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A PROPOSTA DE DIRETIVA EUROPEIA CHAMADA
DE CORPORATE SUSTAINABILITY DUE
DILIGENCE (CSDD) E SEUS IMPACTOS NO
DIREITO INDUSTRIAL. ALGUMAS REFLEXOES.!

THE PROPOSED EUROPEAN UNION DIRECTIVE FOR THE
CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE (CSDD) AND
ITS IMPACTS ON INDUSTRIAL LAW. SOME COMMENTS.

Guilherme Vaz Porto Brechbiihler*

Resumo: O artigo analisa a Proposta de Diretiva da Unido eu-
ropeia sobre Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) e seus
reflexos no direito industrial. Busca-se demonstrar que a garantia de
um meio ambiente sustentavel e a protecao aos direitos humanos ja
consagrados exigem uma interpretacao juridica que imponha o dever
de revelacio dos segredos industriais (Know-how) diretamente rela-
cionados aos propdsitos da CSDD. Assim, ao final, propde-se de iure
condendo a criacio de um regime de direito industrial chamado
know-bhow sustentdavel que deverd receber tratamento juridico seme-
lhante ao licenciamento obrigatério de patentes, visando a harmoni-
zar o incentivo aos inventos criados para atender os propoésitos CSDD
sem tornar, contudo, os produtos e servicos europeus excessivamen-
te caros para os destinatarios finais.

Palavras-chave: Direito Industrial. Corporate Sustainability
Due Diligence -CSDD. Dever de revelacio. Segredo Industrial. Know-how
sustentavel.

Abstract: This article aims to analyze the Proposal for a Euro-

1 Artigo recebido em: 26.10.2023 e aceito em: 1.11.2023.
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pean Union Directive for Corporate Sustainability Due Diligence
(CSDD) and its impacts on Industrial Law. The search for a sustaina-
ble environment and the respect for human rights demands a juridic
interpretation regarding the CSDD. Thus, in iure condendo the work
proposes a specific approach for know-hows and industrial and trade
secrets related to the CSDD obtained by the duty of disclosure of this
information, that can be called sustainable know-how. By using a
similar model such as the one already applicable for patents and man-
datory licensing, information can be disseminated without excessive
costs for European goods and services.

Keywords: Industrial Law. Corporate Sustainability Due Dili-
gence -CSDD. Duty of Disclosure. Industrial and Trade Secret. Sus-
tainable Know-how.

Sumdrio: Introducio. 1. Breve contextualiza-
¢do da Proposta de Diretiva CSDD. 2. Paten-
tes, know-how, segredos industriais e o objeto
da CSDD. 3. Um modelo de propriedade in-
dustrial voltado para a CSDD. 3.1. O dever de
revelacio do segredo industrial. 4. Garantir
acesso aos segredos industriais relacionados a
Diretiva CSDD. 4.1. O Know-How. 5. Propos-
ta de Know-bhow sustentdvel. Conclusao.

Introducio.

Em 10 de marco de 2021, o Parlamento Europeu instou a Co-
missao Europeia a atuar no sentido de dar efetividade as orientacoes
e recomendacdes existentes em matéria de direitos humanos e sus-
tentabilidade ambiental, posto que, segundo demonstravam alguns
estudos, o modelo baseado no voluntarismo (softlaw) nio trouxe os
resultados almejados pelos cidadaos europeus.? Assim nasceu a Pro-

2 PARLAMENTO EUROPEU. Dever de diligéncia das empresas e responsabilidade empresa-
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posta Conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de fe-
vereiro de 2022, relativa ao dever de diligéncia das empresas em ma-
téria de sustentabilidade e que altera a Diretiva (UE) 2019/1937%
(COM(2022) 71final).* A wltima versao do Projeto da Diretiva foi pu-
blicada, em 30 de novembro de 2022 (2022/0051(COD) 15024/1/22
REV1),’ tendo esta versio da proposta de diretiva sido aprovada pelo
Parlamento Europeu, em 1° de junho de 2023, com 381 alteracoes
(alteragcoes ao contetido dos considerandos, a redac¢do dos artigos da
proposta e 20s seus anexos).’

A Diretiva CSDD (Corporative Sustainability Due Diligence),
como tem sido denominada, tera como proposito enfrentar, de forma
efetiva e clara, os desafios estabelecidos pelos paises membros que
também sio signatirios do Acordo de Paris, em 2015,” contendo me-

rial. Jornal Oficial da Unido Europeia, Bruxelas, c. 474/11, 10 mar. 2021. Disponivel em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0073&from=EN.
Acesso em: 01 mai. 2023. (doravante “Resolu¢ao do Parlamento”).

3 PARLAMENTO EUROPEU. Diretiva (Ue) 2019/1937 Do Parlamento Europeu e do Conselho.
Jornal Oficial da Unido Europeia, Bruxelas, L 305/17, 23 out. 2019. Trata-se de diretiva desti-
nada a proteciao dos denunciantes de violacdes aos direitos da Unidao. Disponivel em
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en. Aces-
so em: 09 mai. 2023.

4 COMISSAO EUROPEIA. Proposta de diretiva do parlamento europeu e do conselho relativa
ao dever de diligéncia das empresas em matéria de sustentabilidade e que altera a Diretiva
(UE) 2019/1937, 23 de fevereiro de 2022. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/resour-
ce.html?uri=cellar:bcddcead-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF.
Acesso em: 1.5.2023 (Doravante “Proposta Conjunta”).

5 Cf. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/en/pdf (Dora-
vante “Segunda Proposta”).

6 Cf https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_PT.html. Acesso em:
05 jun. 2023. Como o texto aprovado pelo Parlamento Europeu devera ser submetido nova-
mente ao que se denominou chamar de Trilogo (envolvendo além do parlamento, a Comissao
Europeia e o Conselho) acredita-se que até o final de 2023 ter-se-4 a redacao final da Diretiva
CSDD. Em 14 de dezembro de 2023 foi anunciado um acordo no ambito do Trilogo que devera
ser reduzido a termo e refletivo no texto final da diretiva. Cf. https://www.cid-
se.org/pt/2023/12/14/eu-csdd-directive-negotiated-now-the-final-text-must-ensure-access-to-j
ustice/ Acesso em 16 jan. 2024.
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tas de reducio do aquecimento global, desenvolvimento econdmico
sustentdvel e combate as violacdes aos direitos humanos (ji consa-
grados pela Europa em diversos instrumentos internacionais citados
na proposta, juntamente com recomendacdes da OMC e OCDE).

A leitura da Segunda Proposta demonstra claramente que a
ratio essendi é consagrar a tutela juridica impositiva do dever de per-
manentemente® observar os direitos humanos e os cinones do desen-
volvimento sustentavel (art. 4° e 15°) a serem aplicaveis as grandes
empresas europeias e, de igual maneira, a todas as empresas do mun-
do que, mesmo nio constituidas na Uniao Europeia, exercam suas
atividades no territério comunitirio e nele aufiram grandes receitas
(art. 22). Em suma: transformar soft law em Law).’

Para o cumprimento do referido dever de conduta em regime
permanente, as empresas deverio identificar em sua cadeia produtiva
os efeitos negativos aos direitos humanos e ao meio ambiente (exis-
tentes e potenciais, cf. art. 5%) e elaborar planos de acao para prevenir
os riscos de efeitos negativos em potencial (art. 62), cessar com 0s
efeitos negativos reais (72) ou explicar como mitigarao estes efeitos
(art. 8°).

Em caso de descumprimento do dever de conduta imposto
pela Proposta Conjunta, as empresas poderdo sofrer sansdes adminis-
trativas (art. 20°) aplicadas por Autoridades de Supervisao (art. 172) e
serao solidariamente responsaveis pelos danos causados por suas fi-
liais ou parceiros comerciais.

Dentre as alteracoes feitas a Segunda Proposta, apenas uma
trata de direito concorrencial. O art.4%, n® 3 prevé que as empresas

7 Cf. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement. Acesso em: 17 mai. 2023.
8 Cf. Pdgina 17, considerando n® 34, da Resolucio do Parlamento.

9 Cf. MARTINS, Maria Inés de Oliveira. Proposta de Diretiva relativa ao dever de diligéncia
das empresas e a responsabilidade empresarial — Os pressupostos da responsabilidade civil.
Direito das Sociedades em Revista, Coimbra, v. 27, Ano 14, p. 47-84, mar. 2022. p. 64.
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ndo serdo obrigadas a revelar seus segredos comercias, na forma de-
finida pela Diretiva (EU) 2016/943, de 8 de junho de 2016," cujo es-
copo € a protecao dos segredos comercias, definidos como informa-
¢coes confidenciais de negbcios e saber-fazer (know-how) nao revela-
dos.

O texto da Proposta Conjunta, em marco de 2021, consignava
apenas que os Estados-Membros deveriam assegurar, para efeitos do
dever de diligéncia, o direito de as empresas partilharem recursos e
informacoes no ambito dos respectivos grupos de empresas “e com
outras entidades juridicas, em conformidade com o direito da concor-
réncia aplicavel” (Cf. art. 42, n® 2).

No presente trabalho trataremos de suscitar algumas questdes
relativas ao Direito Industrial que merecem, em nossa opinido, maior
reflexao do legislador europeu sobre as patentes, know-how e segre-
dos industriais apliciveis ao Corporate Sustainability Due Diligence,

posto que esses direitos industriais ja correspondem a 84% do patri-

monio intangivel de uma sociedade comercial.'!

Assim, serd preciso harmonizar o dever de informar como os
efeitos negativos ao meio ambiente e aos direitos humanos foram
cessados pela empresa sem violar o sistema protetivo aos segredos
comerciais. Disseminar informagoes sobre o cumprimento da CSDD

10 Cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32016L0943&from=SK. Disponivel em: 16 mai. 2023. Esta diretiva ja foi transposta para o
Codigo da Propriedade Industrial portugués, em dezembro de 2018, pelo Decreto Lei n®
110/2018.

11 Vide ROCHA, Manuel Lopes. /n Breve nota sobre a proposta de diretiva a prote¢ao do
know-how nao divulgado e ao segredo comercial. Revista de Direito Intelectual, Coimbra, n.
2016-1, p. 111-118, 2016. p. 12 e ainda SCHALLER, William Lynch. Trade Secret Law: The Role
of Information Governance Professionals. Jobn Marshall Review of Intellectual Property Law,
Chicago, v. 18, n. 1, p. 03-54, 2018. p. 28. HeinOnline. Vide também as pidginas 32 a 34 que o
autor ilustra o problema a ser enfrentado com o caso Google vs Uber, envolvendo um funcio-
nario (Sr. Levandowski) que deixou a Google e levou projetos relacionados aos carros condu-
zidos por inteligéncia artificial. Isso para mostrar que os trade secrets podem representar sig-

nificativo patriménio de uma empresa e necessita de protecao juridica adequada.
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¢ medida que se impde, mas sem jamais desestimular a atividade cria-
tiva.

1. Breve contextualizacio da Proposta de Diretiva CSDD.

A Diretiva CSDD tem como objeto criar para empresas (e Es-
tados-Membros) um dever de conduta de permanente cumprimento
da devida diligéncia em questdes relacionadas aos impactos negati-
vos de sua cadeia de atividades (a) ao meio ambiente sustentavel e
(b) aos direitos humanos (art. 12).'?

A norma é direcionada para empresas com sede na unido eu-
ropeia com mais de 500 trabalhadores ou com faturamento liquido
anual superior a 150 milhoes de euros (art. 22, n® 1, a ) ou empresas
constituidas em paises terceiros, mas que obtenham faturamento li-
quido anual em territério europeu superior a 150 milhoes de euros
(art. 22, n° 2, a ).

Para o cumprimento do dever de diligéncia, previsto no art.
4°, as empresas deverao observar seis obrigacoes permanentes esta-
belecidas pela norma: (1) inserir o dever de diligencia em suas politi-
cas empresariais (art. 59), (2) identificar os efeitos negativos reais e
potenciais (art. 62 e 62 a), (3) tomar medidas preventivas dos efeitos
negativos potenciais (art. 79); (4) cessar os efeitos negativos reais ou
mitiga-los caso nao seja possivel sua cessacio (art. 82); (5) manter um

12 Cf. ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Dever de Diligéncia das empresas e responsabilida-
de civil (A prop6sito do projeto de Diretiva do Parlamento Europeu de 10/3/2021). Direito das
Sociedades em Revista, Coimbra, v. 27, ano 14, p. 13-24, 2022; DIAS, Rui P. CSDD (Corporate
Sustainability Due Diligence) e Direito Internacional Privado na Proposta da Diretiva, 23 de
fevereiro de 2022. Disponivel em https://doi.org/10.21814/uminho.ed.105.24. Acesso em: 09
jul. 2023.

13 Vide ainda o art. 2°, 1, b e 2, b pois a proposta da diretiva se aplica as empresas com
faturamento liquido anual abaixo dos 150 milhoes de euros, mas que preencham determinadas

condicoes.
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canal de dentncias sobre os efeitos negativos (art. 9°) e, (6) comuni-
g) 14

car 2 autoridade de Supervisdo (art. 11

A proposta de Diretiva CSDD também alterard a Diretiva (EU)
2019/1937, normativa de protecio aos denunciantes. Aqui cabe o
destaque ao considerando n® 17 da referida diretiva, que ressalta a
relevancia da protecio aos denunciantes como reforco a aplicacao do
direito da concorréncia na Unido e “para salvaguardar o funciona-
mento eficiente dos mercados na Unido, permitir a existéncia de
condic¢des equitativas para as empresas € proporcionar beneficios aos
consumidores” (italicos sa0 nossos).

Ou seja, permanecem intactas as instituicoes guardias da livre
concorréncia, bem como o sistema de protecio a propriedade indus-
trial. O que a proposta de Diretiva CSDD trouxe, por sua vez, foi a
necessidade de estruturacio de um sistema garantidor da sustentabi-
lidade corporativa, que se instrumentaliza através de uma Autoridade
de Supervisao, com poderes para aplicar san¢des administrativas as
empresas que nao cumprirem a CSDD."

A tarefa de interagir com as partes interessadas e identificar os
efeitos negativos em toda a cadeia de atividades das empresas abran-
gidas esta consagrada desde a primeira versido da proposta: “In order
to conduct meaningful human rights enviromental due diligence,
companies should consult with stakeholders throughout the process

of carrying out the due diligence actions”.'®

Desse modo, para o cumprimento do dever de conduta esta-
belecido pela CSDD, as empresas deverdo manter canais abertos de
comunicacio com todos os interessados (trabalhadores, sindicatos,

14 Cf. Considerando 27 da Segunda Proposta.

15 Cf. Art. 172 que delega a cada um dos estados-membros a criacao da Autoridade de Super-
visao. O art. 182 define os poderes e atribuicdbes da Autoridade de Supervisio e o art. 20°

estabelece as sancoes que poderao ser aplicadas.

16 Cf. Considerando (26 a ) da Segunda Proposta.
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consumidores) e comunidades envolvidas que sofram influéncia de
sua cadeia de atividades (e.g. sociedade civil e grupos indigenas)."’

As empresas europeias passario, portanto, a ter claro conhe-
cimento de efeitos negativos ao meio ambiente e aos direitos huma-
nos e deverdo, em razao de sua ciéncia, buscar solu¢cdes ou métodos
para cessa¢ao ou mitigacao dos referidos efeitos. Tanto na tarefa de
identificacao, quanto na cessacao e mitigacao dos efeitos negativos, a
empresas contardo com a contribuicao das comunidades afetadas.

Caso a interacdo entre empresas e stakebolders seja bem suce-
dida, haveri, certamente, a criacao de formas inovadoras de cessacao
dos efeitos negativos identificados que, por sua vez, deverdo chegar
ao conhecimento das Autoridades de Supervisao, por forca do art.
11°.

2. Patentes, know-how, segredos industriais e o objeto da CSDD.

A relevancia dos direitos de propriedade intelectual para o de-
senvolvimento econdmico e social carece de maiores explicacoes. O
engenho humano, desde a invencio da roda e da técnica para mode-
lar pedras e produzir utensilios de caca, € a caracteristica marcante da
sua espécie. A capacidade inventiva faz parte do patrimdnio e da his-
toria da humanidade.'

As boas ideias tendem a ser imitadas e € justamente essa incli-
na¢ao natural do ser humano que permitiu o aprendizado de regras

17 Ibidem: “The possibly affected groups or communities could mean, for example, indigenous

people as protected under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”.

18 Cf. GONCALVES, Luis Couto. Manual de Direito Industrial — Propriedade Industrial e con-
corréncia desleal, Coimbra: Ed. Almedina,, 2019. p. 39; MARQUES, Joao Paulo Remédio. Sao
os direitos de propriedade industrial uteis para a nossa saide? A articulacao entre o direito de
patente e a regulacio farmacéutica perante as epidemias e as pandemias. Revista de Direito
Intelectual, Coimbra, n.2020-1I, p. 121-158, 2020. p. 123. Cf. também RIPERT, Georges. Aspects
Juridiques du Capitalisme Moderne, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris: Li-
brairie Générale de Droit et de Jurisprudence , 1946. p. 338.
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basicas de convivéncia social', vocabulario, o conhecimento sobre
plantas comestiveis, a coc¢ao, a vestimenta e os ritmos musicais de
cada localidade e regido, que, de forma ampla, podem ser denomina-
dos de patrimoénio cultural (e.g. o art. 78° da Constituicao Portugue-
sa). %

O direito industrial propriamente dito, nasceu no século XIX
como consequéncia inevitavel, sob o ponto de vista econdmico, dos
principios da liberdade de iniciativa e propriedade privada (valores
da revolucio francesa) e da producio em massa (resultante da revo-
lu¢do industrial).?! O avanco econdmico e social exigiu que a capaci-
dade criativa fosse devidamente incentivada como forma de garantir
a geracao de riquezas e melhores condi¢oes de vida aos seres huma-
nos. A forma encontrada para incentivar a atividade criativa foi tutelar
o invento e restringir a tendéncia natural para a imitacio de modo a
permitir a aplicacio ampla da inovac¢ido e recompensar seu inventor.

Sabe-se, contudo, que a complexidade das interrelacdes entre
industrias juntamente com a crescente interdisciplinaridade no meio
cientifico produz, como bem adverte o Professor Remédio Marques,
situacdes nas quais a um determinado produto podem incidir tantos
direitos de patente, desenhos ou modelos, modelos de utilidade e to-
pografias de produtos semicondutores®** que o resultado final conta
com um elevado custo de transa¢io. Assim, corre-se o risco de a pa-
tente passar a nao mais produzir o efeito para o qual foi criada, qual
seja, o de estimular o progresso cientifico.

19 SILVA, Pedro Souza e. Direito Industrial No¢oes Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora,
2011. p. 9.

20 Cf. MIRANDA, Jorge. Constituicdo Portuguesa Anotada, Coord. Jorge Miranda e Rui Medei-
ros, 22 edi¢do revista, actualizada e ampliada. Coimbra: Ed. Coimbra, Coimbra, 2010. p.1440 e
1441.

21 GONCALVES, Luis Couto, Op. Cit., p. 19.

22 Cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Enquadramento da problematica do Direito de Proprie-
dade Industrial (dos direitos do homem aos acordos do comércio livre). Direito Industrial,
Coimbra, v. 82, p. 28-31, 2012. p. 28.
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Como ¢ sabido por todos, as patentes devidamente registradas
no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) ou no IEP (Ins-
tituto Europeu de Patentes)® conferem o direito de exclusividade
(monopdlio) ao seu titular.?* Os inventos podem, no entanto, ser ex-
plorados por terceiros, desde que estes celebrem com os titulares um
contrato de licenciamento® com previsido de pagamento de royalties
como contrapartida.

Quando novos inventos exigem a celebracio de muitos con-
tratos de licenciamento de patentes (art. 1022, n °2 do Cédigo da Pro-
priedade Industrial portugués — “CPI”), torna-se proibitivo o preco
das inovacoes tecnologicas e, assim, a patente passa a obstruir o flu-
xo de informagdes e consequentemente passa a agir de forma contra-
ria 2 sua fun¢io primeva.®

Acreditamos que a CSDD desencadearda um estimulo a criacao
de muitas inovagdes ao enfrentamento dos desafios impostos pelo
desenvolvimento sustentavel. O sobrepreco imposto pelo custo de
licenciamento das novas tecnologias ou know-how (saber-fazer),
acrescido do custo para o cumprimento da Diretiva CSDD, caso as

23 Cf. GONCALVES, Luis Couto. Manual de Direito Industrial — Propriedade Industrial e con-
corréncia desleal. Ed. Almedina: Coimbra, 2019. p. 84-89, sobre a patente europeia sem efeito
unitrio ou com efeito unitirio e sobre o Acordo de criacio do Tribunal Unico de Patentes
(TUP).

24 Cf. SILVA, Pedro Souza e. Direito Industrial No¢oes Fundamentais, Coimbra Editora: Coim-
bra, 2011. p. 16.

25 Para maiores detalhes sobre os contratos de licenciamento cf. MARQUES, Joao Paulo F.
Remédio. Licengas (voluntdrias e obrigatorias) de direitos da propriedade industrial, Ed. Alme-
dina, Coimbra, 2008. p. 21 a 31

26 Cf. MARQUES, Joao Paulo E. Direito Europeu das Patentes e Marcas. Ed. Almedina: Coimbra,
2021. p. 102. No mesmo sentido, vide ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Enquadramento da pro-
blemadtica do Direito de Propriedade Industrial (dos direitos do homem aos acordos do comér-
cio livre). Direito Industrial, Coimbra, v. 8, p. 28-31, 2012 quando alerta para o risco de se criar
tutela ultramerceolégica capaz de romper a necessidade de adequacio e proporcionalidade
aos monopdlios, que por certo tempo sdo atribuidos ao inventor como forma de “recompensas
destinadas a estimular o espirito criador e inovador e, consequentemente, o progresso do co-

nhecimento, da ciéncia e da tecnologia...”
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questoes relacionadas a propriedade industrial nao sejam analisadas
com cautela, resultard em perda de poder de compra dos consumido-
res europeus e perda de competitividade das empresas europeias.

Por hipétese, caso uma inovagao patenteada no Japao consiga
tornar os plasticos um produto biodegradavel, ou, reduza o tempo de
decomposicio do polimero para 30 anos (e nao mais 200 anos),”’
como devera se dar a utilizacdo desta inovagio por todos os agentes
abrangidos pela CSDD?*® Como garantir que as empresas europeias
se valham do referido invento por um preco adequado?

O ambito de aplicacdo da diretiva CSDD incidira (caso o texto
seja mantido) sobre aproximadamente 13.000 empresas europeias e
mais de 4.000 empresas constituidas fora do territorio da Unido.?” Ou
seja, as exigéncias impostas pelas Autoridades de Supervisio e as coi-
mas aplicadas pelo descumprimento dos niveis de diligéncia por elas
determinados fatalmente estarao inseridos nos precos a serem pagos
por centenas de milhares de consumidores finais.

A proposta, como dito anteriormente, prevé a criacio de um
sistema com autoridades de supervisio em cada um dos paises mem-
bros (art. 17°) e uma Rede Europeia de Supervisio, que ficard ao en-
cargo da Comissao Europeia (art. 212). Nao ha, contudo, qualquer re-
feréncia aos direitos de propriedade industrial e nem qual o regime
de urgéncia serd exigido pelas autoridades de supervisao, para que as
empresas europeias apliquem um determinado invento em sua ca-
deia de atividades (sob pena de aplicacio das coimas previstas).

27 Cf. Revista Super Interessante, Ed. Abril, edicao de 18 de abril de 2011, disponivel em
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-plastico-demora-tanto-tempo-para-desa

parecer-na-natureza. Acesso em: 10 jun. 2023.

28 Nao basta conceder a licenca obrigatéria da patente. E importante autorizar o saber fazer
tal como num contrato de locacao deve garantir a fruicio do bem locado. Cf. MARQUES, Joao
Paulo F. Remédio, Op. Cit., p. 89.

29 Cf. notas 62 e 63, pagina 18 da exposi¢ao de motivos da Proposta Conjunta e o Art. 302 (b)

cominado com o Art. 22, 1, (b) e 2, (b), do mesmo documento.

Revista Semestral de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, n. 33, p. 23-50, jul./dez. 2023 33



Imagine-se, para mais um exemplo, que uma empresa euro-
peia “E”, de determinada cadeia produtiva, informe 2 Autoridade de
Supervisio de seu pais sede sobre a cessacio de um efeito negativo
ambiental, ou, um efeito negativo aos direitos humanos verificado em
determinada atividade. Ciente de que outras empresas do mesmo se-
tor produtivo nao conseguiram lograr éxito em cessar o mesmo efeito
negativo, podera a Autoridade de Supervisio, apds ser informada por
“E”, aplicar sanc¢des as demais empresas que atuam na mesma cadeia
produtiva ou determinar o encerramento das atividades causadoras
dos efeitos negativos (permitindo apenas que “E” permaneca em ati-
vidade)? Parece-nos evidente que nio.

Assim, parafraseando Remédio Marques quando, no final de
2020, escrevia sobre o problema das patentes relacionadas ao comba-
te a2 pandemia COVID-19, “O problema estd em criar mecanismos ju-
ridicos que colmatem esta ‘falha do mercado’. Ora, todos sabemos
que essa corre¢do implica a ‘intervencao’ estadual”.?

No caso da CSDD, a lacuna do texto aprovado em 12 de junho
de 2023, devera transferir uma importante tarefa 2 administracio pu-
blica, nomeadamente as Autoridades de Supervisao dos paises-mem-
bros.

A Segunda Proposta deixa claro que as patentes, que versem
sobre a prevencio, cessacao e mitigacio dos efeitos negativos da ati-
vidade econdmica em relacao aos direitos humanos e meio ambiente,
poderiao submeter-se sem maiores novidades aos eventuais procedi-
mentos de emissdo de licengas obrigatérias (somente nos casos em
que o titular da patente nio encontre um modelo economicamente
adequado de licenciamento contratual e crie embaracos a circulacio
dos bens).

O tema nao € novidade e ja foi objeto de andlise quanto a
possibilidade de impor-se restricoes ao agente privado no seu direito

30 MARQUES, Jodo Paulo Remédio. Sdo os direitos de propriedade industrial iiteis para a nossa
satide?, p. 125.
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de propriedade, de maneira a garantir a tutela de determinado inte-
resse social de acesso livre ao patrimdnio cultural e histérico de um
pais.’!

A experiéncia da pandemia COVID-19 testou tanto a doutrina
como a jurisprudéncia a exaustio sobre como sopesar a tutela dos
direitos consagrados aos inventores em receber justa remuneracao
por sua obra e os direitos igualmente consagrados a satude,* direitos
humanos e ambiente sadio.

Em que pese ndo haver dificuldades para as patentes registra-
das de iure condito, a grande questao a ser enfrentada com a aprova-
cao da Diretiva CSDD sera a aplicacao do art.4°, n°3 que prevé que as
empresas ndo serdo obrigadas a revelar seus segredos comercias, na
forma definida pela Diretiva (EU) 2016/943, de 8 de junho de 2016.

Como tratar os segredos industriais que versem sobre efeitos
negativos aos direitos humanos e meio ambiente sustentavel?

A questiao € relevante, pois os segredos industriais muitas ve-
zes sao () embrides de patentes que serdo registradas brevemente e
que para isso precisam ser mantidas em segredo,? (ii) em nio poucas

31 POGG]I, Maria Elena. La circolazione dei beni culturali di proprieta privata. I Contratti del
Commercio dellindustria e del mercato finanziario, Trattato diretto da Francesco Galgano,
Tomo terzo, UTET, Torino, 1995. p. 2217, 2252. Neste trabalho POGGI chama a atenco as
atividades de conservacao de bens particulares que compdem o acervo histéricos e cultural e
a sujeicao ao poder de ingeréncia do Estado na tarefa de fiscalizar a manutencao dos bens
histéricos (cf. p. 2224)

32 Cf. MARQUES, Joao Paulo Remédio. Sao os direitos de propriedade industrial tteis para a
nossa saude? A articulacao entre o direito de patente e a regulacio farmacéutica perante as
epidemias e as pandemias. Revista de Direito Intelectual, Coimbra, n® 2020-11, p. 121-158, 2020.
p. 141-143 sobre a forma de fixacio de preco miximo para medicamentos como forma de
manter, dentre outras coisas, a “sustentabilidade financeira do sistema publico de saide” e
MARQUES, Joao Paulo Remédio. Pandemias e epidemias: reequacionar o regime juridico do
licenciamento obrigatério do direito de patente. Revista de Direito Intelectual, Coimbra, n ©
2021-1I, 139-174, 2021. p. 146-155.

33 VICENTE, Dario Moura. Protecao do know-how, segredo de negdcios e direito intelectual.
Revista de Direito Intelectual, Coimbra, p. 91-124, n ¢ 2018-I1. p. 96.
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vezes sao direitos patenteaveis, mas que o seu titular opta por usar o

invento em regime de segredo,* ou, (iii) informacoes relevantes para

a melhor utilizacio da patente.’>

3. Um modelo de propriedade industrial voltado para a CSDD.

O texto final aprovado pelo Parlamento Europeu, em 1° de
junho de 2023, e que supostamente foi aprovado pela Comissao e o
Conselho europeus, em 14.12.2023, deveria incluir, de iure conden-
do, a0 menos uma remissao para informar sobre uma futura resolu-
¢do que traga parametros mais objetivos sobre o tratamento adequa-
do aos inventos e descobertas especificamente apliciveis a Diretiva
CSDD, posto que € imperioso estabelecer critérios densos capazes de
contribuir na calibracio dos diversos interesses em fric¢ao.*’

34 Cf. DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. A assisténcia técnica nos contratos de
know-how. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, n. [S. 1.], 1995, p. 32 e VICENTE,
Dario Moura. Op. Cit., p. 93, quando cita os exemplos da Coca-Cola, o perfume Chanel n® 5,
Licor de Chartres e o motor de busca do Google.

35 Vide SILVA, Nuno Souza. A nova disciplina dos segredos de negocio: andlise e sugestoes.
Revista de Direito Intelectual, Coimbra, N° 2019- I, p. 49-84, 2019. p. 53 e 54. Cf. ainda MAR-
QUES, Joao Paulo F. Remédio., Op. Cit., p. 89, 90-93, quando afirma que o licenciante de uma
determinada patente deve colocar o bem imaterial ao dispor do licenciado, de modo a que ele
possa gozar. Assim como no contrato de locacao a coisa locada deve assegurar o gozo do
locatario ao fim que se destina, muitas vezes o saber fazer e outros segredos comerciais deverao

ser objeto de outros contratos de modo a garantir a adequada e eficaz fruicaio do bem imaterial.

36 Nao confundir a obrigacdo acesséria do licenciante em fornecer os segredos necessirios
para a eficaz fruicao da patente licenciada com o contrato de assisténcia técnica. Sobre a ne-
cessidade de prever-se a devida remuneracio pelos servicos de assisténcia técnica, cf. DIAS,
Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo., Op. Cit., p. 11, nota 1, quando deixa claro que contrato
de know-how nao é sindbnimo de transferéncia de tecnologia. Sobre transferéncia de tecnologia
vide MARQUES, Joao Paulo F. Remédio., Op. Cit., p. 124 e 125.

37 Acompanhamos o escélio de REMEDIO MARQUES que, mutatis mutandis, ao tratar das
patentes do setor farmacéutico ponderou sobre a necessidade de acomodar os interesses das
empresas, com o interesse dos pacientes e dos sistemas nacionais de saide financiados pelo
Estado. Cf. MARQUES, Joao Paulo Remédio., Op. Cit.,, p. 134-135.
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Como ajustar o acesso, de forma ripida e economicamente
barata, aos inventos e descobertas produzidas no ambito do cumpri-
mento da CSDD sem desestimular, contudo, o espirito inventivo que
constitui a base da inovac¢ao e o progresso cientifico? A tarefa, como
ja demonstrado até aqui, nio € nova, mas novos tempos exigem no-
vas respostas para 0 mesmo questionamento.

O INPI nao é um mero 6rgao de registro “e tem importantes
atribuicoes na formulacao da politica legislativa nacional e interna-
cional portuguesa”.’® Ora, se para a disseminacao dos conhecimentos
contido nas patentes capazes de contribuir para o alcance do objeto
da CSDD, o INPI ou o IEP podem agir em parceria com as autorida-
des de supervisio, o mesmo nao se podera afirmar dos segredos co-
merciais, pois estes nao sao registrados por seus titulares.

A protecao dos segredos comerciais da-se através do poder
judiciario que, além de impedir a utilizacio ou divulgacio do segredo
comercial, determina a proibicio da producio e oferta de produtos
ou servicos que se valeram de segredo comercial. O judiciario pode
determinar medidas protetivas que eliminem “qualquer vantagem co-
mercial ou econémica de que o infrator possa ter beneficiado em
consequéncia da obtenc¢ao, utilizacao ou divulgacio ilegal do segre-
do comercial”.*

Mas o n6 goérdio para a Diretiva CSDD serd descortinar segre-
dos comerciais e industriais que, em razio de sua importancia para a
consecucido dos propositos inspiradores da norma, devem ser objeto
de alguma forma de “licenciamento obrigatério”, para atender ao in-
teresse publico de cessar efeitos negativos aos direitos humanos e ao

38 Cf. ASCENSAO, José de Oliveira; CRUZ, Anténio Corte-Real. Sugestdes para um plano es-
tratégico do INPI para os proximos 10 anos. Direito Industrial, Coimbra, v. 8°, p. 325-333, 2012.
p. 327.

39 Cf. MARQUES, Joao Paulo F. Remédio. Algumas notas sobre a Revisao do CPI, no quadro
do Grupo de trabalho constituido na Secretaria de Estado da Justica — referéncia especial a
alteracdo da Lei n® 62/2011. Revista de Direito Intelectual, Coimbra, N© 2018-1, p. 195-226, 2020.
p. 212.
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meio ambiente (e.g. reducao das emissdes de gases que contribuem
para o efeito estufa e seguranca no ambiente de trabalho).

No art. 21°, n® 1 da Segunda Proposta, atribui-se 2 Comissao
Europeia a missao de criar uma Rede Europeia de Autoridades de Su-
pervisio com representantes das autoridades de supervisio dos pai-
ses membros e dessa forma supervisionar e coordenar as praticas de
regulacio e compartilhar informagoes.

A tarefa fundamental serd, portanto, criar um processo de
identificacao das criacdes desenvolvidas para a cessacao dos efeitos
negativos que, repita-se, por nao estarem patenteadas, nao serao co-
nhecidas (e seu conteudo nao sera disseminado).

3.1. O dever de revelacio do segredo industrial.

Como as empresas deverdo informar ao agente regulador que
cessaram ou mitigaram os efeitos negativos identificados em suas ca-
deias de atividades (Art. 119), a atuacdao coordenada da Autoridade de
Supervisao com representantes dos INPIs de algum (ou alguns) Esta-
do(s)- Membro(s) ou, quicd, junto ao Instituto Europeu de Patentes
poderia representar a garantia de que a informag¢io sobre a existéncia
e utilidade de determinados inventos seria disseminada.

Assim, entendemos haver um dever imposto as empresas de
revelar como se deu a cessacdo dos efeitos negativos que identifica-
ram em sua cadeia de atividades. Esse dever imposto aos empresarios
permitird que a Autoridade de Supervisao dissemine esse conheci-
mento em todos 0s setores da economia onde o mesmo efeito nega-
tivo foi identificado.

Existe aqui, portanto, uma especificidade no sistema de prote-
cao aos segredos industriais, previsto no art. art.4°, n®3, da dltima ver-
sao da proposta de Diretiva, aprovada pelo Parlamento Europeu, ca-
paz de impor que as empresas fornecam juntamente com a informa-
¢ao sobre a cessacio do efeito negativo um comunicado sobre a exis-
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téncia de um know-how criado para neutralizar o referido efeito ne-
gativo.

4. Garantir acesso aos segredos industriais relacionados a Dire-
tiva CSDD.

O considerando 16 ¢, constante da Segunda Proposta, foi claro
ao estabelecer que “In line with existing Union law, when sharing
information to comply with the obligations resulting from this Direc-
tive, companies or legal entities should not be required to disclose to
its business partner information that is deemed to be a trade secret as
defined in the Directive 2016/943/EU of the European Parliament and
of the Council.”

O texto do art. 42, n® 3, da Segunda Proposta, de igual modo,
consigna que “Member States shall ensure that a company or other
legal entity shall not be obliged to disclose to its business partner
which is complying with the obligations resulting from this Directive,
information that is deemed to be trade secret as defined in article 2
(1) of Directive (EU) 216/943 of the European Parliament and of the
Council”.

Como ja anteriormente dito, entendemos que segredos indus-
triais relacionados ao cumprimento da CSDD nao poderao estar sub-
metidos ao art. 4%, n® 3 posto estarem abrangidos pelo dever de reve-
lacio contido no art. 112 da Segunda Proposta.

No que se refere aos direitos de patentes relacionados ao
cumprimento do dever imposto pela norma, nao ha davidas de que
poderao ser objeto de pedidos de licenciamentos obrigatérios (art.
1082 do CPD), com base em algo que se assemelha as questdes de

1.40

interesse publico, previstas no art. 111° do CPL." E a questio a ser

40 MARQUES, Jodo Paulo Remédio., Op. Cit., p. 145.
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respondida sempre serd a de como mensurar a justa remuneragao
para as licencas. ™!

O Tribunal de Justica Europeu, a mais elevada corte da Unido
Europeia, ja se pronunciou em pedido de decisio prejudicial do tri-
bunal Alemao, em 16 de julho de 2015, em sua Quinta Secio, ao jugar
o caso Huawei Technologies Co. Ltd contra ZTE Corp. e ZTE Deuts-
chland GmbH, processo C-170/13, sobre a aplicacio do art. 102° do
Tratado de Funcionamento da Unido Europeia, no sentido de se ga-
rantir que titulares de patentes essenciais ao cumprimento de deter-
minada normativa (no caso concreto era uma norma sobre padroes
de equipamentos utilizados em sistemas de telecomunicagcoes euro-
peus), concedam a terceiros, que necessitem da utilizacao da patente
para o cumprimento da normativa em questdo, as licen¢as de manei-
ra equanime para evitar concorréncia desleal (as licencas em regime
FRAND, Fair, Reasonable and non-discriminatory).*?

As licencas obrigatérias devem ser concedias apenas em situa-
¢cOes excepcionais e desde que fique comprovado o abuso por parte
do titular da patente, ao nao a licenciar dentro de condicdes comer-
ciais aceitdveis. E esse o sistema adotado pela Convencio de Paris, no
seu art. 52, n2 2,3 no Acordo TRIPS, em seu art. 31, b)* e art. 1082, 3
do CPI.

Como se vé, o arcabouco normativo em vigor ja permite que
as patentes diretamente relacionadas ao cumprimento da Diretiva
CSDD sejam licenciadas, quer de forma contratual por convencao en-

41 MADDOCK, Charles S. Know How Licensing under the Antitrust Laws of the United States
and the Rome Treaty. Common Market Law Review, Londres, v. 2, i. 1, p. 36-68, 1964-1965.

42 TRIBUNAL DE JUSTICA EUROPEU TJE. Disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0170. Disponivel em: 20 jun. 2023 onde consta a pre-
visao de licenciamento em regime FRAND. Cf. MARQUES, Joao Paulo F. Remédio. Direito Eu-
ropeu das Patentes e Marcas. Ed. Almedina: Coimbra, 2021. p. 106 ao citar a decisdo.

43 Cf. https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514. Acesso em: 19 jun. 2023.

44 Cf. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.
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tre o titular do direito e os interessados em gozar do invento (com é
o caso dos arts. 302 e 312 do CPI), quer de forma obrigatéria.

O que permanece sem enquadramento legal, em caso de
aprovacao definitiva da Diretiva CSDD, sao os segredos comerciais,
industriais e o know-how, quando se destinam (ou mostrem-se Uteis)
ao cumprimento da CSDD.

4.1. O Know-How.

Em sessdao do Pleno da Secc¢iao do CT, ocorrida em 10.04.1991,
o Supremo Tribunal Administrativo portugués, ao julgar o processo
n? 010642, assim definiu o know-how: “O Know-how consiste na
prestacio de informacdes nio divulgadas, resultantes de uma expe-
riéncia adquirida e que nao pode ser conhecida pelo exame do pro-

duto ou pelo mero conhecimento dos progressos técnicos”. >4

Segundo COUTO GONCALVES, a Diretiva (EU) 2016/943 (que
busca a uniformizacao da protecao aos segredos comerciais na Euro-
pa), ao ser transposta pelo legislador portugués, inaugurou uma nova
sistematica para a protecio das informacdes confidenciais e ndo di-
vulgadas. O art. 331° do CPI vinca essa alteracao, pois tipifica ilicitos
contraordenacionais por violaciao de segredo comercial protegido, ao
passo que o art. 330° remete aos ilicitos contraordenacionais de con-

47 «

corréncia desleal.*” “colocaram-se assim, os segredos de negbcios ao

par das marcas e patentes enquanto objeto de protecio legal”.*

45 O Acordao citado encontra-se disponivel em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8¢003ea931/5d305af106e8d6df802568fc
0038aa16?0OpenDocument. Acesso em: 21 jun. 2023.

46 MADDOCK define que “Industrial know-how (sometimes referred to as trade secrets) is
defined as applied technical knowledge, methods, processes, engineering designs and data of
a secret character necessary for realizing or carrying out in practice techniques which serve
industrial purposes. Cf. MADDOCK, Charles S. Know How Licensing under the Antitrust Laws
of the United States and the Rome Treaty. Common Market Law Review, Londres, v. 2, issue 1,
p. 36-68, 1964-1965. p. 38.
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O legislador portugués optou, portanto, por conceituar segre-
dos comercias (art. 3132 do CPI), como sendo informacao secreta, va-
liosas por serem secretas e do interesse de muitos e se verifiquem
diligéncias razodveis por parte do detentor do controle das informa-

coes, no sentido de garantir o sigilo das informacoes.®

O sistema de protecao adotado foi o mesmo ja consagrado no
cordo TRIPS, em seu artigo 39. Assim, o conceito de know-how esta
contido na nog¢ao de segredo comercial adotado pela diretiva e, do
mesmo modo, no art. 3312 do CPL.»°

O know-how, repita-se, tem um conceito amplo e pode ser
utilizado como sindénimo de segredo industrial, quando € constituido
por conhecimentos técnicos de inegavel valor econdmico.”

Segundo Dario Moura Vicente, citando a definicio de “savoir-
faire (know-how)” do anuirio da Association Internationale pour la
protection de la propriété Intellectuelle, “Entendem-se como tais [se-
gredos comerciais ou segredos de negdcios] os conhecimentos e ex-
periencias de natureza técnica, comercial, administrativa, financeira
ou outra, apliciveis na pratica para a explora¢ao de uma empresa ou

o exercicio de uma profissio.”>

O know-how também pode ser classificado de organizativo,
quando trata de questoes relacionadas a gestao interna da empresa
(métodos de trabalho) e, comercial, quando trata de questdes relacio-

47 GONCALVES, Luis Couto, Op. Cit., p. 406 e 407.

48 VICENTE, Dario Moura., Op. Cit, p. 101. Confira também o Considerando 14 da Diretiva
(EU) 2016/943.

49 Sobre o conceito de Informac¢des Confidenciais e Segredos Comerciais, confira MARQUES,
Joao Paulo F. Remédio. Direito Processual Civil da Propriedade Industrial. Ed. Almedina: Coim-
bra, 2022. p. 322.

50 Vide VICENTE, Dario Moura., Op. Cit. p. 104.
51 Cf. Dias, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo., Op. Cit., p. 20.

52 Cf. VICENTE, Dario Moura. Codigo da Propriedade Industrial Anotado. Ed. Almedina: Coim-
bra, 2021. p. 1185.
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nadas a politicas de venda, estrutura de custos, lista de clientes e dis-
tribuidores, estratégias comerciais, marketing etc.”

Embora o direito europeu tenha aproximado a tutela da pro-
tecio conferida aos segredos comerciais ao sistema adotado para os
direitos de propriedade industrial taxativamente enumerados (e.g.
patentes),> a auséncia de registro dos contetidos dos segredos®
representa um entrave ao objeto da Diretiva CSDD.

5. Proposta de Know-bow sustentdvel.

Acreditamos que a melhor interpretacao para a cautela adota-
da pelo legislador na Segunda Proposta estd em restringir seu alcance
aos segredos comerciais e industriais que envolvem questdes de es-
tratégia comercial, informac¢des sobre os clientes de um concorrente,
planos de expansao de negdécios ou informagoes sobre lancamentos
ou pesquisas embriondrias sobre um novo produto.*® Estamos, pois,

53 Cf. VICENTE, Dirio Moura, Op. Cit., p. 92; DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo.,
Op. Cit., p. 30-32.

54 No direito portugués pode-se verificar pela leitura do art. 338° do CPI que aos titulares dos
direitos de segredos comerciais foi consagrada a legitimidade para requerer procedimentos
cautelares com o propésito de vedar a utilizacao dos segredos ilegalmente. No art. 3392, n® 3,
do CPI, estd previsto que o know-how devera ser protegido no ambito do processo e, inclusive,
na fase de producio de provas. Cf. SILVA, Pedro Souza e. Codigo da Propriedade Industrial
Anotado. Ed. Almedina: Coimbra, 2021, p. 1232 e 1236. Sobre a protecio dos segredos comer-
ciais em processos judiciais (prevista no art. 339° do CPI) e o receio dos titulares de segredos
industriais valerem-se do poder judicidrio para evitar exposicao de outros segredos de seus
negocios, vide o acérdao do Tribunal da Relacio de Lisboa, de 10.03.2022, processo n°
99/21.6YHLSB-A.L1-PICRS, sob a relatoria da Magistrada Paula Pott. A decisdo reconhece o
direito da parte apelante de ver seus segredos comerciais e o sigilo dos nomes de seus clientes
preservados no ambito da fase probatéria e de exibicao de documentos determinado pelo juizo

a quo (disponivel em www.dgsi.pt. Acesso em: 27 jun 2023).

55 Cf. SCHALLER, William Lynch. Trade Secret Law: The Role of Information Governance Pro-
fessionals. Jobn Marshall Review of Intellectual Property Law, [S. 1], v. 18, n. 1, p. [iiil-54, 2018.
p.- 35, quando comenta sobre a auséncia de registro federal dos “trade secrets” nos Estados

Unidos da América.

56 Ibidem, p. 32 a 34 quando descreve o Caso Google/Waymo vs Uber envolvendo segredos
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de acordo que estas informac¢oes devem ser protegidas, inclusive em
processos judiciais,” j
da CSDD.

4 que nenhuma relacio guardam com o objeto

Entao como tratar os segredos industriais que sejam essenciais
para o cumprimento dos propositos de desenvolvimento sustentavel
e controle do aquecimento global?

Dentre as missdes da Uniao Europeia, definidas no art. 22 do
Tratado que Instituiu a Comunidade Europeia, estd o cuidado em
“promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso,
equilibrado e sustentavel das actividades econémicas” [...] “e um ele-
vado nivel de proteccio e de melhoria da qualidade do ambiente, o
aumento do nivel e da qualidade de vida, a coesao econémica e so-

cial e a solidariedade entre os Estados-Membros”.>®

E para alcancar os objetivos enunciados no art. 29, do referido
tratado, destaca-se a tarefa contida, em seu art. 32, n® 1, n), que € a de
assegurar “A promoc¢ao da investigacio e do desenvolvimento tecno-
logico”.

Considerando-se que o know how demonstrou ser “o mais im-
portante veiculo de modernizacio da actividade produtiva™ faz-se
mister estabelecer um modelo para garantir o acesso ao conhecimen-
to técnico que esteja diretamente associado ao cumprimento da
CSDD.

industriais, relacionados ao desenvolvimento de carros que nao precisam de motoristas, leva-
dos por um executivo da Google contratado pela Uber para desenvolver produto similar.

57 Sobre os cuidados com os segredos comerciais e industriais no curso de processos judiciais
e administrativos, vide MARQUES, Joao Paulo F. Remédio, Direito Processual Civil da Proprie-
dade Industrial, Ed. Almedina: Coimbra, 2022. p. 317 a 323 e o Considerando 24, da Diretiva
(EU) 2016/943.

58 EUROPEAN UNION. Tratado que institui a Comunidade Europeia (Versao consolidada
2002), 2022. Disponivel em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CE-
LEX:12002E/TXT. Acesso em: 21 jun. 2023.

59 DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo, Op. Cit.,, p. 9.
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Sugerimos, portanto, que seja criada a figura do know-how
sustentdvel, de forma a permitir que as empresas abrangidas pela nor-
ma, apds (i) identificarem determinados efeitos negativos em sua ca-
deia de atividades e (ii) investirem em medidas de cessacio ou miti-
gacao dos referidos efeitos informem suas descobertas as autoridades
de supervisao, que, por sua vez, poderao compartilhar essas informa-
¢oes com a Rede Europeia de Autoridades de Supervisio (cuja cria-
cao ficard ao encargo da Comissao, cf. art. 212 da Segunda Proposta).

Uma vez ciente da existéncia de um método eficaz para a ces-
sacio de um determinado efeito negativo (aos direitos humanos ou o
meio ambiente), a Autoridade de Supervisao podera fixar prazos ra-
zodveis para que aquele efeito negativo seja definitivamente erradica-
do, termo a partir do qual serdo aplicadas as coimas especificas (art.
20).

Conferir enquadramento juridico especifico ao know-how sus-
tentdvel permitira aos interessados de todos os Estados Membros, sa-
bedores de que existe um método de registro desses segredos e um
prazo para adotar medidas de cessacao de um efeito negativo, buscar
o devido licenciamento em bases comercialmente razodveis. Isto po-
que o Art. 31, (b) do Acordo TRIPs permite a ablacao do direito do
titular do segredo que atue de maneira abusiva.

Entendemos que o licenciamento obrigatério do know-how
sustentdvel podera ser determinado pelos Tribunais dos Paises-Mem-
bros, mas o ideal seria, de iure condendo, estabelecer-se a competén-
cia de um Unico agente (como, e.g., o TUP)® de forma a (i) reduzir as
chances de violacoes aos segredos industriais e comerciais em discus-
s40 nos processos e (i) permitir que a corte, ao avaliar o caso concre-
to e verificar a essencialidade do segredo para o cumprimento da

60 A sugestdo pela fixacdo da competéncia no TUP estaria no fato de que litigios entre partes
privadas e assim ndo se alteraria as funcoes de natureza administrativa do Instituto Europeu
de Patentes. Cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Enquadramento da problematica do Direito de
Propriedade Industrial (dos direitos do homem aos acordos do comércio livre). Direito Indus-
trial, Coimbra, v. 82, p. 25-50, 2012. p. 38 e 39.
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CSDD, possa, por exemplo, fixar parametros de licenciamento em re-
gime semelhante 20 modelo FRAND®! para todo o territério da Unido.

A questao do licenciamento de segredos industriais nao ¢

6

nova® e é naturalmente utilizada pelas grandes empresas,® razio

pela qual a possibilidade de licenciamento obrigatdrio, servird de es-

timulo para a celebracio de licencas voluntirias.®*

E para criar parametros justos a serem aplicados, tanto no li-
cenciamento contratual, quanto em hipdteses de licenciamento obri-
gatorio, necessario se faz “[...] sopesar o delicado equilibrio entre, por
um lado, os interesses econdmicos do titular da patente [que aqui
deve-se ler segredo] e, por outro, a capacidade econdmica do poten-
cial licenciado e a concreta situacao socioecondmica do pais (e do
respectivo Estado) e dos destinatarios finais da tecnologia ou da cria-

clo a ser objeto da licen¢a”.®®

Utilizar as premissas acima citadas permitira ajustar a necessi-
dade de manter-se acesa a chama da inventividade, através do retor-
no financeiro ao detentor do segredo, sem que, para isso, impossibi-
lite-se a dispersao do conhecimento técnico aplicavel na cessiao de
efeitos negativos aos direitos humanos e ao meio ambiente.

61 Para maiores informag¢oes sobre as licencas FRAND, sua origem para garantir tratamento
justo, razodvel e nio discriminatério no licenciamento das chamadas patentes de padroes es-
séncias (SEP — Standard Essential Patents) para o atendimento das normativas emitidas pelos
agentes reguladores do setor de telecomunicacdes e os parimetros criados para estabelecer o
valor dos royalties a erem pagos, vide o estudo de MENIERE, Yan. Fair, Reasonable and Non-
Discriminatory (FRAND) Licensing Terms, Joint Research Centre of The European Comission,
Report EUR 27.333EN. Publicagées da Unido Europeia, Luxemburgo, 2015.

62 MADDOCK, Charles S. Know How Licensing under the Antitrust Laws of the United States
and the Rome Treaty. Common Market Law Review, Londres, v. 2, Issue 1, p. 36-68, 1964-1965.
p-36 a 39.

63 Cf VICENTE, Dirio Moura, Op. Cit., p. 106.

64 Vide MARQUES, Joao Paulo F. Remédio. Licengas (voluntdrias e obrigatorias) de direitos da
propriedade industrial. Coimbra: Ed. Almedina, 2008. p. 207.

65 MARQUES, Joao Paulo F. Remédio, Op. Cit., p. 249.
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Conclusao.

Como demonstrado até aqui, o desafio para a proposta de Di-
retiva CSDD serd impedir que sua aplicacio resulte em prejuizos para
a livre concorréncia na Unido Europeia com o aumento significativo
dos precos dos produtos vendidos aos consumidores de produtos eu-
ropeus.

O dever de conduta introduzido ao ambiente empresarial exi-
gird esforco e coragem dos administradores das empresas, posto que
deverdo buscar solucdes adequadas aos efeitos negativos de sua ca-
deia de atividades, contando com a participacdo dos stakeholders.

Nao menos esforco e coragem serao exigidos dos Estados-
Membros que, conforme consta da redacio da Segunda Proposta, de-
verdo estruturar as Autoridades de Supervisao e integra-las as entida-
des estatais de modo a garantir o cumprimento do propédsito da
CSDD. Tudo isso, sem suprimir o principio de incentivo a atividade
inventiva (mola propulsora do progresso e da inovacao tecnolégica).

O modelo que seri criado pela Diretiva CSDD devera conside-
rar a atuacao integrada de todos os agentes publicos e privados en-
volvidos no processo, em ambiente de cooperac¢io para o atingimen-
to dos objetivos declarados no art. 22, do Tratado de Constituicao da
Uniao Europeia.

Além do cuidado com o licenciamento obrigatdrio de patentes
relacionadas a prevencao, cessacao ou mitigacao dos efeitos negati-
vos aos direitos humanos e meio ambiente, as autoridades europeias
(ou uma entidade unificada especifica) deveriao estabelecer critérios
adequados para garantir que segredos industriais relacionados ao es-
copo da CSDD, que chamamos de know-bhow sustentdvel (que nao
sdo objeto de registro, mas serdo objeto de um dever de revelacao
imposto pela proposta de diretiva, em seu art. 11%) sejam igualmente
disponibilizados ao conhecimento de todos os agentes dos setores
econdmicos, a40s quais o invento mostrar-se fundamental ao atendi-
mento dos objetivos da sustentabilidade empresarial.
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O caminho menos arriscado, em nossa opinido, seria por apli-
car aos segredos industriais que chamamos de know-how sustentdvel
(que contam com sistema protetivo especifico),” tutela semelhante
ao modelo do licenciamento obrigatério de patentes relevantes para
questoes de interesse publico.®’

A experiéncia consagrada com o licenciamento de patentes
em regime FRAND também poderia ser aplicado no licenciamento de
segredos industriais considerados indispensaveis ao cumprimento da
CSDD.

Mas para que isso seja vidvel, consideramos de fundamental

importancia a criacado de mecanismos de registro do know-how sus-

168

tentavel™ semelhante a um banco de dados (ou um depdsito com

cardter meramente informativo), de forma a permitir que segredos in-
dustriais relacionados ao cumprimento da Diretiva CSDD sejam ava-
liados pelas autoridades de supervisao.

A colaboracgio de experts do INPI, por exemplo, permitird que
a Rede Europeia de Supervisdo, prevista no art. 212 da Segunda Pro-
posta, (composta por representantes dotados da devida qualificacao),
possa recomendar a disseminacio ou nio da ideia ou know-how e,

66 Cf. VICENTE, Dirio Moura. Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Coord. Luis Couto
Gongalves. Coimbra: Ed. Almedina, 2021. Anota¢des ao art. 3132, p. 1185 e 1186.

67 O estimulo ao licenciamento convencional sera o método mais eficaz, pois assim como é
complexo o cdlculo do royalty das licencas de patentes, o0 mesmo se dard com o licenciamento
do segredo industrial. Sobre a histérica dificuldade para definir uma forma de calcular o valor
dos Royalties e como estabelecer parametros para remunerar o titular do direito de patente,
confira TORKELSON, John S. Calculating Reasonable Royalty Damages for Infringement of Ear-
ly-Stage Technology Patents. Sedona Conference Journal, Phoenix, n. 4, p. 47-72, 2003. p. 47-72

68 As licencas contratuais com suas limitacoes especificacoes territoriais, temporais, de exclu-
sividade ou nao e se de producio, exploracio ou mera comercializacao devem ser celebradas
por escrito e averbadas no INPI. A exigéncia do contrato de licenga ser por escrito tem natureza
de formalidade ad substantian. Confira em SILVA, Nuno Souza e. Codigo da Propriedade In-
dustrial Anotado, Coord. Luis Couto Gongalves. Coimbra: Ed. Almedina, 2021. notas ao artigo
312 p. 135 a 138. No mesmo sentido Cf. MARQUES, Joao Paulo F. Remédio, Op. Cit, p. 81.
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desse modo, ao declara-los know-how sustentdvel, fixar prazos e pa-
rimetros para seu licenciamento.

Ou seja, a aplicacao do art. 4°, n® 3 da Segunda Proposta seria,
portanto, restrita a protecao dos segredos industriais que nao guar-
dassem relacio com o proposito da CSDD. Esta nos parece a interpre-
tacao teleologicamente adequada a questao.

As informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do
dever de revelacio previsto no art. 112 da Proposta de Diretiva, dado
seu carater relevante ao interesse publico, poderdo compor um ban-
co de dados de informagoes sobre os segredos industriais desenvol-
vidos para cumprir a CSDD e assim ter-se-4 maior seguranga para o
licenciamento do know-how sustentdvel, permitindo a remuneracao
adequada dos criadores e a dissemina¢ao do conhecimento técnico
para a reducao do aquecimento global e cessacao dos efeitos negati-
vos aos direitos humanos e ao meio ambiente.
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