridico dos segredos comerciais, é a correspondéncia entre as praticas
comerciais honestas e a mera generalizacdo da conduta no sector de atividade, resultante de

uma concegao puramente fenomenoldgica.

A transicdo para o modelo social de concorréncia desleal em alguns ordenamentos juridicos
obrigou a superar a abordagem corporativa do critério normativo, passando a adotar uma
valoragdo objetiva dos atos praticados no mercado, com recurso ao principio geral de boa fé
ou ao prejuizo substancial dos interesses protegidos3!. Também em Portugal, ndo obstante a
alusdo as “normas e usos honestos” na cldusula geral, o STJ invocou o principio geral de boa
fé no acorddo de 12 de fevereiro de 2008 (processo n.° 07A4618) e no acdérddo de 17 de
junho de 2010 (processo n.° 806/03.TBMGR.C1.51) e a protecdo das legitimas expectativas
dos agentes econdmicos envolvidos no mercado, no acérddo de 7 de maio de 2015 (processo
n.° 2443/09.5TBCLD.L1.S1)32, Esta orientacdo inspira-se na clausula geral prevista na
Diretiva 2005/29/CE sobre Praticas Comerciais Desleais, que concretiza a diligéncia
profissional através da pratica de mercado honesta e/ou do principio geral de boa fé. No
quadro dos segredos comerciais, o legislador europeu adotou um critério corporativo,
demonstrando que o regime juridico visa sobretudo a tutela dos agentes econdémicos, em
detrimento dos consumidores. Porém, na sequéncia da referida orientacdo jurisprudencial,

ndo parece estar inviabilizado o recurso ao principio geral de boa fé, enquanto regra de

29 ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, A tutela da lealdade nas relagbes de mercado..., cit., p. 324.

30 Entre outros, ANTONIO FERRER CORREIA e VASCO LOBO XAVIER, “Efeito externo das obrigagGes; abuso do direito,
concorréncia desleal (a proposito de uma hipdtese tipica)”, Revista de Direito e Economia, ano V, n.° 1,
janeiro/junho 1979, p. 15. Na jurisprudéncia, o acérddo do TRL de 17 de fevereiro de 2011 (processo n.°
1210/07.5TYLSB). Aludindo a “ética comercial”, os acorddos do ST] de 15 de marco de 2005 (processo n.°
05A196) e de 20 de junho de 2006 (processo n.° 05A1454).

31 Face aos ordenamentos juridicos alemao e espanhol, FELIPE PALAU RAMIREZ, “La proyectada legislacion alemana
contra la competencia desleal y su valoracion a partir de la legislacion espafiola”, Estudios sobre Consumo, ano
XVII, n.° 67, 2003, p. 39.

32 ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, “A Concorréncia Desleal a luz da jurisprudéncia do Supremo Tribunal de
Justiga: revisitando o tema dos interesses protegidos”, RED — Revista Electrénica de Direito, Faculdade de
Direito da Universidade do Porto, n.° 2, 2017, p. 32.
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conduta de conteldo objetivo que expressa a confianca legitima de todos os sujeitos que

participam no mercado.

Segundo o n.° 2 do referido artigo 314.9, “constitui ainda ato ilicito a utilizagdo ou
divulgacdo de um segredo comercial, sem o consentimento do respetivo titular, por pessoa
que preencha uma das seguintes condigdes: a) tenha obtido o segredo comercial
ilegalmente; b) viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de nao
divulgar o segredo comercial; c) viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar
a utilizacdo do segredo comercial”. Assim, de acordo com o que defendia a doutrina
tradicional, a ilicitude da divulgacdo e da utilizacdo estd maioritariamente dependente de
uma aquisicdo ilegal. A relevancia da divulgacdo do segredo comercial é determinada pelo
facto de colocar o recetor em condicbes de utilizar a informacgdo, ficando a sua ilicitude
dependente apenas desta possibilidade e ndo da efetiva utilizacdo33. Neste caso, a prova da
violagdo pode resultar do acesso ao segredo comercial pelo sujeito e das similitudes
relevantes entre as prestacdes oferecidas.

Acresce que nos termos do n.° 3 do referido artigo 314.°, “constitui ainda ato ilicito a
obtengdo, utilizacdo ou divulgacdo de um segredo comercial sempre que uma pessoa, no
momento da obtengdo, utilizacdo ou divulgagao, tivesse ou devesse ter tido conhecimento,
nas circunstancias especificas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido
obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que o estava a utilizar ou divulgar
ilegalmente nos termos do numero anterior”. A norma permite censurar o comportamento do
adquirente indireto de segredos comerciais, suscitando sobretudo o problema da prova do
conhecimento relativo a origem da informacdo. Entre outros indicios relevantes, podem ser

considerados a identidade do transmitente, a natureza ou o preco da informacao.

Importa referir que ao contrario do que resultava da proposta, a versdo final da Diretiva
dispensou o elemento subjetivo (“dolo ou negligéncia grave”), fazendo assentar a ilicitude
dos comportamentos apenas no desvalor do resultado34. A ilicitude ndo depende igualmente
da suscetibilidade de causar dano ao titular do segredo comercial3>. Por fim, o consentimento
do titular determina a exclusdo da ilicitude, em conformidade com o disposto genericamente

no artigo 340.° do Cédigo Civil.

3.3. Licitude da aquisicao

De acordo com o artigo 315.2 do CPI, “a obtencdo de um segredo comercial constitui um ato
licito quando resulte de: a) descoberta ou criagdo independente; b) observacdo, estudo,
desmontagem ou teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao publico ou

33 EDUARDO GALAN CORONA, “Supuestos de competencia desleal por violacion de secretos”, cit., p. 97.

34 TANYA APLIN, “A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive”, King's College London Law
School, Legal Studies Research Paper Series, n.© 2014, 25, p. 16.

35 Contra, AMERICO DA SILVA CARVALHO, Ilicito concorrencial e dano, cit., p. 157.
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que esteja legalmente na posse do adquirente da informacdo, ndo estando este sujeito a
qualquer dever legalmente valido de limitar a obtencdo do segredo comercial; c) exercicio do
direito dos trabalhadores, ou dos seus representantes, a informagles e consultas em
conformidade com as praticas nacionais ou com a lei; d) imposicdo ou permissdo que resulte
da lei; e) outra pratica que, nas circunstancias especificas em que ocorre, esteja em
conformidade com as praticas comerciais honestas”. Ou seja, ndo obstante a referéncia a
“aquisicao, utilizacdo e divulgacao licitas de segredos comerciais” na epigrafe e ao contrario
do que resulta da Diretiva, o legislador nacional regula apenas a licitude da aquisicdo. Desta
forma, ndo prevé a possibilidade de a utilizacdo e divulgacdo serem licitas quando resultem

de imposicdao ou permissao da lei, como decorre do n.° 2 do artigo 3.° da Diretiva.

Num mercado concorrencial, releva especialmente a desmontagem conceptual do produto ou
engenharia inversa (reverse engineering). A licitude desta forma de aquisicdao dos segredos
comerciais resulta também de um critério de racionalidade econdémica, na medida em que
potencia o desenvolvimento do produto, de forma auténoma e com uma poupanca
significativa de custos36. Dado que a engenharia inversa pode condicionar as vantagens do
agente econdmico que disponibilizou precursoramente o produto no mercado, subsiste a
possibilidade de qualificar os atos praticados pelo infrator como aproveitamento parasitario
dos investimentos ou da reputacdo, para os efeitos da alinea c) do n.° 1 do artigo 311.9 do
CPI. Como resulta do considerando 17 da Diretiva, ndo obstante a admissibilidade da
engenharia inversa, “criadores e inovadores podem ser vitimas de praticas como cdpias
parasitarias ou imitacdes disfarcadas que exploram gratuitamente a sua reputacdo e os seus

esforcos de inovacgdo”, devendo ficar abrangidos pela disciplina da concorréncia desleal.

A licitude da aquisicao dos segredos comerciais determina tendencialmente a licitude da sua
divulgagdo ou utilizagdo. No entanto, ainda que a obtengcdo da informagdo resulte do
exercicio normal da atividade do agente, a divulgacdo ou utilizacdo podem ser contrarias as
praticas comerciais honestas. O problema suscita-se, por exemplo, a propédsito das
negociacdes entre empresas no quadro de uma fusdo ou de um contrato de franquia. Atento
o risco assumido pelas partes nas negociagdes, alguns autores entendem que a divulgagao
ou utilizagdo de segredos comerciais sdo geralmente licitas3’. Contudo, na generalidade

destes casos tende a subsistir uma desconformidade com a clausula geral.

3.4. O caso especial dos trabalhadores

De acordo com o disposto no artigo 1.9 n.© 3 da Diretiva dos Segredos Comerciais, a
protecdo ndo pode limitar a mobilidade dos trabalhadores, nomeadamente, ndo pode
proporcionar fundamento para “a) limitar a utilizacdo pelos trabalhadores de informacdes

que ndo constituam um segredo comercial (...); b) limitar a utilizacdo pelos trabalhadores da

36 JostE MASSAGUER FUENTES, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, Civitas, 1999, p. 385.
37 JosE DE OLIVEIRA ASCENSAO, Concorréncia Desleal, Coimbra, Almedina, 2002, p. 476.
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experiéncia e das competéncias adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu
trabalho; c) impor aos trabalhadores restricdes adicionais nos seus contratos de trabalho

|II

para além das previstas no direito da Unido ou no direito nacional”. Esta preocupagdo nao foi
expressamente transposta para o ordenamento juridico nacional. Mas a protecdo dos
trabalhadores — relevante sobretudo apds a cessacdo da relagdo laboral — decorre do
proprio conceito de segredos comerciais enunciado no artigo 313.°2 n.° 1 do CPI e da licitude
da aquisicdo realizada em conformidade com as praticas comerciais honestas prevista na

alinea e) do artigo 315.° do CPI.

Associada ao risco das tecnologias digitais, a mobilidade dos trabalhadores que caracteriza
as relacbes laborais no século XXI determina a importancia pratica da abordagem dos
segredos de negdcios como restrigdo da liberdade de trabalho, fundada axiologicamente nos
artigos 47.0 e 58.° da Constituicdo da Republica Portuguesa, que consagram respetivamente
a liberdade de escolha de profissao e o direito ao trabalho. Quando deixam de estar
vinculados pelos deveres contratuais de lealdade decorrentes do artigo 128.° n.° 1 alinea f)
do Cdodigo do Trabalho ou da celebracdo de um pacto de ndo concorréncia com o
empregador, os trabalhadores devem poder exercer livremente qualquer atividade

profissional, por conta prépria ou alheia.

Neste sentido, como resulta do considerando 14 da Diretiva, excluem-se do conceito de
segredos comerciais as informacsdes triviais, a experiéncia e as competéncias adquiridas
pelos trabalhadores no exercicio das suas fungdes, que podem continuar a ser utilizadas apos
a cessacdo da relagdo laboral. Também designadas skill and knowledge, as informacgdes
imprescindiveis ao exercicio da profissdo, tendem a ser naturalmente memorizadas pelos
trabalhadores38. Segundo as circunstancias do caso concreto, este critério de inevitabilidade

determina a licitude da aquisicdo dos segredos comerciais do empregador.

Pelo contrario, uma das hipoteses mais frequentes de aquisicdo ilicita dos segredos
comerciais coincide com os trabalhadores que no momento da cessacdo da relagdao laboral
levam consigo o suporte material da informacdo do anterior empregador3®. Este modo de
aquisicdo, especialmente relevante face as listas de clientes, inquina a posterior utilizagdo da
informacdo no exercicio de atividade por conta prépria. No acérddo de 10 de setembro de
2009 (processo n.° 359/09.4YFLSB), o STJ considerou que a utilizagdo de ficheiros do
anterior empregador, para efeitos dos contactos publicitarios estabelecidos com os seus
clientes, configura um desvio de clientela ilicito. Ainda que ndo estivessem impedidos de
contactar os referidos clientes, os trabalhadores ndo podiam ter recorrido, para o efeito, aos
ficheiros do anterior empregador. Assim, “a repressdo da concorréncia desleal condena o
meio (a deslealdade) ndo o fim (o desvio da clientela) pelo que a ilicitude radica-se na
deslealdade e ndo em qualquer direito especifico”.

38 Desenvolvidamente, AUREA SuRoL LUCEA, El secreto empresarial: un estudo del articulo 13 de la Ley de
Competencia Desleal, Madrid, Civitas, 2009, p. 264.

39 FERNANDO MARTINEZ SANz (coordenagdo), Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal, Editorial
Madrid, Tecnos, 2009, pp. 226-230.
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No exercicio de atividade por conta alheia, a aquisicdo dos segredos comerciais pelo
trabalhador, seguida de divulgacdo ao novo empregador, determina igualmente a
qualificacdo deste como adquirente indireto, nos termos do artigo 314.° n.° 3 do CPI. Ou
seja, tanto o trabalhador como o novo empregador sdao considerados infratores para os

efeitos da aplicacdo dos mecanismos sancionatorios.

Em suma, enquanto os deveres contratuais de lealdade tutelam especialmente o
empregador, apos a cessacao da relacdo laboral, a protecdo dos segredos comerciais passa a
depender da ponderacdo dos varios interesses em conflito, de acordo com o principio da
proporcionalidade. Considerando a dimensdo valorativa deste regime juridico, bem como a
garantia constitucional da liberdade de trabalho, importa atender sobretudo a forma de
aquisicdo da informacdo, as funcGes desempenhadas e a duragdao do contrato de trabalho no

caso concreto“°,

4. Mecanismos sancionatérios da violacao de segredos comerciais

4.1. Tutela contraordenacional

A tutela contraordenacional contra a aquisicdo, utilizacdo ou divulgacao ilegais de segredos
comerciais ndo resulta da Diretiva mas surge na sequéncia da descriminalizacdo da disciplina
da concorréncia desleal no CPI de 2003, enquanto instrumento de ordenacdo dos
comportamentos de mercado. De facto, dificilmente se verifica nesta matéria o principio da
intervencdo minima do Direito Penal, pelo que a agora consagrada tutela contraordenacional
reflete @ menor densidade axiolégica dos bens juridicos protegidos, assegurando ainda a

dimensdo complementar de interesse publico.

Segundo o artigo 331.° do CPI, o infrator “é punido com coima de € 5 000 a € 100 000, caso
se trate de pessoa coletiva, e de € 1000 a € 30 000, caso se trate de pessoa singular”. Fica
abrangido pela norma quem “a) obtiver segredo comercial que esteja legalmente sob o
controlo do seu titular, por ato que resulte do acesso ou apropriacdo nao autorizados de
qualquer suporte que contenha esse segredo, ou a partir do qual seja possivel inferi-lo, ou
por meio de conduta contraria as praticas comerciais honestas; b) utilizar ou divulgar
segredo comercial, tendo obtido esse segredo ilegalmente ou com violagdo de um acordo de
confidencialidade ou de qualquer outro dever de ndao o divulgar; c) utilizar ou divulgar
segredo comercial com violacdo de um dever contratual ou de qualquer outro dever de
limitar a utilizacdo do segredo comercial; d) obtiver, utilizar ou divulgar segredo comercial,
com conhecimento ou com o dever de conhecer, nas circunstancias especificas em que se
encontrava, que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra

pessoa que o estava a utilizar ou divulgar ilegalmente nos termos da alinea b) e da alinea

40 ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, “A protecgdo dos segredos de negdcios num contexto de mobilidade dos
trabalhadores”, AA.VV., Atas do IX Congresso Internacional de Ciéncias Juridico-Empresariais, Leiria, Instituto
Politécnico de Leiria, 2017, p. 181.
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anterior; e) fabricar, oferecer para venda, colocar no mercado, importar, exportar ou
armazenar para esses fins produtos, com conhecimento ou com dever de conhecer, nas
circunstancias especificas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido utilizado

nas condicles previstas nas alineas b) e c)”.

As hipdteses aqui enunciadas coincidem com o disposto no artigo 314.° relativo a aquisigdo,
divulgagdo ou utilizagdo ilicitas dos segredos comerciais. Dificilmente se compreende a
técnica utilizada pelo legislador, ao contrario do que resulta da conjugacao dos artigos 311.°
e 330.° em sede de concorréncia desleal. A competéncia para a instrucdo dos processos
contraordenacionais continua a pertencer a Autoridade de Seguranga Alimentar e Econdmica
e a competéncia para a decisdao final e aplicacdo das coimas e sangdes acessoérias ao
conselho diretivo do INPI, segundo o disposto respetivamente nos artigos 362.° e 363.° do
CPI.

Acresce que o aumento dos montantes legais das coimas face ao anterior diploma constituiu
uma reivindicacdo da doutrina nacional, necessaria para desincentivar a violagdo de segredos
comerciais*!. No direito comparado, o § 17 da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
alemd consagra a tutela penal da violagdo de segredos comerciais, atenta a sua relevancia
socioecondmica*?. Os artigos 278.° e 279.° do Cddigo Penal espanhol e o artigo 623.° do
Cddigo Penal italiano visam igualmente a violagdo de segredos comerciais. A criminalizacdo

tem sido ainda adotada nos paises escandinavos.

4.2, Tutela judicial

A tutela judicial contra a aquisicao, utilizacdo ou divulgacao ilegais de segredos comerciais
concretiza o disposto no artigo 6.2 da Diretiva, nos termos do qual as medidas, os
procedimentos e as vias de reparacao “a) devem ser justos e equitativos; b) ndo podem ser
desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicar prazos pouco razoaveis ou
atrasos injustificados; e c) devem ser eficazes e dissuasivos”. O legislador nacional
consagrou um conjunto de instrumentos de tutela que abrange as providéncias cautelares, a

acdo de inibicdo ou cessacdo, as sancbes acessorias e a indemnizagdo do lesado.

Ora, a tutela judicial comega por suscitar o problema do tribunal competente para conhecer
as questdes relativas a violacdo de segredos comerciais. Este problema estava
tradicionalmente dependente da relagdo entre a concorréncia desleal e a propriedade
industrial, na medida em que a alinea f) do artigo 89.° da anterior Lei de Organizagdo e
Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.° 3/99, de 13 de janeiro, fazia

incidir a competéncia dos Tribunais de Comércio sobre “as acbes de declaracdo em que a

41 JoRGE PATRicIO PAUL, “Breve andlise do regime da concorréncia desleal no novo Cddigo da Propriedade
Industrial”, cit., p. 340.

42 Por todos, HELMUT KOHLER e JOACHIM BORNKAMM, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 31.2 edigdo,
Munique, Verlag C.H. Beck, 2013, p. 1502.

30

RED

REVISTA
ELECTRONICA
DE DIREITO

X
m
S
0
4
>
m
—
m
0
=
o
[e}
=
=1
0
>
o
m
O
=
x
m
i
5
o
1
o
c
=
I
o
N
o
=
©
1
z
=]
N
—~
<
o
-
-
L
1
=
=3
=
0
o
m
c
o
o
N
X
m
S
0
A
>
x
m
o


http://www.cije.up.pt/REVISTARED

causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no
Cédigo da Propriedade Industrial”. Recusando uma interpretacdo extensiva da norma, a
doutrina maioritaria excluia a matéria relativa a concorréncia desleal do referido ambito de
competéncia especializada*3. E, atenta a autonomia face a propriedade industrial, a
jurisprudéncia decidiu também maioritariamente que, salvo para efeitos da impugnagdo
judicial da decisdao do INPI em sede contraordenacional, os tribunais comuns seriam
competentes para as acgdes de concorréncia desleal, onde se incluiam os segredos de

negocios*4,

Ao criar o Tribunal da Propriedade Intelectual, o legislador alargou a sua competéncia as
“acdes em que a causa de pedir verse sobre a pratica de atos de concorréncia desleal em
matéria de propriedade industrial”, nos ternos do artigo 89.°-A alinea j) entretanto aditado
pela Lei n.° 46/2011, de 24 de junho. Ou seja, como resulta do acérdao do TRL de 26 de
setembro de 2013 (processo n.° 4913/13.1TBOER), importa agora distinguir “entre atos de
concorréncia desleal em matéria de propriedade industrial e atos de concorréncia desleal
sem ser em matéria de propriedade industrial, reservando apenas para as agées em que a
causa de pedir verse sobre atos da primeira categoria, a competéncia do Tribunal da
Propriedade Intelectual”.

A mesma solucdo foi posteriormente adotada no artigo 111.° n.° 1 alineas b) e j) da Lei da
Organizagdo do Sistema Judiciario, aprovada pela Lei n.° 62/2013, de 26 de agosto, que
atribuem ao Tribunal da Propriedade Intelectual competéncia para conhecer das questdes
relativas a “acdes em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer
das modalidades previstas na lei” e “agbes em que a causa de pedir verse sobre a pratica de
atos de concorréncia desleal em matéria de propriedade industrial”. Com a entrada em vigor
do novo CPI, esta norma passou a ter a seguinte redacao: “acdes em que a causa de pedir
verse sobre a pratica de atos de concorréncia desleal ou de infracdo de segredos comerciais
em matéria de propriedade industrial”. Ora, considerando que os segredos de negodcios
traduzem uma forma de protecdo das informacGes relevantes no exercicio de uma atividade
econdmica, sobretudo para as pequenas e médias empresas, utilizada quase sempre em
alternativa aos direitos privativos, a competéncia para conhecer estas questdes recai

maioritariamente nos tribunais comuns, o que pode fazer perigar a tutela efetiva.

Acresce que na sequéncia da transposicdo da Diretiva, o legislador nacional introduziu o
artigo 352.9 do CPI, relativo a preservacdo da confidencialidade dos segredos comerciais em

processos judiciais. Assim, “qualquer pessoa que participe em processo judicial ou que tenha

43 Jost LEBRE DE FREITAS, “Incompeténcia do Tribunal de Comércio para as acgBes fundadas em concorréncia
desleal”, Revista da Ordem dos Advogados, ano 65, III, dezembro 2005, p. 763. Contra, defendendo a inclusdo
da disciplina na competéncia dos Tribunais de Comércio, em fungdo de critérios pragmaticos inerentes a
especificidade da matéria, CArRLOS OLAvO, “Competéncia dos Tribunais de Comércio em razdo da matéria.
Anotacdo ao acérddo do Supremo Tribunal de Justica de 6 de Julho de 2004”, Revista da Ordem dos
Advogados, ano 65, I, junho 2005, pp. 109-134; CARLOS OLAVO, “De novo sobre a competéncia do Tribunal de
Comércio para as acgdes fundadas em concorréncia desleal”, Revista da Ordem dos Advogados, ano 65, III,
dezembro 2005, pp. 787-790.

44 Entre outros, acorddo do STJ de 6 de julho de 2004 (processo n.° 04A2303); acérddos do TRL de 20 de maio
de 2010 (processo n.° 701/10-5TVLSB) e de 19 de margo de 2013 (processo 7953/10.9TBALM); acdrddos do
TRP de 16 de junho de 2009 (processo n.° 132/09.0TVPRT) e de 30 de setembro de 2010 (processo n.°
132/10.7TYVNG).
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acesso aos documentos que dele fazem parte, ndo estd autorizada a utilizar ou divulgar
qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial que o tribunal, em resposta a um
pedido devidamente fundamentado da parte interessada, tenha identificado como
confidencial e do qual tenha tomado conhecimento em resultado dessa participagdo ou
acesso” (n.° 1). Entre as medidas que o tribunal pode tomar incluem-se “a) limitacdo do
acesso a documentos que contenham segredos comerciais ou alegados segredos comerciais
e que tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros, na sua totalidade ou em
parte, a um numero restrito de pessoas; b) limitacdo a um numero restrito de pessoas do
acesso a audiéncias, assim como aos respetivos registos e transcricdes, quando existir a
possibilidade de divulgacao de segredos comerciais ou alegados segredos comerciais; c)
disponibilizacdo a pessoas ndo incluidas no nimero restrito a que se referem as alineas
anteriores de uma versao nao confidencial de decisdes judiciais das quais tenham sido

removidas ou ocultadas as passagens que contém os segredos comerciais” (n.° 3).

Determinada pela centralidade que a vertente processual da protecdo dos segredos
comerciais assume na Diretiva, esta norma concretiza o disposto no artigo 164.° do Cédigo
de Processo Civil em matéria de limitacdes a publicidade do processo, nos termos do qual “o
acesso aos autos é limitado nos casos em que a divulgacdo do seu conteldo possa causar
dano a dignidade das pessoas, a intimidade da vida privada ou familiar ou a moral publica,
ou por em causa a eficacia da decisdo a proferir”. Neste elenco taxativo de fundamentos da
limitacdo a publicidade do processo ndo cabe o caracter secreto das informacdes relevantes
no exercicio de uma atividade econdmica, que fica apenas assegurada pela introdugdo do
referido preceito no CPI. No entanto, atenta a sua natureza, a transposicao poderia ter sido
feita em sede de direito processual, como se verifica, designadamente, no ordenamento
juridico belga, onde a Lei de 30 de julho de 2008, relativa a protecdo dos segredos
comerciais, alterou ndo sé o Code de Droit Economique como também o Code Judiciaire. Ou
no ordenamento juridico francés, onde a Lei n.° 2018-670, de 30 de julho de 2008,
introduziu modificacdes no Code de Commerce e, para efeitos das questdes processuais
suscitadas pelos segredos comerciais, no Code de Justice Administrative.

Nos termos do artigo 353.° do CPI, “o prazo de prescricdo no que se refere a violacdo de
segredos comerciais € de 5 anos e comega a correr no momento em que o direito puder ser
exercido”. Como resulta do considerando 23 da Diretiva, este prazo assenta também no
pressuposto de que os titulares dos segredos comerciais exercem o dever de diligéncia

relativamente a preservagdo da sua confidencialidade.

4.2.1. Providéncias cautelares

O artigo 345.2 n.° 1 do CPI prevé que “sempre que haja violacdo ou fundado receio de que
outrem cause lesdo grave e dificilmente reparavel do direito de propriedade industrial ou de

segredo comercial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providéncias

32

RED

REVISTA
ELECTRONICA
DE DIREITO

o
m
S
%)
4
>
m
[
m
0
=
Pl
o
=4
=
0
>
o
m
O
=
=
m
—
3
o

|
o
c
=
T
o
N
o
=
©

|
=
=]
N
~
<

o
r
[N

L

|

=
3
=

0
o
m
c
o
]
3
=
m
S
%)
A
>
)
m
o


http://www.cije.up.pt/REVISTARED

adequadas a: a) inibir qualquer violacdo iminente; ou b) proibir a continuagdo da violacdo”.
Nos termos do n.° 2, estas providéncias cautelares dependem da demonstragdo da
titularidade do direito, bem como da existéncia de uma violagdo, pelo menos iminente.
Segundo o disposto no artigo 2. n.° 2 do Cddigo de Processo Civil, trata-se de
“procedimentos necessarios para acautelar o efeito (til da agdo”, que visam neutralizar os

prejuizos decorrentes da demora normal do processo*®.

Se estiver em causa a violacdao de segredos comerciais, o artigo 354.°9 do CPI manda atender
“nomeadamente e se for caso disso, ao valor do segredo ou outras suas caracteristicas
especificas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do requerido, ao impacto
da utilizacdo ou divulgacéo ilegal, bem como aos interesses legitimos das partes, de terceiros
e do interesse publico e a salvaguarda dos direitos fundamentais”. O referido artigo 345.° é
igualmente aplicavel a concorréncia desleal, de acordo com a remissdo do artigo 311.2 n.0 2,
No entanto, a possibilidade de decretar providéncias cautelares com caracter conservatorio
ou antecipatorio decorria ja do artigo 362.° do Cddigo de Processo Civil, independentemente
de consagracdo expressa. Neste sentido, o artigo 358.° do CPI estabelece a aplicagdo
subsidiaria do Cddigo de Processo Civil a tutela judicial dos segredos comerciais.

Para efeitos das medidas provisorias e cautelares, o legislador europeu consagrou de forma
taxativa no artigo 10.° n.° 1 da Diretiva “a) a cessagao ou, consoante o caso, a proibicdo da
utilizacdo ou divulgacdo do segredo comercial numa base provisoria; b) a proibicdo de
produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infracdo, ou de importar,
exportar ou armazenar mercadorias em infragdo para esses fins; c) a apreensdao ou a
entrega de mercadorias suspeitas de infragdo, incluindo mercadorias importadas, a fim de
evitar a sua entrada ou a sua circulagdo no mercado”. As alineas a) e b) correspondem no
ordenamento juridico nacional as referidas providéncias cautelares. Ja a alinea c) coincide
com o arresto previsto no artigo 346.° do CPI, que abrange a possibilidade de “o tribunal, a
pedido do interessado, ordenar a apreensao dos bens que se suspeite violarem esses direitos
ou segredos, incluindo os bens importados a fim de prevenir a sua entrada ou circulagdo no
mercado, ou dos instrumentos que apenas possam servir para a pratica do ilicito”. Também
a intervencdo aduaneira consagrada no artigo 312.° do CPI constitui um mecanismo de
tutela preventiva dos direitos de propriedade industrial. Assim, “as alfandegas que procedam
a intervencGes aduaneiras retém ou suspendem o desalfandegamento das mercadorias em

que se manifestem indicios de uma infragcdo prevista no presente Codigo”.

O caracter provisorio das providéncias cautelares fica demonstrado pelo artigo 373.2 n.0 1
alinea a) do Cddigo de Processo Civil, que determina a sua caducidade “se o requerente ndo
propuser a acdo da qual a providéncia depende dentro de 30 dias, contados da data em que
Ihe tiver sido notificado o transito em julgado da decisdo”. Ou seja, o requerente deve

intentar a acdo de inibicdo ou cessacao sob pena de caducidade das medidas.

45 Desenvolvidamente, MARCO CARVALHO GONGALVES, Providéncias Cautelares, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 84-
89.
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4.2.2. Agao de inibicao ou cessacao

A tutela judicial contra a violagdo de segredos comerciais coincide sobretudo com a agdo de
inibicdo ou cessacdo, que tém respetivamente natureza preventiva e repressiva. Ao contrario
das providéncias cautelares, de que resulta uma tutela meramente provisdria, esta acdo
constitui, para efeitos processuais, uma acao declarativa de condenacao, para os efeitos do

artigo 10.° n.° 3 alinea b) do Cddigo de Processo Civil.

No artigo 356.° do CPI, com a epigrafe “medidas inibitérias”, o legislador previu que
“estando em causa a violacdo de segredos comerciais, a decisdo judicial pode impor ao
infrator: a) a cessacao ou, consoante o caso, a proibicdo da utilizacdo ou divulgacdao do
segredo comercial; b) a proibicdo de produzir, oferecer, colocar no mercado ou de utilizar
mercadorias em infragdo, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infracao

para aqueles fins”.

A semelhanca do que se verificava j& tradicionalmente em alguns sistemas de direito
comparado no dominio da concorréncia desleal — nomeadamente, o § 8 n.2 1 da Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb alema e o artigo 32.9 n.° 2 da Ley de Competencia
Desleal espanhola — a agdo de inibicdo e a acdo de cessagao sao agora objeto de tratamento
conjunto, que se justifica pela pretensdao comum de proibir definitivamente a violagdo dos
segredos comerciais, ndao obstante serem diversos o0s respetivos pressupostos materiais.
Assim, enquanto no primeiro caso deve ser demonstrado o perigo certo e iminente de inicio
da pratica, no segundo caso pode presumir-se o perigo de continuagdo ou repeticdo da lesdo
face aos comportamentos anteriores. Na medida em que esta acdo de cessacdo depende da
existéncia de atos desleais continuos, ininterruptos ou suscetiveis de reiteragdo futura,

alguns autores atribuem-lhe uma dupla funcdo preventiva e repressiva®®.

Dado que visa afastar as fontes de perigo que traduzem o estado de desconformidade
objetiva, a inibicdo ou cessacdo da conduta nao fica dependente da verificagdo da intengdo
do agente?’. Importa referir, igualmente, a aplicabilidade da sancdao pecuniaria compulséria,
prevista no artigo 829.°-A do Cddigo Civil, aos casos de condenagdo na inibicdo ou cessagdo,
bem como no dominio das providéncias cautelares, segundo o que resulta do artigo 345 n.°
4 do CPI.

4.2.3. Sangoes acessorias

A protecdo dos segredos comerciais através da via contraordenacional ou judicial associa-se
quase sempre a sancbes acessorias, que privam o infrator dos beneficios do ato ilicito e que
o inibem de continuar a exercer a atividade socialmente perigosa. O artigo 317.° do CPI,

46 SoL BACHARACH DE VALERA, “Acciones derivadas de la competencia desleal”, Revista General de Derecho, ano
XLVII, n.° 562/563, julho/agosto 1991, p. 6183.

47 Na doutrina nacional, PAuLA CosTA E SILVA, “Meios de reacgdo civil a concorréncia desleal”, AA.VV.,
Concorréncia desleal, Coimbra, Almedina, 1997, p. 103.
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genericamente aplicavel as infragGes previstas naquele diploma, consagra as seguintes
sangdes acessorias: “a) perda de objetos pertencentes ao agente; b) interdicdo do exercicio
de determinadas atividades ou profissdes; c) privacao do direito de participar em feiras ou

mercados; d) encerramento de estabelecimento; e) publicidade da decisdo condenatéria”.

A propésito da propriedade industrial e dos segredos comerciais, o artigo 348.° consagrou a
possibilidade de a decisdo judicial “"determinar medidas relativas ao destino dos bens em que
se tenha verificado violagdo” (n.° 1). As medidas podem “incluir a destruicdo, a retirada ou a
exclusao definitiva dos circuitos comerciais, sem atribuicdo de qualquer compensacao ao
infrator” (n.© 2), devendo o tribunal “ter em consideracdo os legitimos interesses de
terceiros, em particular dos consumidores” (n.° 3). Estas sangdes acessoérias coincidem com
as medidas corretivas a que alude o artigo 12.° da Diretiva. No entanto, o legislador nacional
nao previu expressamente a possibilidade de o tribunal ordenar que as mercadorias sejam
entregues ao titular do segredo comercial ou a organizagdes de caridade, em alternativa a
destruicdo, de acordo com o principio da proporcionalidade. Ao fazer incidir as medidas
corretivas sobre as mercadorias em infragao, a Diretiva aproxima os segredos comerciais dos
direitos de propriedade industrial, afastando-os da disciplina da concorréncia desleal que se

limita a sancionar uma conduta ilicita*s.

Concretizando a norma geral, o artigo 349.° previu ainda um conjunto de medidas
destinadas a “inibir a continuagdo da infracdo verificada” (n.0 1), entre as quais se
encontram “a) a interdicdo temporaria do exercicio de certas atividades ou profissdes; b) a
privacdo do direito de participar em feiras ou mercados; c) o encerramento temporario ou
definitivo do estabelecimento” (n.© 2). E o artigo 350.° consagrou a possibilidade de o

tribunal ordenar a publicacao da decisao “a pedido do lesado e a expensas do infrator”.

No dominio dos segredos comerciais, o legislador voltou a consagrar as sancles acessorias
no artigo 355.0 e a publicagdo da decisdo no artigo 357.° do CPI, reiterando
desnecessariamente o disposto naquelas normas. Em qualquer caso, de acordo com a
remissdo para o artigo 354.° do CPI, que concretiza ainda o principio da proporcionalidade,
importa atender “nomeadamente e se for caso disso, ao valor do segredo ou outras suas
caracteristicas especificas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do
requerido, ao impacto da utilizagdo ou divulgagdo ilegal, bem como aos interesses legitimos
das partes, de terceiros e do interesse publico e a salvaguarda dos direitos fundamentais”.
Na sequéncia da transposicdo da Diretiva, os tribunais nacionais devem ter
discricionariedade para ponderar a gravidade e o impacto da conduta, também de um ponto
de vista social, evitando a protecdo excessiva dos segredos de negdcios, suscetivel de
entravar o funcionamento do Mercado Interno. Quando o infrator ndo tenha tido
conhecimento nem motivos para ter tido conhecimento da violagdo dos segredos comerciais

e a execucao das medidas lhe cause danos desproporcionados, o artigo 355.°2 n.2 3 do CPI

48 Neste sentido, MANUEL LOPES ROCHA, “Breve nota sobre a Proposta de Directiva relativa a protecgdo do know-
how ndo divulgado e ao segredo comercial”, Revista de Direito Intelectual, n.° 1, 2016, p. 115.
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prevé a possibilidade de o tribunal determinar em alternativa “o pagamento de uma

compensagdo pecuniaria razoavelmente satisfatoria a parte lesada”.

Por fim, importa referir a publicacdo da decisdo como sancdo acessoria, que resulta
igualmente do regime juridico das praticas comerciais desleais previsto no artigo 21.2 n.° 2
alinea d) do DL n.° 57/2008, de 26 de marco, onde cumpre uma finalidade de protecdo dos
destinatarios, sobretudo nos casos de ampla difusdo das mensagens#®. Contrariando o
enquadramento da publicidade da decisdao na proibicdo de penas infamantes prevista no
artigo 25.9 n.° 2 da Constituicdo da Republica Portuguesa, a doutrina tende agora a
reconhecer que nas infracdes antiecondmicas se verifica um “efeito legalmente controlado da
estigmatizacdo”®?. Na verdade, a publicacdo da decisdo parece constituir uma sangdo
adequada dos agentes econdémicos infratores, também no regime juridico dos segredos

comerciais.

4.2.4. Indemnizagao

Com as medidas referidas pode ainda cumular-se a condenacgdo do infrator no pagamento de
uma indemnizagao ao lesado, que constitui o instrumento de tutela dos segredos comerciais

mais relevante na pratica.

Assim, nos termos do artigo 347.° do CPI, “"quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente
o direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem, fica obrigado a
indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violagdo”. Na determinagdo do
montante da indemnizacdo, o tribunal atende ao “lucro obtido pelo infrator e aos danos
emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada”, bem como aos “encargos

”

suportados com a protecdo, a investigacdo e a cessagao da conduta lesiva do seu direito
(n.° 2). Atende igualmente aos “danos nao patrimoniais causados pela conduta do infrator”
(n.2 4). Se ndo for possivel determinar o montante do prejuizo efetivamente sofrido pelo
lesado, o tribunal pode fixar a indemnizagdo com recurso a equidade, adotando como limite
minimo as remuneracfes que teriam sido auferidas caso o infrator tivesse solicitado

autorizacao para utilizar os segredos comerciais, acrescidas dos encargos suportados (n.° 5).

Independentemente desta consagracao expressa, a indemnizacdo do lesado resulta do
regime juridico da responsabilidade civil extracontratual, nos termos gerais do artigo 483.°
do Codigo Civil, segundo o qual “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o
direito de outrem ou qualquer disposicao legal destinada a proteger interesses alheios fica
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violagdo”. No caso dos segredos
comerciais, a ilicitude coincide com a violacdo de uma norma de protecdo que visa

diretamente a tutela dos interesses privados do titular da informacdo. Todavia, a

49 ALBERTO BERcOVITZ RODRIGUEZ-CANO, “Procedimientos y sanciones en materia de publicidad desleal”, AA.VV.,
Jornadas de Derecho de la Publicidad, Madrid, Instituto Nacional de Publicidad, 1980, p. 144.
50 JosE DE FARIA COSTA, Direito Penal Econémico, Coimbra, Quarteto, 2003, p. 95.
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consagracdo expressa teve a vantagem de afastar a duvida quanto a indemnizagdo de danos
ndo patrimoniais, concretizando o disposto no artigo 496.° do Cddigo Civil. Tradicionalmente,
uma vez que as pessoas coletivas ndo sofrem reflexos negativos de natureza psicoldgica, os
danos provocados no exercicio de uma atividade mercantil configuram-se apenas como
diminuigdo do volume de negdcios decorrente do desvio de clientela. Mas em sede de
concorréncia desleal, a doutrina e a jurisprudéncia tém reconhecido que os danos ndo

patrimoniais relevam, designadamente, para efeitos da lesdo da reputacdo econdémica®!.

Ora, ao contrario dos mecanismos de prevencdo e cessacdo das condutas lesivas, a
responsabilidade civil ndo se funda na criacdo de um estado de desconformidade objetiva,
exigindo antes a producdo ilicita e culposa de um dano. Para efeitos do preenchimento do
requisito do dolo, o infrator deve ter intengdo de adquirir, utilizar ou divulgar o segredo
comercial, desde que soubesse ou ndo pudesse ignorar que se tratava de informacao
protegida. Ndo é necessario que tenha conhecimento da contrariedade as praticas comerciais
honestas, bastando o dolo na realizacdo do tipo, que corresponde a intengdo de adotar

determinados comportamentos.

Por fim, o lesado deve demonstrar a existéncia de um nexo de causalidade entre a violagdo
dos segredos comerciais € o dano sofrido. O nexo de causalidade traduz uma imputacdo
objetiva e concreta, ndo traduzindo apenas a idoneidade da conduta para produzir
determinado resultado. A prova deste pressuposto assenta tradicionalmente na evolugao do
volume de negodcios ou da quota de mercado do lesado, ndo obstante as dificuldades
resultantes de um critério determinado pelas motivacdes de transacdo dos consumidores
num mercado aberto ao nivel mundial. A estas dificuldades acrescem as que resultam da

verificacdo apenas a longo prazo de alguns efeitos da violacao de segredos comerciais.

5. Consideracoes finais

A aprovagao do novo CPI constituiu uma oportunidade para o legislador nacional
autonomizar a disciplina da concorréncia desleal face a propriedade industrial, em
conformidade com o que se verifica em alguns sistemas de direito comparado. No entanto, a
Diretiva dos Segredos Comerciais suscitou o problema de uma eventual transposicao fora do
quadro da concorréncia desleal. Na verdade, por influéncia norte-americana, o legislador
europeu alargou o ambito de aplicagdo do regime juridico dos segredos comerciais,
dispensando a verificagdo de uma relacdo de concorréncia ou sequer de um ato de

intervengcdo no mercado com fins concorrenciais.

Ndo obstante esta aproximagdo aos direitos de propriedade industrial, o regime juridico dos
segredos comerciais adota ainda como critério normativo as praticas comerciais honestas,

mantendo a dimensdo valorativa caracteristica da concorréncia desleal, cuja flexibilidade é

51 ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM, A tutela da lealdade nas relagbes de mercado..., cit., p. 79.
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determinante num contexto econdmico, social e tecnolégico em constante evolugdo. A
dimensdo valorativa resulta também da preocupacdo transversal com o principio da
proporcionalidade, introduzida pela Diretiva, nomeadamente, no conceito de “mercadoria em
infracdo”, onde o legislador europeu consagrou uma cldusula de relevancia destinada a
prevenir a existéncia de conflitos ou na discricionariedade atribuida aos tribunais nacionais
para ponderacao de um conjunto de interesses, sobretudo nos casos em que importa

garantir a liberdade de trabalho ou outros direitos fundamentais.

Face ao reforco da protegdo ao nivel dos mecanismos sancionatorios, resta saber se o novo
CPI vai contribuir para diminuir a reconhecida impunidade da violacdo de segredos
comerciais em Portugal, assegurando uma protecao mais eficaz das informagdes relevantes

no exercicio de uma atividade econdémica.
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