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Resumo: O artigo visa explicar a importancia do
segredo de negocio como ativo imaterial nas nego-
ciag0es empresariais € sua prote¢do. Nesse contexto,
buscara compreender no que consiste a prote¢ao do
segredo de negdcio e, mais precisamente, o que sig-
nifica a doutrina da divulgagdo inevitavel que tem
sido aplicada pelas cortes norte-americanas impe-
dindo a livre mobilidade de trabalhadores entre em-
presas concorrentes, para, por fim, analisar sua apli-
cabilidade no sistema brasileiro.

Palavras-chave: propriedade intelectual; segredo de
negocio; concorréncia; concorréncia desleal; divul-
gacao inevitavel.

Abstract: This article aims to explain the impor-
tance of trade secrets as intangible assets in business
negotiations and their protection. In this context, it
will seek to understand what constitutes the protec-
tion of trade secrets and, more precisely, if the doc-
trine of inevitable disclosure, which has been applied
by US courts preventing free movement of workers
between competing companies, to finally analyze its
applicability in the Brazilian system.

Keywords: intellectual property; trade secret; com-
petition; unfair competition; inevitable disclosure.
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INTRODUCAO

Em um mundo em que a informag¢ao ¢ poder, os segredos de negocio se
destacam como valiosos ativos intangiveis para as empresas, sendo objeto de nego-
ciacoes relevantes. Informacoes confidenciais sempre tiveram seu valor diante da
limitacao do acesso a elas; no entanto, somente com a Revolucao Industrial, com
producao em larga escala e uma consequente maior vulnerabilidade dos empre-
sarios pela possibilidade de divulgacao dessas informagdes a seus concorrentes,
sua protecao passou a ser considerada. Desde o famoso segredo da formula da
Coca-Cola ate os atuais segredos das grandes empresas de tecnologia, uma par-
te de misterio e de ‘poder’ se tem em torno do segredo de negdcio, que, nos dias
de hoje, com a internet, € uma forma bastante usada por empresas para inovar €
se manterem competitivas no mercado.

Os segredos de negdcio contam com normas protetivas nacionais € tambem
oriundas de tratados internacionais, mas sua prote¢ao ainda € objeto de discussoes
¢ debates doutrinarios em varios paises, pois sua regulamentacao ¢ geralmente
mais incipiente do que a dos consolidados institutos de propriedade intelectual.

No Brasil, os segredos de negocio t€m protecao pela via das regras de repres-
sdo a concorréncia desleal, mas também ha referéncias e regras esparsas sobre
segredos na CLT, no Codigo Penal, na LGPD, dentre outras. Diante dessas nor-
mas esparsas ¢ indiretas, apesar das iniimeras operacoes contratuais envolvendo
segredos de negocio, observa-se, na pratica, uma dificuldade de implementacao
das regras pelo Judiciario € de efetiva protecao quando segredos de negdcio sao
divulgados indevidamente.

De outro lado, em outras jurisdigdes, como a norte-americana, onde ha uso
intensivo e reconhecimento mais solido dos segredos, ha legislacao consolidada
especifica que valoriza a protecdao dos segredos, a qual norteia recentes evolu-
¢Oes nesse aspecto, nas quais se verificam teses como a Doutrina da Divulgacao
Inevitavel, que ampliam a ja estabelecida protecao as informagdes confidenciais.

Nesse contexto, este artigo visa abordar € compreender no que consiste a
protecdo do segredo de negocio e, mais precisamente, a doutrina da divulgacao
inevitavel do direito norte-americano, para, por fim, analisar sua aplicabilidade,
ou nao, no sistema brasileiro.

1 CONCEITUACAO DE SEGREDO DE NEGOCIO

Conforme definigao promovida pela Organizagdo Mundial de Propriedade
Intelectual (WIPO, 2021, p. 1), a Propriedade Intelectual diz respeito as ‘criacoes
da mente’, conceito cuja abrangéncia abarca ativos intangiveis cuja manifestacao
¢ verificada em variadas formas, tais como invencdes, programas de computador
¢ marcas. Essas modalidades t€m sua tutela assegurada no ordenamento brasilei-
ro no artigo 5°, inciso XXIX da Constituicao da Republica. Tais bens imateriais,
logo, consubstanciam ativos de consideravel valor no mercado nos quais se da sua
aplicacao e, nesse sentido, apresentam potencial de representar relevantes fatores
de diferenciacdo entre o agente que sobre o bem detém titularidade e seus con-

correntes, implicando, enfim, aptidao a té-lo convertido em proveitos economicos
(Arrow, 1972, p. 225).

Em decorréncia de seu potencial de conversao econdmica, ativos de pro-
priedade intelectual sao objeto de tutela por parte do titular do ativo mediante
chancela estatal de concessao de direitos sobre tais bens, com o condao de se
beneficiar ou de compensacao pelos investimentos financeiros ou de tempo que,
enfim, empregaram a concep¢ao do bem imaterial de valor relevante. Em assim
sendo, os direitos sobre a propriedade intelectual apresentam similitude em rela-
¢ao aqueles sobre a propriedade de ativos gerais, de forma que fornecem a seu
titular o controle sobre a utilizacao do bem que € produto de seu dispéndio inte-
lectual ou economico (WIPO, 2021, p. 2) e, evidentemente, do retorno econdomico
proveniente de sua utilizacdo, de forma que o exercicio de tais direitos pode ser
empreendido de forma positiva — pelo uso do ativo intelectual por parte € em bene-
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ficio daquele que dele ¢€ titular — assim como negativa — pelo impedimento dessa
utilizacao por parte de terceiros potencialmente concorrentes por parte daquele
que detém o ativo correspondente.

Os direitos de propriedade intelectual sao compostos de distintas modali-
dades de bens, sendo comumente lembrados as marcas, as patentes € os direitos
de autor (ou ‘copyright’ no caso dos paises de common law), cada um deles com
regulamentacao propria, promovida no ambito da legislacao brasileira pela Lei
de Propriedade Industrial, Le1 n® 9.279/1996 (doravante, ‘LPI’) e da Le1 9.610/98
(Le1 de direitos autorais ou LDA) (Brasil, 1996).

Além dos bens de propriedade industrial que possuem regulamentagao pro-
pria e clara delimitagdo na legislacao nacional, hd também institutos reconhecidos
como de propriedade industrial, cuja protecao se da por regras de repressao a con-
corréncia desleal. Alias, ¢ fato que as regras de repressao a concorréncia desleal
constituem pano de fundo para a protecao dos institutos de propriedade indus-
trial, pois ao proteger uma invengao por patente ou uma marca, 0 que se busca
pela exclusividade de uso destes € manter uma concorréncia saudavel no mercado.

Nesse contexto, tutelados no Brasil por meio das regras de repressao a concor-
réncia desleal, destacam-se os segredos de negdcio. Sem uma protegao especifica
¢ delimitada, as regras de concorréncia desleal atuam repressivamente €, no caso
do Brasil, a jurisprudéncia mostra-se ainda nao tao preparada para essas discus-
soes. Estados Unidos, diversamente, possui lei especifica sobre o tema, assim
como ha regras claras de reconhecimento de segredo de negocio na Unido Euro-
peia, China, India e Coreia do Sul, por exemplo.

No entanto, o que se verifica em levantamentos de mercado ¢ que o meca-
nismo de maior utiliza¢do por empresas € o segredo de negocio (Cohen; Nelson;
Walsh, 2000, p. 24; Png, 2017, p. 167). Pooley (2013), ao analisar qual modalida-
de de propriedade intelectual ¢ mais frequentemente utilizada por companhias
para proteger sua vantagem competitiva, conclui que a maioria das pessoas res-
ponderia com uma das areas mais conhecidas de PI — patentes, direitos de autor,
marcas ou designs — mas estariam incorretas, pois a forma mais comum de pro-
tecao utilizada por empresas € o segredo. Mackrides (2022, p. 66) corrobora essa
visdo ao afirmar que na discussao acerca da Propriedade Intelectual, a maioria
das pessoas supoOe que patentes, marcas ou direitos de autor sao a forma mais
importante de protecdo, porém a maior parte das empresas discordaria, classifi-
cando os segredos de negdcio como a forma mais importante de protegao.

Na doutrina nacional destaca-se um estudo importante realizado por Elisabeth
Fekete sobre o regime juridico do segredo no direito brasileiro, que se debru-
¢a sobre a terminologia e conceito do segredo de negocio, mencionando nao se
adotar uma terminologia unanime e as dificuldades dos doutrinadores em estabe-
lecer uma defini¢ao para o segredo. A autora adota a definicao de Gomez Segade
(1974), doutrinador espanhol reconhecido por sua obra sobre segredo industrial,
segundo a qual o segredo industrial corresponde a todo conhecimento reserva-
do sobre ideias, produtos ou procedimentos industriais que o empresario deseja
manter oculto, por seu valor competitivo para a empresa (Fekete, 2003, p. 44).

Em linhas gerais, um segredo de negocio (ou segredo comercial) € configura-
do em referéncia aos seguintes atributos que lhe sao fundantes: 1) sigilo, medidas
razoaveis de manutencao do sigilo e auséncia da demanda de publicizagdo da
informacao protegida sob o manto da confidencialidade; 11) generalidade; 111) natu-
reza privada; 1v) auséncia de limitagcdao temporal; v) valor econdmico e vantagem
competitiva para seu detentor.

Trago fundamental da informacao que incide sobre o conceito de segredo
de negocio ¢, evidentemente, aquele de sua confidencialidade ou inacessibilida-
de (Aplin et al., 2012, p. 6.07), ou ainda da dificuldade de acesso, caracteristicas
essas que conferem, a empresa que detém o segredo, vantagem pelo conhecimento
¢ exclusividade no emprego da respectiva informagao, de forma tal que € esse o
valor intrinseco dos segredos comerciais: a informacao deve possuir valor comer-
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cial em virtude de seu sigilo (Aplin et al., 2012, p. 22.13). O conceito especifico
de segredo conta com defini¢do segundo a qual o termo diz respeito a informa-
¢coes que nao sao amplamente conhecidas ou facilmente acessiveis aqueles que
geralmente lidam com informacoes como a que se v€ sob tutela, tais como por
agentes do mesmo setor de mercado no qual atua a empresa que busca a tutela
de determinado segredo comercial (Aplin et al., 2012, p. 22.12).

Segredos de negdcio dizem, portanto, respeito a uma informacao cujo valor
¢ aquele de fornecimento de vantagem competitiva a empresa que o detem, valor
esse que deriva do fato de ndo apresentar ampla acessibilidade, sendo que se
protege o fato da informacao estar em segredo € nao o conteudo confidencial
da informag¢ao. Como corolario dessa qualidade, a tutela dos segredos comer-
ciais apresenta imediata discrepancia em relacao a outras formas de protegao da
propriedade intelectual, uma vez que, ao tempo em que se verifica, em vias de
exemplificacao, a necessidade de divulgagao da informagao sobre a invengao para
a concessao de uma patente, no caso dos segredos, a exigéncia ¢ a da manuten-
¢ao da confidencialidade da informacao e do impedimento de que a publicizacao
de tal informacao ocorra'.

Como aponta Contigiani, Hsu € Barankay (2018, p. 2922), a prote¢ao da paten-
te ¢ concedida em contrapartida a divulgacao detalhada, enquanto gestores t€m
incentivo a manter segredos de negocio sob sigilo. No mesmo sentido, Magalhaes
(2000, p. 75-76) destaca que os dois principais elementos do trade secret consis-
tem, em sintese, no interesse pratico de que se reveste a compilagao das técnicas
¢ metodos protegidos sob sua €égide € no seu carater confidencial. Trata-se de um
conjunto de dados, na maior parte dos casos de aplicacao industrial, dotados de
valor econdmico intrinseco, cujo titular busca manté-lo inacessivel, ou seja, fora
do alcance dos concorrentes.

A origem e o desenvolvimento conceitual do instituto do segredo comercial
remontam a jurisdi¢cOes de natureza common law — nas quais a génese da juridici-
dade nao ¢ apenas promovida pela instituigao do direito positivado, mas tambem
majoritariamente vinculada a reiteracdo de precedentes judiciais —, em especial
nos ordenamentos de jurisdi¢ao britanica e estadunidense. Foi consolidado, por
entendimentos jurisprudenciais, que a avaliacao da confidencialidade ou inaces-
sibilidade de uma informacao diz respeito ao procedimento racional pelo qual o
respectivo conhecimento fo1 adquirido. Caso o processo mental que acarreta a
génese da informagao seja inatingivel aqueles que nao experimentem procedi-
mento simile ou equivalente, o conhecimento correspondente sera considerado

confidencial e, portanto, suscetivel a protecao por meio do segredo de negocio
(Aplin et al., 2012, p. 5.14-15).

Em decorréncia da amplitude acerca daquilo que apresenta potencial de con-
figuracao de um segredo de negocio, identifica-se que, a0 menos hipoteticamente,
quaisquer informag¢des podem figurar como objeto de segredo no seu uso ou con-
versao de seus proveitos ao titular. Atributo adicional da definigao de segredo
comercial ¢ a generalidade, consignada na amplitude potencial do conhecimento
que pode vir a ser coberto pelo sigilo. Sob esse aspecto, cabe referéncia compa-
rativa com o 1nstituto das patentes, cujo objeto protegido, diversamente, deve ser
precisamente delimitado, por meio das reivindicagdes e submetido aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplica¢ao industrial®.

Segredos de negdcio, por outro lado, nao t€m sua incidéncia condicionada ao
cumprimento desses requisitos ou de reivindicagoes de sua delimitagdo para alem
da defini¢ao acima mencionada, de forma que apresentam abrangéncia superior
aquela verificada quando analisadas outras formas de prote¢ao a ativos intelec-
tuais. Podem conter informacdes que nao sao objeto de patente — seja devido ao
nao cumprimento dos requisitos que condicionam a concessao da patente, seja a
restricao da propria lei, ou ainda devido a propria natureza da informacgao confi-

1 A discussdo decorrente dessa aparente incongruéncia ndo se apresenta como objeto do presente artigo; adiantamos, no entanto, que
a controvérsia se vé€ dissolvida quando considerada a amplitude da informagao potencialmente sujeita a tutela dos segredos de negocio.

2 Deriva da ndo correspondéncia entre os bens potencialmente sujeitos a determinada modalidade de prote¢ao da propriedade intelectual
o reconhecimento da complementariedade verificada em analise sist€émica da tutela dos ativos intelectuais.
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dencial correspondente, como por exemplo informacao negativa (Jorda, 2008, p.
8; Png, 2017, p. 169) — mas que, inobstante, podem ser salvaguardadas sob a tute-
la dos segredos comerciais.

Diferenciagao adicional com que contam os segredos de negocio em relacao
as outras modalidades de protecao a ativos intelectuais decorre da natureza estri-
tamente privada de sua tutela prévia a eventual infringéncia. Face a violagao dos
segredos de negocio, seu reconhecimento sera, naturalmente, de competéncia do
Judiciario, que avaliara o sigilo da informagao, bem como seus demais requisitos,
o que varia de acordo com o ordenamento a luz do qual ¢ promovida a analise e
também com as circunstancias nas quais as informagodes sao utilizadas, acessa-
das ou divulgadas.

O atributo primordial dos segredos de negocio € sua confidencialidade, seu
sigilo. Sem sigilo nao ha segredo de negocio e, para tanto, ¢ imprescindivel que o
proprio titular empregue esfor¢os no sentido de manter essa informacao em sigi-
lo para além do alcance de terceiros ou concorrentes (Contigiani; Hsu; Barankay,
2018, p. 2994; Lemley, 2008, p. 317, Magalhaes, 2000, p. 77). Ja o reconhecimen-
to de violacao do segredo dependera da analise da pessoa, situacao ¢ forma da
divulgacao indevida da informag¢ao confidencial.

Portanto, diversamente daquilo verificado quando em paralelo a outras moda-
lidades de propriedade industrial, os direitos atinentes a segredos de negocio nao
requerem submissao prévia a autoridade estatal que avalie o pleito do agente para
que entao, na eventualidade de aprovagao do requerimento, haja o reconhecimen-
to dos direitos do titular e consequente concessao de exclusividade de seu uso e
proventos economicos derivados. A protecao sobre segredos de negdcio €, por-
tanto, imediata e autoexecutoria: incumbe ao proprio agente interessado em sua
execucao e incide desde a concep¢ao do conhecimento protegido, subsistindo até
que tal predicado se mantenha observado (Lemley, 2008, p. 313).

No entanto, € preciso entender que ha casos em que a protegao por segredo
pode nao ser efetiva. Por exemplo, em casos que envolvam informagdes sobre
uma determinada tecnologia incluida em um produto que, por engenharia rever-
sa, seja facilmente compreendida por um técnico. Nesses casos, por mais que se
busque manter a confidencialidade sobre as informacgoes e técnicas, estes ndo se
sustentardo, logo, em havendo a possibilidade e condigdes para patenteamento,
estrategicamente este ¢ o caminho recomendavel.

Por fim, discrepancia adicional observada em segredos de negdcio em relacao
a patentes ¢ a de auséncia de limitacdao temporal sobre sua incidéncia e valida-
de. Nos termos do artigo 40 da Lei1 de Propriedade Industrial, a depender do tipo
de criagdao ¢ modalidade de patente, sua vigéncia vigorara pelos prazos de quin-
ze (modelo de utilidade) ou vinte anos (inveng¢do). Segredos comerciais, por sua
vez, se mantém sob tutela pelo tempo em que forem efetivamente mantidos como
segredos, enquanto for preservado o desconhecimento coletivo acerca da infor-
macao correspondente (Magalhaes, 2000, p. 76; Risch, 2007, p. 6-7).

Como destaca Png (2017, p. 167), patentes proporcionam ampla exclusividade,
mas somente por um periodo fixo de tempo, sdo limitadas a inovagoes técnicas que
cumpram determinados padroes, € exigem a publicacdo da inovagdao. Em contras-
te, segredos de negdcio podem ser temporalmente ilimitados, nao sao limitados
a padroes técnicos particulares € nao exigem divulgacdao. Ademais, o escopo do
segredo de negdcio € muito mais amplo, abrangendo trabalhos em curso assim
como 1novagoes completas.

Estritamente sob o escopo do ordenamento brasileiro, o fator que mais toma
centralidade em relacao a legislagdo acerca da tutela de segredos de negdcio € sua
incipiencia, fruto de sua regulacao esparsa na legislacao. Apesar de discussoes €
tentativas ao tempo do tramite do Projeto de Le1 que culminou na publicagdo da
Lei de Propriedade Industrial (Magalhaes, 2000, p. 75), diversamente as tendén-
cias verificadas em relacao a outras modalidades de defesa de ativos intelectuais,
os segredos comerciais nao contam com regulamentacao especifica por lei nesse
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sentido, tampouco contempla capitulo dedicado na LPI. No bojo dessa legislagao,
a caracterizacao dos segredos de negocio € contida na tipificagdo das modalida-

des do crime contra a Concorréncia Desleal, nomeadamente por for¢a dos incisos
XTI e XII do artigo 195 da Le1 de Propriedade Industrial.

Desse modo, a LPI deixou de definir expressamente o que efetivamente con-
figura um segredo de negocio, ndo deixando clara sua extensao seja para os
detentores de segredos, seja para o Judiciario, uma vez que se limita a coibir a
exploragdo desautorizada daqueles conhecimentos, informag¢des ou dados confi-
denciais, tornando indefinida a tutela aos segredos comerciais (Magalhaes, 2000,

p. 76-79).

No ambito internacional da Organizagao Mundial do Comércio (OMC), por
outro lado, fo1 assinado no ano de 1994 o acordo TRIPS, parte do ordenamento
interno brasileiro por for¢a dos Decretos n° 1.355/1994 e que trata de direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio, englobando, em sua se¢ao 7, a
protecao sobre a ‘informagao confidencial’. Por for¢a do artigo 39(2) do TRIPS,
empresas ¢ individuos serao capazes de evitar com que conhecimentos de segre-
dos de negdcio sejam divulgados, adquiridos ou utilizados sem seu consentimento
por parte de terceiros. Em definicao as informagodes confidenciais a que dizem
respeito, TRIPS estabelece um conceito abrangente da no¢ao, estipulando como
passivel de protecao por segredo aquela informagao que cumpra com os seguintes
atributos: 1) sigilo; 11) valor comercial em virtude daquele sigilo; e 111) que tenha
sido objeto de medidas precativas razoaveis por parte de seu detentor (Brasil, 1994).

2 DOUTRINA DA DIVULGACAO INEVITAVEL

No ambito da conducgao de seus negocios, empresarios nao raro sao leva-
dos ao compartilhamento de conhecimento que lhes sdo relevantes com variados
agentes, sejam eles internos, como funcionarios da propria empresa; ou externos,
quando, por exemplo, fornecedores. Nessas hipoteses, empresas podem reafirmar
a confidencialidade de suas informacodes mediante celebracao de contratos, sendo
as mais comuns: Acordos de Confidencialidade (NDA) e Cldusulas de Nao-Con-
corréncia (ou non-compete) (Png, 2017, p. 170).

Acordos de Confidencialidade constituem instrumento contratual emprega-
do com o proposito de definir uma obrigagao de sigilo pela parte que recebera as
informacgoes, consideradas sensiveis € de contetido sigiloso e restrito. Uma clau-
sula de ndo-concorréncia em um contrato igualmente tem como proposito coibir
praticas de concorréncia desleal, destacando-se a situacao na qual seja usada em
relacdo a um profissional que deixe a empresa, na qual teve acesso a informagoes
confidenciais. Conforme defini¢cao da Federal Trade Commission (FTC, 2023, p.
3482), uma clausula de ndao-concorréncia € um termo contratual entre um empre-
gador e um trabalhador que tipicamente impede o trabalhador de trabalhar para
um empregador concorrente, ou fundar um negocio concorrente, no ambito de
determinada area geografica ou tempo ap6s o fim do emprego desse empregado’.

Acordos de Confidencialidade e Clausulas de ndo-concorréncia, uma vez
que sao provisoes contratuais, vinculam exclusivamente as partes contratantes e,
nesse sentido, ajudam a controlar € manter o segredo, mas nao fornecem efetiva
protecdo diante da possibilidade de apropriacao indevida de informacoes sigilo-
sas por parte de terceiros que nao mantém relacdao contratual para com o agente
tutelado pelo direito dos segredos de negocio (Png, 2017, p. 170). Nesse aspecto a
opc¢ao da legislagdo brasileira € mais eficaz, pois o tipo penal previsto no inc. XII
do art. 195 da LPI prevé a hipotese de penalidade a qualquer pessoa que divul-
gue indevida e sem autorizacao informag¢ao confidencial independente de relacao
contratual ou empregaticia.

No ambito da jurisprudéncia estadunidense do delineamento conceitual e
aplicacao concreta das regras dos segredos de negocio, contudo, houve o desenvol-

3 Vide, nesse sentido, a Stmula do Conselho Administrativo de Defesa Economica (Cade) n° 05, de 09 de dezembro de 2009, segundo a
qual € ‘licita a estipulacdo de clausula de ndo-concorréncia com prazo de até cinco anos da alienacdo de estabelecimento, desde que vin-
culada a protecao do fundo de comércio’. Apesar de a simula tratar da protecdo de contratos empresariais, reconhece-se a exigéncia de
delimitacao do escopo dos contratos de non-compete.
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vimento de doutrina e jurisprudéncia que incorpora conjunc¢ao das no¢oes acima
referenciadas, configurando obrigacao extracontratual de limitacao da migracgao
de funcionarios conhecedores de segredos de negdcio de uma empresa a empresas
concorrentes: a Inevitable Disclosure Doctrine, ou, em traducao direta a lingua
portuguesa, ‘Doutrina da Divulgacao Inevitavel’.

Precedente marcante a respeito da consolidacao e efetiva delineacao teodrica
da doutrina € o caso PepsiCo, Inc. v. Redmond (United States, 1995), compa-
nhias que a época travavam concorréncia pelo setor de 1sotonicos. Em sintese, a
demanda tem como panorama a contratacao, por parte da Quaker Oats Company,
de William Redmond, funcionario de alto-escaldao da PepsiCo. Devido a posi¢ao
de Redmond na PepsiCo, o demandado, naturalmente, obteve acesso a informa-
coes de elevada relevancia para a empresa que seriam de interesse equivalente a
empresas concorrentes, reconhecidos, pela Corte, como segredos comerciais.

Redmond foi funcionario da PepsiCo por aproximados 10 anos, chegando ao
cargo de General Manager da empresa no estado da California, o que lhe for-
necia elevado grau de acesso a informacoes internas confidenciais, segredos de
negocio (United States, 1995, p. 2-3). Entre as informagoes sensivels de conhe-
cimento de Redmond, PepsiCo demonstrou seu acesso ao ‘Plano Estratégico’ da
companhia, aos Planos de Operagdao Anuais, aos ‘planos de ataque’ para mercados
especificos, bem como informacgoes a respeito dos sistemas de comercializacao
¢ transporte da empresa (United States, 19935, p. 3-4).

O fator que motivou o ajuizamento da demanda fo1 a aproximagao de Red-
mond da empresa Quaker, concorrente direta da requerente no setor de bebidas
1sotonicas detentora da marca ‘Gatorade’, com oferta da posi¢ao de Vice-Presidente
de vendas locais da marca. Diante disso, PepsiCo buscou impedir que Redmond
tomasse posse em sua concorrente sob o fundamento de que sua atividade implica-
ria a divulgacao e/ou uso nao autorizados de informagoes confidenciais e segredos
de negocio, sustentando que Redmond inevitavelmente divulgaria aquela infor-
macao a Quaker em sua nova posi¢ao (United States, 1995, p. 4).

O entendimento da Corte fo1 favoravel as alegagcdes de PepsiCo, impedindo a
migracao de Redmond para empresa concorrente ao reconhecer a impossibilidade
de Redmond exercer sua posi¢ao na Quaker sem que inevitavelmente divulgasse
os segredos comerciais da PepsiCo. Conforme a decisdo, a nao ser que Redmond
possuisse uma capacidade extraordinaria de compartimentalizar informacoes, ele
necessariamente tomaria decisoes a respeito de Gatorade e Snapple com base em
seu conhecimento dos segredos de negocio (United States, 1995, p. 8).

O que suscita estranheza, no entanto, ¢ que apesar da relacao trabalhista
previamente existente entre Redmond e PepsiCo, ndo havia qualquer registro de
celebracao de contrato com clausula de ndo-concorréncia entre as partes, o que
efettvamente implicaria impedimento da migracao de pessoal de uma companhia
a outra concorrente.

Pelo desenvolvimento tedrico da Doutrina, inicialmente, reconhece-se a cen-
tralidade do capital humano em relagdes de concorréncia entre companhias (Png;
Samila, 2015, p. 4) e sua imediata correlagao com os segredos comerciais com 0s
quais individuos t€m contato quando da realizacao de suas atividades profissio-
nais e, portanto, que a mobilidade de pessoal propicia a difusao de informacgoes
entre as empresas (Kahnke; Bundy; Liebman, 2008, p. 1), implicando aumento
do risco do compartilhamento, deliberado ou nao, de conhecimento comercial-
mente relevante (Flammer; Kacperczyk, 2016, p. 6).

A doutrina da Divulgac¢ao Inevitavel representa, nesse contexto, consideravel
ampliacdo da tutela sobre os segredos de negocio ao fornecer a empresa emprega-
dora, diante da mera possibilidade de divulgacao de segredos de negdcio, poder
unilateral para restringir a mobilidade de funcionarios que det€ém conhecimento
comercialmente relevante, tado somente pela demonstragao de que o exercicio das
atividades do agente em outra empresa implicaria, inevitavelmente, a divulgacao
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dos segredos comerciais (Contigiani; Hsu; Barankay, 2018, p. 2923; Flammer;
Kacperczyk, 2016, p. 3-4; Png; Samila, 2015, p. 5).

No ambito da apreciacao da ‘inevitabilidade’ da divulgacao de segredos comer-
ciais, o padrao jurisprudencial norte-americano estabelece que o agente sujeito a
incidéncia da referida doutrina deva possuir conhecimento sobre segredos de nego-
cio de seu empregador originario, ponderando-se ainda a natureza, grau e extensao
dessa inteligéncia. Fator adicional de consideragao ¢ o da relacao de semelhanca
entre as posi¢coes em que o funciondrio atuaria, uma vez que a correspondéncia
entre os oficios exercidos nas companhias origindria e de destino acarreta maior
dificuldade na nao-utilizacao das informacodes sigilosas (Halligan, 2021).

Em analise fatica de casos concretos norte-americanos, € apreciado tambem
o grau de concorréncia travado entre as empresas correspondentes, avaliando-se
em que medida o conhecimento relevante apresentaria efetiva pertinéncia e, logo,
valor comercial, a empresa contratante. O animo das partes requeridas ¢ examina-
do para a identificagdao de possivel ma-fé no ambito da contratagdo, sopesando-se
os esfor¢os e politicas empregadas no sentido de prevencdao do vazamento ou

utilizacao do conhecimento de propriedade do empregador originario (Kahnke;
Bundy; Liebman, 2008, p. 2; Png; Samila, 2015, p. 6).

A Doutrina da Divulgacao Inevitavel configura instrumento adicional pelo
qual se objetiva a mitigacao dos riscos de divulgacao de informagdes comercial-
mente relevantes a empresas que as deté€m, tal qual o fazem a legislacao patentaria,
a tutela sobre segredos de negocio e disposi¢coes contratuais de nao-concorrén-
cia (Flammer; Kacperczyk, 2016, p. 14). No entanto, ndo obstante a semelhanca
em relacao aos desfechos alcangados, ha evidentes contrastes observados entre a
Divulgacao Inevitavel e mecanismos outros de protecao de segredos de negdcio,
nomeadamente a respeito de seu tempo de incidéncia e de sua aplicabilidade.

As violagoes de clausulas contratuais e a tutela por segredos de negocio sao
alegadas de forma responsiva a uma eventual violacao aos direitos sobre os quais
determinado agente detém titularidade. Sob o manto da Divulgacao Inevitavel,
todavia, ¢ verificada uma tutela prévia na qual se tem aplicacdo preventiva de
limitacdao da mobilidade de determinado funcionario haja vista a mera possibili-
dade de divulgacao de segredo de negocio (Png; Samila, 2015, p. 2-3).

Clausulas de ndo-concorréncia dizem respeito a ajustes contratuais de restri-
¢ao de mobilidade, cuja incidéncia € verificada estritamente no ambito das partes
celebrantes do acordo. No bojo da Divulgacgao Inevitavel, em contrapartida, sua
incidéncia precede € independe de ajuste contratual nesse sentido, ndo estando
subordinada a demonstragdao de concordancia por parte do empregado que sera
impedido de exercer op¢ao pela proposta que mais lhe interesse. A Doutrina conta
com aplica¢do geral a quaisquer individuos e informagodes, nao restrita ao obje-

to ou as partes de determinado contrato (Kahnke; Bundy; Liebman, 2008, p. 3;
Png; Samila, 2015, p. 2-3, 10).

Tais discrepancias fazem emergir questionamentos a respeito da conveniéncia
da aplicacdo da Doutrina da Divulgac¢ao Inevitavel e de sua harmonia em rela-
¢ao0 a outras dimensoes da juridicidade. A Doutrina ¢ aplicada para impedir que
determinado individuo, sem que tenha se apropriado ou indevidamente compar-
tilhado informagdes confidenciais de valor comercialmente relevante (Flammer;
Kacperczyk, 2016, p. 15), exerc¢a sua liberdade de optar onde € em qual empresa
prefira desempenhar seus oficios, de forma independente de sua consideragao e

sem que ao menos se tenha expressado concordancia a respeito de tal limitacao
(Png; Samila, 2015, p. 10).

3 APLICABILIDADE A LUZ DA LEGISLACAO BRASILEIRA

Devido a ingeréncia que a Divulgacao Inevitavel exerce sobre a relagdo entre
agentes autonomos, entre empregadores e empregados, € entre empresas concor-
rentes, a referida Doutrina ndo se restringe a uma analise juridico-empresarial,
mas ultrapassa essas fronteiras, sendo necessario nao so analisar o aspecto concor-
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rencial, mas evidentemente, o trabalhista e o constitucional. Suas caracteristicas
conceituais, no entanto, fazem emergir questionamentos quanto a sua adequacao
a esses sistemas ja consolidados no ambito da legislagdo brasileira e a tendéncias
internacionais, devido a aparente incompatibilidade e latente desconforto gerado
pelas circunstancias nas quais incide.

A conducao, protecdo e regulamentacdo das dinamicas concorrenciais no
bojo do ordenamento brasileiro — ou, em sintese, o Sistema Brasileiro de Defe-
sa da Concorréncia (SBDC) — incumbe ao Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (Cade), nos termos da Le1 n° 12.529/2011 (Brasil, 2011). Os efeitos
possivelmente anticompetitivos da celebracgao de clausulas de non-compete foram
ja submetidos a analise pelo Tribunal Administrativo do Cade; no entanto, exclu-
stvamente em consideragao a clausulas cujo objeto € nao aquele de obstrugao da
migracao de funcionarios, mas em relacao a protecdo de investimentos comer-
ciais mediante celebracao de contratos empresariais.

No caso norte-americano, o tema foi objeto de detalhado escrutinio por parte
de autoridade antitruste estadunidense, a Federal Trade Commission (FTC), em
virtude de impactos de clausulas de ndo-concorréncia e da aplicacao da doutrina
do Inevitable Disclosure, culminando na propositura de nova regulagao a respei-
to da materia (FTC, 2023). Levantamentos empiricos conduzidos no ambito de
mercados relevantes nos Estados Unidos demonstram que o emprego de clausu-

las de nao-concorréncia exerce impacto imediato nas condi¢des concorrenciais €
de trabalho em tais mercados (FTC, 2023, p. 3484).

Tais estudos estimam que aproximadamente 20% dos trabalhadores dos Esta-
dos Unidos se veem vinculados a uma clausula de non-compete (FTC, 2023, p.
3484). Estudos de mercado estimam, ademais, que entre os executivos, tal qual o

era Redmond, a incidéncia de clausulas de ndo-concorréncia supera a marca de
60% (Kini; Williams; Yin, 2020; SHI, 2023).

Inicialmente, a inferéncia realizada por parte da FTC ¢ a de que mercados
de trabalho apresentam 16gica de funcionamento cuja racionalidade ou efici€éncia
¢ associada a combinac¢ao 1deal entre as condi¢oes buscadas pelos empregados e
aquelas oferecidas por parte dos empregadores (FTC, 2023, p. 3484). Os efeitos
de non-competes e da Divulgacao do Inevitavel, entretanto, vao de encontro com
essa logica uma vez que implicam limitagao justamente naqueles aspectos que
sdao os maiores diferenciais oferecidos pelos funciondrios, potencialmente 1impe-

dindo o uso de suas habilidades € conhecimentos acumulados para o exercicio
dos postos de trabalho (FTC, 2023, p. 348)5).

O desfecho da limitacdo a migragao de trabalhadores seria, sob tal prisma, a
diminui¢ao da concorréncia entre empregadores pelos servigcos de potenciais empre-
gados, causando disturbios nas efici€ncias de adequacdao no mercado de trabalho
(FTC, 2023, p. 3485). Concluiu-se que impactos negativos da restricao a mobili-
dade de empregados sdao percebidos por parte de consumidores em mercados de
produtos e servigos, pelo aumento de precos € concentragao de mercados, diminui-
¢ao de incentivos a inovacgao, entre outros (FTC, 2023, p. 3489-3493); e, mormente,
em relagao aos salarios dos proprios empregados (FTC, 2023, p. 3486-3489).

Diante dos impactos observados, o Projeto proposto pela Federal Trade Com-
mission preveé que clausulas de ndo-concorréncia que impecam a mobilidade de
funcionarios sejam consideradas como praticas anticompetitivas, implicando a
proibicao de que empregadores celebrem ou tentem celebrar cldusula de nao-con-
corréncia com empregado, ou que mantenham empregado sujeito a clausula de
nao-concorréncia vigente (FTC, 2023, p. 3482). Logo, verifica-se que a tendén-
cia estadunidense quanto as praticas de restrigdo a mobilidade vai no sentido do
questionamento de sua conveniéncia sob analise de eficiéncias concorrenciais.

No Brasil, apesar de se observar baixa efetividade e reconhecimento de segre-
dos de negocio na jurisprudéncia (o que ainda precisa ser aprimorado), uma regra
como a da divulgagdao do inevitavel, aplicada preventivamente, ‘inevitavelmen-
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te’ esbarraria na liberdade de exercicio do trabalho, sendo de dificil aplicacdao em
situagOes corriquelras € sem justificativas contundentes.

CONSIDERACOES FINAIS

O presente artigo buscou analisar a Doutrina da Divulgacao Inevitavel (Inevitable
Disclosure Doctrine), desenvolvida no ambito da jurisprudéncia norte-america-
na, ¢ sua potencial aplicabilidade no ordenamento juridico brasileiro. Para tanto,
fo1 necessario compreender previamente o conceito € os fundamentos da prote-
¢ao aos segredos de negdcio, instituto que, embora seja 0 mecanismo de protecao
de propriedade intelectual mais utilizado pelas empresas, ainda carece de regu-
lamentagao especifica no Brasil.

Verificou-se que os segredos de negdcio sao caracterizados essencialmente por
sua confidencialidade, valor comercial derivado do sigilo e pela ado¢ao de medi-
das razoaveis para sua manuten¢ao. Diferentemente das patentes, ndo demandam
registro prévio nem divulgagdo publica, apresentando natureza autoexecutoria e
auséncia de limitacdo temporal, desde que preservado o sigilo.

A Doutrina da Divulgac¢ao Inevitavel representa uma ampliacao significa-
tiva da protecao aos segredos de negocio, permitindo que empresas obtenham
decisOes judiciais para impedir a migracao de funcionarios para empresas con-
correntes, mesmo na auséncia de clausula contratual de ndo-concorréncia e sem
que tenha ocorrido qualquer divulgacao efetiva de informacao sigilosa. Trata-
-se de tutela preventiva, baseada na mera possibilidade de que o empregado, ao
exercer funcoes similares em concorrente, inevitavelmente utilizaria os conheci-
mentos confidenciais adquiridos em seu emprego anterior.

Contudo, a analise empreendida demonstra que a aplica¢do dessa doutri-
na no ordenamento brasileiro enfrentaria obstaculos significativos. Do ponto de
vista constitucional, conflitaria com a liberdade de exercicio de qualquer traba-
lho, oficio ou profissao (art. 5°, XIII, CF) e com os valores sociais do trabalho
como fundamento da Republica (art. 1°, IV, CF). Do ponto de vista trabalhista,
representaria restricdo a mobilidade do trabalhador sem base contratual expres-
sa € sem contraprestacdo negociada. Do ponto de vista concorrencial, conforme
demonstrado pela propria analise da Federal Trade Commission estadunidense,
tais restrigoes a mobilidade de trabalhadores tendem a gerar efeitos anticompeti-
tivos nos mercados de trabalho e de produtos.

No contexto brasileiro, a protecdo aos segredos de negdcio encontra amparo
nas regras de repressao a concorréncia desleal, especialmente nos incisos XI e XII
do artigo 195 da Lei1 de Propriedade Industrial, que tipificam como crime a divul-
gacao, exploragdo ou utilizacao ndo autorizada de informag¢odes confidenciais. Essa
tutela opera de forma repressiva, exigindo a demonstracao de efetiva violagao ou
ameaca iminente e concreta de divulgacao indevida, o que se mostra mais compa-
tivel com o sistema de protecao de direitos fundamentais do ordenamento patrio.

Conclui-se, portanto, que a Doutrina da Divulgacao Inevitavel, tal como
desenvolvida nos Estados Unidos, ndo encontra condigoes de aplicabilidade dire-
ta no sistema juridico brasileiro, seja pela auséncia de previsao legal especifica,
seja pela incompatibilidade com principios constitucionais de protecao ao traba-
lhador e a livre iniciativa. A protegdo efetiva dos segredos de negdcio no Brasil
deve ser buscada por meio do aprimoramento da aplicacdo das normas ja exis-
tentes de repressao a concorréncia desleal, bem como pela celebragao de acordos
de confidencialidade e, quando aplicavel, de clausulas de ndo-concorréncia devi-
damente negociadas e com contraprestacao adequada ao trabalhador.
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