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11 ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA

Apresentacdo

No Il ENCONTRO VIRTUAL DO CONPEDI, realizado online devido a imposicdes
sanitarias da pandemia de COVID-19, de 23 a 28 de junho de 2021, tendo como tema
principal “Salide: seguranca humana para democracia’, o grupo de trabalho DIREITO,

INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRENCIA | novamente esteve
presente com destaque pela qualidade dos trabalhos apresentados e possibilitando a
apresentacdo de 10 trabalhos escritos por graduandos, mestrandos e doutorandos, bem como
pesquisadores que ha muitos eventos acompanham o referido GT. O GT trouxe consigo a
inquietude que o tema principal do evento despertou ha comunidade juridica, em especial nos
programas de pés-graduacdo em Direito que trouxeram discussdes e reflexfes de modo
dialégico e interdisciplinar por meio de pesguisas que se propuseram a enfrentar a tematica
da salde e suarelagdo com aciénciajuridica. O GT possibilitou também discussdes entre 0s
autores e com 0s coordenadores, 0s quais propuseram questionamentos, provocacoes,

contrapontos e indicacdes de continuidade dos estudos e pesquisas. Entre os 10 trabalhos
apresentados, pode-se classificar em dois grupos de tematicas: (i) 05 (cinco) artigos trataram
sobre patentes farmacéuticas e vacinas e (ii) 05 (cinco) artigos sobre direito e tecnologia. No
grupo (i) os artigos discutiram a flexibilizacdo do direito de exploracdo exclusiva das
patentes farmacéuticas, 0s aspectos normativos brasileiros em Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo de vacina para COVID-19, as desigualdades sociais e 0 acesso universal avacina, o
direito a salde frentes as patentes farmacéuticas e, finalmente, a propriedade intelectual e o
direito autoral sob o prisma da licenca compulsoéria. Ja o grupo (ii) os temas foram bem
diferenciados, tratando sobre 10T e biopoder, dados e vantagens competitivas, biopirataria na
Amazobnia, criptomoedas e, finamente, as recentes alteracGes na legislacdo sul-coreana
voltadas a fortalecer a protecdo dos chamados segredos de negécio. Enfim, os artigos que ora
publicados tém por finalidade fomentar a pesquisa cientifica e fortalecer o didlogo
interdisciplinar em torno do tema DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE

INTELECTUAL E CONCORRENCIA. Visa-se incentivar as reflexfes sobre a relacio entre
Direito, Inovacdo, Propriedade Intelectual e Concorréncia, a tutela da Propriedade Intelectual
pelo sistema internaciona (OMPI e OMC), protecdo de ativos intangiveis, inovacdo e
desenvolvimento tecnol 6gico, direito autoral, sem esquecer dos aspectos sociais, ambientais,
econdmicos e culturais da producdo intelectual brasileira e, ainda, buscando entender os
desafios impostos ao direito da propriedade intelectual frente a 42 Revolucdo Industrial, bem
como em situacOes especiais e diferenciadas, como as impostas pela situacdo pandémica



mundial. Entende-se que as discussdes e reflexdes sdo, e sempre serdo, necessarias e
importantes para que se encontre o equilibrio entre as multiplas facetas do Direito, da
Inovacdo, da Propriedade Intelectual e da Concorréncia. Tais discussdes e reflexdes visam
contribuir para os avangos dos estudos dessas tematicas no ambito da pés-graduacdo em
Direito brasileira, apontando caminhos e encontrando respostas para uma realidade em
constante transformacao.

Os Coordenadores Prof. Dr. Jodo Marcelo de Lima Assafim, Profa. Dra. Salete Oro Boff e
Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas.



OS SEGREDOS DE NEGOCIO E O MILAGRE DO RIO HAN: O QUE PODEMOS
APRENDER COM ASRECENTES EXPERIENCIAS SUL-COREANAS

THE TRADE SECRETSAND THE MIRACLE ON RIVER HAN: WHAT CAN WE
LEARN FROM THE SOUTH-COREAN LATEST EXPERIENCES

Jose Roberto Balan Nassif

Resumo
O artigo analisa as recentes alteracOes na legislagdo sul-coreana, editadas em 2019 com a
finalidade de fortalecer a protecéo dos chamados segredos de negdcio.

Palavras-chave: Direito da concorréncia, Protecdo do segredo de negdcio, Republicada
coréia

Abstract/Resumen/Résumeé
The article analyzes the recent changes in South Korean legislation, edited in 2019 with a
great protection to protect so-called business secrets.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Competition law, Trade secret protection, Republic
of korea
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“Eu gosto do impossivel,
porque la a concorréncia é menor.”

Walt Disney

1. INTRODUCAO

Milagre é um acontecimento extraordinario, incomum ou formidavel que nao encontra
nas leis naturais uma tranquila explicagdo. E o sinal de uma interferéncia divina na vida dos
homens, que assombra justamente por superar seus poderes e esperancgas. Pois foi assim que
entrou para a histdria o vigoroso desenvolvimento econdmico e social experimentado pela
Coreia do Sul a partir de meados do século XX, quando partiram de um pais pobre e devastado
pela guerra civil para alcancar niveis de progresso até entdo considerados impensaveis.

O Milagre do rio Han, como foi chamado pelo Primeiro Ministro Chang Myon, colocou
um pais do tamanho do Estado de Pernambuco na vanguarda da industria tecnologica mundial
e na lista das 10 maiores economias do mundo. Catélico devoto, Chang usou a figura do milagre
para expressar, com humildade, o que de fato tinha sido o resultado de um conjunto inteligente,
coordenado e continuo de esforgos para educar a populacdo, construir infraestrutura e
estabelecer proficuas relagcdes diplomaticas e estratégias comerciais de longo prazo. Pobre em
recursos naturais, essencialmente agricola e sem mercado interno significativo, o pais asiatico
focaria suas atencdes na exportacdo de produtos de alto valor agregado e, para competir no
mercado internacional, as instituicbes de governo precisaram incentivar e, principalmente,
garantir o desenvolvimento de novas tecnologias e de eficiéncia produtiva.! E o tempo mostrou
que a férmula foi bem sucedida.

Com o sucesso econémico, em grande medida impulsionado pelos chaebol como a
Samsung, a Hyundai e a LG, veio uma significativa reducdo na pobreza e na qualidade de vida
dos sul-coreanos. A renda per capta anual, que era de USD 100 em 1963, aumentou para mais

de USD 31 mil? e, em fevereiro de 2021, a taxa de desemprego encolheu para cerca de 4%,

! THE ECONOMY. Biblioteca on-line do Congresso dos Estados Unidos da América
<http://countrystudies.us/south-korea/45.htm>, acesso no dia 02/04/2021.

2 Conforme dados do BANCO MUNDIAL. Disponivel em
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR>, acesso no dia 04/04/2021.



mesmo em meio aos dramaticos impactos econdmicos do COVID-19.% O tigre asitico parece
ndo vacilar.

A lideranca da Republica da Coreia na industria de alta tecnologia, porém, despertou a
cobica de seus concorrentes, avidos por avangcos em semicondutores, monitores de computador
e outras tecnologias. Recente reportagem da agéncia de noticias VOA denunciou que a China
vem empreendendo politicas agressivas para a obtencao de segredos de negocio (trade secrets)
sul-coreanos, que envolveriam desde praticas ilegais, como subornos e invasdes de sistemas
(hacking), como a contratagdo de antigos funcionarios de empresas sul-coreanas de tecnologia.*
Os anuncios de emprego prometem o dobro do salario médio pago na Republica da Coreia,
além de moradia e educag&o para os filhos do empregado. Dados divulgados pelo jornal Nikkei®
indicam que ao menos 62 sul-coreanos aparecem em pedidos de patente apresentados pela
fabrica chinesa Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), o que
permitiria deduzir que a empresa possui mais de 100 pesquisadores daquele pais entre seus
contratados. Segundo a reportagem, a mesma tatica seria adotada pela BOE Technology Group,
a maior fabricante chinesa de painéis, que teria por volta de 120 funcionarios sul-coreanos, dos
quais pelo menos 50 seriam antigos trabalhadores da Samsung. Como as leis sul-coreanas ndo
impedem seus talentos de vender sua forca de trabalho no mercado internacional, a tendéncia é
a de que essa pratica perdure por mais alguns anos.

Porém, a protecdo de segredos industriais e comerciais é questdo de importancia
nacional para Seul como, de resto, deveria ser para todos 0s paises que se propdem a alcar 0s
mesmos patamares de desenvolvimento. A mola propulsora das inovacgdes e do progresso é a
seguranca que o investidor precisa ter no resguardo de seus interesses. Por isso, nos ultimos
anos o pais tem aprovado uma série de medidas para fortalecer as protecbes no campo da
propriedade intelectual e coibir a apropriacdo indébita dos segredos de negdcios. O rigor de
suas intencdes também transparece no endurecimento das penas e nas inumeras prisdes
envolvendo pessoas ligadas a empresas de alta tecnologia.

Numeros do Business Survey Index (BSI) revelam que o nivel geral de confianga nas

condicGes de negdcio na Republica da Coreia subiu para 89 pontos em marco de 2021, mesmo

8 Conforme dados do TRADING ECONOMICS. Disponivel em <https://tradingeconomics.com/south-
korea/indicators>, acesso no dia 04/04/2021.

4 GE, Jingyi. South Korea Fights to Guard Its Trade Secrets From China. VOA NEWS, edicdo de 03/03/2021.
Disponivel em <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/south-korea-fights-guard-its-trade-secrets-china>,
acesso em 04/04/2021.

5> HOSOKAWA. Kotaro. JAEWON Kim. Et al. Samsung races to guard its secrets as China rivals close in:
Headhunting and corporate espionage threaten tech titan's global dominance. Veiculado em 12/02/2021.
Disponivel em  <https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Samsung-races-to-guard-its-secrets-as-
China-rivals-close-in>, acesso no dia 02/04/2021.
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em meio aos catastroficos efeitos da pandemia do COVID-19. Para se ter uma ideia da
importancia desse dado, basta ver sua discrepancia com outras poténcias econdmicas: 0S
Estados Unidos da América alcangaram 64,7 e o Brasil 54,4 pontos no mesmo més.® A garantia
de que segredos de negocio serdo protegidos no pais asiatico € componente fundamental dessa
sensacao.

O presente artigo se insere, precisamente, nesse contexto. Num pais tdo carente de
investimentos na &rea de alta tecnologia como o Brasil, pensar o tema do segredo de negdcio é
tdo caro para o Direito como o é para o proprio futuro que queremos dar aos nossos filhos.

Olhar para quem esta dando certo é sempre um bom passo a ser dado.

2. METODOLOGIA E OBJETIVOS

Este artigo foi elaborado a partir de evidéncias empiricas verificaveis, por meio das
quais foi possivel estabelecer os motivos pelos quais a Coréia do Sul emendou suas regras sobre
a protecdo dos segredos de negocio. O estudo também trabalha com instrumentais econémicos
para expandir a compreensdo e o alcance do Direito, com o fim de aperfeicoar o seu

desenvolvimento e aplicacdo. Utilizou-se, portanto, 0 método indutivo de raciocinio.

3. UM BREVISSIMO APARTE SOBRE O PAPEL DO ESTADO NA DEFESA DO
CAPITALISMO CONTRA OS CAPITALISTAS

E por meio das invencdes que a qualidade geral de vida melhora. Sem a energia elétrica,
viveriamos em um mundo de trevas. Sem 0s meios de comunicacdo, em um mundo de siléncio.
E é no modo de producdo capitalista que a semente das inovacgdes encontra seu meio-ambiente
mais fertil, pois a ele sdo caros os ideais de propriedade privada e de liberdade.

A propriedade é uma vocacédo natural do individuo, que tem a necessidade de conservar
e fortalecer o que é seu. A razdo intrinseca do trabalho empreendido por quem exerce uma arte
lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador, bem disse o Papa Ledo XIllIl, “é conquistar
um bem que possuira como préoprio e como pertencendo-lhe; porque, se pde a disposi¢édo de

outrem as suas forcas e a sua industria, ndo &, evidentemente, por outro motivo sendo para

® Disponivel em <https://tradingeconomics.com/countries>, acesso no dia 02/04/2021.
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conseguir com que possa prover a sua sustentacdo e as necessidades da vida, e espera do seu
trabalho, ndo so o direito ao salario, mas ainda um direito estrito e rigoroso para usar dele como
entender”.” Sendo as pessoas dotadas de capacidades e ambicgGes singulares, sendo impossivel
exigir delas iniciativas gratuitas, impedir-lhes o monopélio e a livre disposi¢édo do fruto de sua
industria operaria um perverso efeito psicoldgico, em nada vantajoso para uma sociedade que
pretende se desenvolver: a falta de disposigéo para o progresso.

A liberdade também é um poderoso e Gbvio estimulo a inovagdo, mormente na sua
faceta da liberdade de iniciativa econdmica. Por meio dela, cada agente econémico é livre para
empreender as suas atividades produtivas, escolhendo-as e desenvolvendo-as livremente, mas
também de exercer a luta econémica sem a interferéncia do Estado e de outros obstaculos
impostos pelos demais agentes econdmicos privados. E a liberdade de acesso ao mercado, mas
também (e principalmente) de permanecer nele.®

O inventor, porém, estara sempre inserido em um ambiente maior, de competicéo, e
assim como as inovacOes fazem girar a manivela da evolucdo, a escassez impulsiona os
individuos a lutarem entre si por um lugar ao sol. E essa luta nem sempre € leal. A relacdo entre
competidores é naturalmente hostil e préaticas direcionadas a eliminacdo ou a reducdo da
concorréncia com o fim de aumentar o poder de mercado, ou mesmo de criar condicdes
necessarias para exercé-lo com maior facilidade, sdo impulsos que sempre se deve esperar do
capitalista. Pois € justo a previsibilidade de tais comportamentos que torna o mercado um lugar
essencialmente inseguro. A falta de seguranca desestimula novos empreendimentos, e disso
decorre toda uma sorte de efeitos negativos (0 desemprego € o mais evidente). Assim é que se
pode afirmar, sem hesitacdo, que o capitalismo selvagem é autofagico.

A consciéncia disso desafia o Estado moderno a agir nas quatro vertentes identificadas
por EROS GRAU.® Para constituir e preservar o modo de producio, o Estado deve garantir um
sistema de direito civil, com as instituicdes basicas da propriedade e da liberdade de contratar,
assim como proteger o sistema de mercado contra efeitos autos destrutiveis, assegurar as
premissas da producéo dentro da economia global, como educacao, transportes e comunicagéo,
e promover a capacidade da economia nacional para competir internacionalmente. Para

complementar o mercado, deve adequar o sistema juridico as novas formas de organizacdo

7 Enciclica Rerum Novarum. Disponivel em <http://www.vatican.va/content/leo-
xiii/pt/encyclicals/documents/hf_|-xiii_enc_15051891 rerum-novarum.html>, acesso no dia 02/04/2021.

8 BRUNA. Sérgio Varella. O Poder Econdmico e a Conceituagdo do Abuso em seu exercicio. Sdo Paulo: Revista
dos Tribunais, 1997. pp. 133/135.

® GRAU. Eros Roberto. A Ordem Econdmica na Constituicdo de 1988. 13% ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2008. p. 18.
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empresarial, de concorréncia e de financiamento, respeitando o principio da neutralidade.'° Para
substituir o mercado, quando identificar debilidade das for¢as motrizes econémicas, devendo
melhorar as possibilidades de inversdo e criar novas formas de produzir mais-valia, organizando
0 progresso técnico-cientifico, qualificando profissionalmente os trabalhadores, etc. E, por fim,
para compensar disfun¢bes do processo de acumulacdo, assegurando, por meio de politicas
estruturais, a capacidade de sobrevivéncia de setores ameagados, como as micro e pequenas
empresas.

Salvo algumas excecdes, é da esséncia de todo Estado capitalista moderno associar a
protecdo do mercado ao objetivo de “assegurar a todos existéncia digna”, vontade que se
manifestara na protecéo dos valores “consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre
concorréncia e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilizagéo,
caracteristica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse
social”, como observa DIOGENES GASPARINL E necessario, pois, que o Estado se

empenhe na defesa do capitalismo contra os capitalistas.'?

4. PATENTE OU SEGREDO DE NEGOCIO?

Para garantir a multiplicacdo das invencdes, o Estado precisa estimula-las e a forma
elementar de fazé-lo € garantindo ao inventor o direito de explora-las com exclusividade. De
modo mais ou menos uniforme, os paises livres dispdem de um sistema juridico que garante ao
inventor direitos de monopdlio sobre os seus inventos e 0 mais evidente deles se chama patente.

As patentes sdo documentos expedidos por autoridades publicas, por meio dos quais se
formaliza a propriedade sob determinada invencédo. A patente confere ao seu titular o direito de
impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propdsitos.t

Substancialmente, as regras basicas para a concessdo de patentes sdo semelhantes nos

paises que a estabelecem. A maioria das invengdes é registrada ap6s um longo processo de

10 Nas palavras de Luiz Roberto Barroso, “A ideia de neutralidade do Estado, das leis e de seus intérpretes,
divulgada pela doutrina liberal-normativista, toma por base o status quo. Neutra é a decisdo ou a atitude que nao
afeta nem subverte as distribuicBes de poder e riqueza existentes na sociedade, relativamente a propriedade, renda,
acesso as informagdes, a educagio, as oportunidades etc.” (BARROSO. Luiz Roberto. Interpretacéo e Aplicagédo
da Constituicdo: fundamentos de uma dogmatica constitucional transformadora. 62 ed. S&o Paulo: Saraiva, 2004.
p. 288-289).

11 GASPARINI. Didgenes. Direito Administrativo. 82 ed. Sao Paulo: Ed. Saraiva. pags. 629/630.

12 GRAU. Eros Roberto. A Ordem Econ6mica na Constituigdo de 1988. 132 ed. Séo Paulo: Malheiros, 2008. p. 56.
13 Conforme art. 42 da Lei brasileira de patentes (Lei n® 9279/96).
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deliberacdo do Poder Publico e exige, ndo apenas a prova de titularidade do invento, como
também toda a sua descricdo, com desenhos, medidas, ingredientes, quantidades, pressdes,
aplicacdes, etc. Esse processo, que pode durar anos, obedece a requisitos e a estritas limitagdes
legais e implicam em consideraveis custos para o inventor. Uma vez concedidas, as patentes
constituem um direito oponivel erga omnes, mas apenas por um prazo determinado. Tal como
no Brasil, paises como os Estados Unidos da América e a propria Coréia do Sul limitam a
duracdo de uma patente a média de vinte anos, extensivel em alguns casos, mas a partir do qual
a invencdo passa a ser de dominio pablico. Até 1a, o dono da patente a explora como bem
entender, tendo a certeza de que o Estado agira para proteger seus interesses caso eles venham
a ser ameacados ou violados.

Mas se as leis de patentes estabelecem protecdes claras e seguras as inovacgdes
tecnoldgicas, por que, entdo, alguns inventores resolvem ndo patentear suas invencfes? A
resposta parece simples, mas nao €. Embora as patentes (tal como o registro imobiliario) sejam
um instrumento capaz de conferir seguranca ao proprietario do invento, ela nem sempre sera a
solucdo mais Obvia ao empresario, ja que trazem consigo uma série de riscos e fatores muitas
vezes incompativeis com a dindmica das relagdes negociais.

Em memoravel artigo sobre o tema, FRIEDMAN, LANDES e POSNER descreveram
trés casos préaticos para ilustrar que a escolha entre patentear, ou ndo, uma invengdo costuma
obedecer a uma relagdo econdmica de custo-beneficio.!*

O primeiro exemplo mostra um sujeito que detém certa invencédo simples, da qual espera
retorno financeiro, ainda que pequeno, e que sofre o risco de um terceiro chegar a mesma
invencdo em curto prazo. A primeira vista, o caso recomendaria o patenteamento. Ocorre que
0s custos de registro e manutencdo da patente neutralizariam os ganhos decorrentes de sua
exploracdo. Nessa situacdo, observam os autores, manter a invencdo em segredo pode ser mais
rentavel, ainda que outros venham a desenvolver o0 mesmo bem no futuro.

No segundo exemplo, 0 inventor possui uma inovacdo mais complexa e, por isso, ele
acredita que ninguém conseguira inventar algo parecido. Se ele submetesse sua invengéo ao
processo de patente, outros teriam acesso a formula e poderiam explora-la, ainda que ao cabo
do correspondente prazo de exclusividade. Aqui também o custo-beneficio penderia em favor
de ndo patentear. E o caso da Coca-Cola, cuja receita é do final do século XIX e que jamais

fora patenteada pela empresa.

4 FRIEDMAN, David D. LANDES. William M. POSNER. Richard A. Some Economics of Trade Secret Law.
Journal of Economic Perspectives. VVol. 5, N. 1, 1991. p. 64.
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No ultimo caso, o inventor tem o fundado receio de que a sua invengdo pode néo ser
patenteavel de acordo com a lei. No Brasil, por exemplo, os esquemas, planos, principios ou
métodos comerciais sdo expressamente excluidos do rol de invengfes e modelos de utilidade
patenteaveis,'® ndo obstante possam revelar alto poder de ganho competitivo no mercado.
Mantendo sua inovagdo como um segredo de negdcio, ele aumenta suas chances de explora-la
com exclusividade.

Pode-se somar a esses exemplos o receio do inventor ter sua patente quebrada (por
particulares ou pelo Estado), situacdo sempre atrelada a fatores que escapam a seu controle.
Além disso, a propria necessidade de se divulgar detalhes sobre o objeto da patente como
condicdo para depdsito do correspondente pedido pode representar, em muitos casos, um risco
ao qual o inventor nem sempre estara disposto a se expor. Também o longo prazo para analise
de seu pedido (que, no Brasil, pode chegar a dez anos) ja seria, por si, um elemento desafiador
do interesse em obter uma patente, ainda mais quando o objeto diz respeito a inovagdes no
campo da alta tecnologia.

Sob a perspectiva do inventor, portanto, nem sempre a patente € que Ihe dard melhores
retornos financeiros. Dai, muitas vezes, a op¢do por manté-las como segredos de negdcios e
esperar a sensibilidade das autoridades para lhe proteger caso sofra esbulho desse seu direito.
Nas palavras de FRIEDMAN, LANDES e POSNER:

“(...) a lei do segredo de negdcio suplementa o sistema de patentes. Inventores
preferem a protecdo do segredo de neg6cio quando acreditam que a protecdo das
patentes € muito custosa em relagdo ao valor de suas invencgdes, ou que lhes dard um
retorno substancialmente menor que o beneficio da prdpria invengéo (como se reflete,
em parte, no tempo que levard até que alguém mais produza a mesma invengao), tanto
porque a invengdo ndo é patentedvel ou porque a extensdo (ou outras condi¢des) da
protecdo conferida pela patente é insuficiente. Se tiverem sucesso em manter seus

segredos de negdcio, eles terdo evidéncias de que suas crengas estavam corretas”. '

E evidente que a opgdo por ndo patentear uma invencdo e manté-la como segredo de

negocio so tem lugar em sistemas que conferem um razoavel nivel de protecéo juridica a essa

15 Art. 100, inciso 111, da Lei n° 9.279/96.

16 Op. cit. P. 6. Traducdo livre de “(...) trade secret law supplements the patent system. Inventors choose trade
secret protection when they believe that patent protection is too costly relative to the value of their invention, or
that it will give them a reward substantially less than the benefit of their invention (as reflected, in part, in the
length of time before any else will invent it), either because the invention is not patentable or because the length
(or other conditions) of patent protection is insufficient. By successfully maintaining their trade secret they provide
evidence that their belief was correct”.
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escolha empresarial. Somente diante da previsibilidade e seguranca de que o Estado intervira
para também proteger uma invencgdo nao patenteada € que o inventor poderia pensar em manter
sua invencao sob sigilo. Do contrério, ndo so estaria exposto a comportamentos predatérios de
seus concorrentes, como tais comportamentos seriam naturalmente estimulados pela

perspectiva de ndo sofrerem punicéo correspondente.

5. ALTERACOES NO UNFAIR COMPETITION PREVENTION AND TRADE SECRET
PROTECTION ACT - UCPA

Para garantir um ambiente seguro de negdcios, o governo sul-coreano adota uma estrita
agenda de protecdo dos segredos de negdcio, seja para evitar sua apropriacdo indevida por
empresas e organismos internacionais, seja para proteger as pequenas e médias empresas contra
0 comportamento abusivo das grandes corporacfes nessa area.

Na Republica da Coreia, 0s segredos de negdcio séo tradicionalmente protegidos pelo
UCPA (Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act), editado
originalmente em dezembro de 1961.17 E este ato normativo quem define, expressamente, o que
é um segredo de negdcio e a sua usurpacdo, bem os remédios juridicos para sua coibi¢cdo, como
liminares, indenizagdes, restauro de reputagéo e penalidades na esfera criminal.

Os segredos de negdcio na Republica da Coreia ainda contam com protecdes
subsidiarias, a exemplo do Act on Prevention of Divulgence and Protection of Industrial
Technology (ITPA), o Act on Support for Protection of Technologies of SMEs; Monopoly
Regulation and Fair Trade Act; Fair Transactions in Subcontracting Act; Act on the Promotion
of Mutually Beneficial Cooperation between Large Enterprises and SMEs; and Act on the
Investigation of Unfair International Trade Practices and Remedy against Injury to Industry, a
serem aplicadas de acordo com a natureza das relagdes envolvidas.

Em meio ao incremento dos casos de apropriacdo indevida de patentes e segredos de
negocios verificado nos ultimos anos, a Assembleia Nacional sul-coreana vem aprovando
importantes alteracbes no UCPA que se propdem a reforgar sua posi¢édo de vanguarda no
combate a essas praticas.

Nesta oportunidade, nos debrucaremos suscintamente sobre as trés principais novidades

trazidas pela ultima emenda ao UCPA, promovida pelo Ato 16.204, de 08/01/2019: a alteracéo

17 As vers@es atual e anteriores do Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act podem ser acessadas no
endereco eletronico <https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=49331>. Acesso no dia 02/04/2021.
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do conceito de segredo de negdcio; a previsdo de punitive damages; e o endurecimento da

legislagdo penal relacionada a apropriacdo indébita do segredo de negdcio.

5.1. Evolucdo do conceito de segredo de negdcio segundo o0 UCPA

A redacdo original do UCPA definia segredo de negdcio como sendo “qualquer
informacao técnica ou operacional util para quaisquer métodos de produgédo ou venda e outras
atividades empresariais, que ndo é conhecido do publico, que possui um valor econdmico
independente e que foi mantida em segredo por meio de um consideravel esfor¢o”.*® Ao longo
do tempo, os dois primeiros requisitos foram mantidos na legislacdo sul-coreana sem
significativas alteracdes.

Assim, para gque seja um segredo de negocio, o proprietario da informacéo deve provar
que ela ndo era de dominio publico. Embora parega 6bvia, a regra estabelece um importante
limite objetivo. Para ser secreta, a informacdo ndo pode ser conhecida por aqueles que
habitualmente lidam com ela, ou que possam obté-las facilmente. Em outras palavras, a
informacdo serd de dominio publico se ela puder ser obtida livremente, como no caso de um
artigo ou outra forma similar de divulgacdo. Saber, por exemplo, que um determinado
supermercado possui um cartdo de fidelidade por meio do qual coleta informacdes sobre os
habitos de consumo de seus clientes € uma informacdo que pode ser obtida pela simples
observacao e, nessa medida, ndo estaria protegida sob a natureza de segredo de negocio. Porém,
a forma como esses dados sdo processados pela empresa e as conclusdes deles decorrentes, por
serem de conhecimento restrito, sdo claramente um segredo de negécio.

Também para que a informacao seja considerada um segredo de negdcio sob a protecédo
do UCPA, ela deve ter um valor econdbmico independente, ou seja, ela deve ser capaz de
proporcionar uma vantagem competitiva a seu detentor ou deve ter sido necessario investimento
financeiro ou esforco para obté-la ou desenvolvé-la. Relatorio de clientes, previsdes de vendas,
formulas, resultados de pesquisas, planos de marketing, assim como salarios e planos de
bonificacdo sdo exemplos de informacdo com valor econémico. Eventual davida ficaria por

conta das informacg@es que, isoladamente, ndo possuem valor econdmico, mas cuja divulgacdo

18 No original, em inglés: “Article 2 (2). The term ‘business secret’ means any technical or operational information
useful for any production and sale methods and other business activities, which is not known to the public, has an
independent economic value, and has been maintained in secret by considerable effort.”
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pode ocasionar impacto significativo na situacdo econémica ou na competitividade de uma
empresa.

O dltimo — e mais polémico — critério vinculava a prote¢do do segredo a prova de um
comportamento especifico de seu detentor: que ele tivesse empreendido “esforcos
consideraveis” para manté-la como um segredo. N&o bastava, assim, a mera vontade de que
uma informagdo empresarial fosse secreta, ou mesmo atitudes lenientes da empresa nesse
sentido. O esfor¢co em manter o segredo, portanto, havia de ser “consideravel”, ou seja, era
preciso que a empresa manifestasse e, principalmente, comprovasse uma alta dose de
diligéncias para manter a informacdo sob sigilo. Como resultado desse rigor normativo,
laboratérios da Samsung, por exemplo, passaram a tomar medidas drasticas, como a adi¢do de
laminas de metal sensiveis & deteccéo ao papel utilizado em impressoes.*®

Porém, nem toda empresa seria capaz de investir a quantidade de recursos necessarios
para que fosse notavel seu “consideravel” esfor¢o em manter uma informacdo sob sigilo.
Precedentes jurisprudenciais historicos ja haviam demonstrado que ndo seria razoavel exigir
providéncias acima das normais para que uma informacdo empresarial fosse considerada
sigilosa. Na década de 1970, um fotografo foi contratado para tirar fotos aéreas de uma fabrica
em construcao nos Estados Unidos da Ameérica pertencente a E.I. du Pont deNemours & Co. A
empresa acionou judicialmente o fotdgrafo, sob a alegacdo de que ele teria se apropriado
indevidamente de segredos de negécio. Em sua defesa, ele alegou que nada o havia impedido
de sobrevoar o sitio e que, portanto, as fotos haviam sido facilmente obtidas. Ao cabo do
processo, ficou decidido que a DuPont havia tomado precaucfes razoaveis para assegurar que
seus segredos estariam em seguranca (cercando a propriedade, etc.) e que ndo seria possivel
exigir-lhe que houvesse instalado um telhado sob as obras da fabrica.?’ A tese que prevaleceu
foi a de que ndo se pode exigir do correspondente detentor um esforco de tal proporcao que
inviabilize a prépria razédo de ser do segredo.

No ano de 2015, o UCPA passou a exigir que o detentor da informacao provasse que
havia empreendido “esforcos razoaveis” para manté-la em segredo.?! A regra passou a se

alinhar & concepcao de que a protecéo juridica do segredo de negdcio depende da prova de que

¥ HOSOKAWA. Kotaro. JAEWON Kim. Et al. Op. cit.

20 E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher

21 Ato 13081, de 28/01/2015. No original, em inglés: “Article 2 (2). The term ‘trade secret’ means information,
including a production method, sale method, useful technical or business information for business activities, that
is not known publicly, is the subject of reasonable efforts to maintain its secrecy, and has independent economic
value.”
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seu titular empreendeu esforcos concretos para manter sua informacao privilegiada sob segredo,
mas que estes ndo podem superar 0 “razoavel”.

Porém, mesmo esse aparente relaxamento conceitual néo foi suficiente para equalizar o
competitivo mercado de tecnologia sul-coreano. Se até as grandes corporagdes tém dificuldade
em cumprir com o 6nus de provar a adocdo de medidas razoaveis para manutencdo de
informagdes negociais sob sigilo, mais ainda teriam as pequenas e médias empresas. 1sso
porque a palavra “razoavel” veicula um significado extremamente suscetivel as convicgoes
subjetivas de cada julgador. E verdade que razoaveis devem ser os atos que obedecem “a
critérios aceitaveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas
equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competéncia exercida”,
como ensina BANDEIRA DE MELLO.? Porém, a previsibilidade e a seguranca que se exige
das relages juridicas num ambiente de altissima concorréncia ficariam a mercé de um 6nus
que o inventor teria muita dificuldade em se desincumbir, mormente os de monor poder
econdmico.

A partir de 2019, o UCPA deixou de exigir que os pedidos de tutela jurisdicional fossem
acompanhados de prova de “esfor¢o razoavel”, passando a demandar, tdo-somente, que o titular
demonstre que sua informacdo foi “tratada como secreta”.?® A alteracio é pequena, mas
significativa.

Embora as duas expressdes contenham abertura semantica que outorga certa liberdade
ao intérprete para definir o alcance do que se pode entender por “esfor¢o razoavel” ou “tratada
como secreta”, a simples movimentagdo do Legislativo para que a regra fosse alterada e o
contexto histérico em que esta modificacdo ocorreu representam um claro sinal de que néo
existe paralelo sinonimico entre elas. E a aplicacdo da maxima do Legislador Racional.

Quando o legislador impde ao titular apenas o dever de demonstrar que “tratou sua
informacdo como secreta” em oposicdo as redacdes anteriores, ele aumenta as suas chances de
ver seu segredo de negdcio protegidos em um eventual litigio. Tratar a informagdo como secreta
sem a necessidade de que tal trato seja “consideravel” ou “razoavel”, retira do julgador boa
parcela de subjetivismo na apreciacdo das provas. Se o titular do direito gerenciou suas

informagdes para que permanecessem interna corporis, isto é, sem que outros pudessem acessa-

22 MELLO. Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 262 ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2009. p.

108.

23 Ato 16204, de 08/01/2019. No original, em inglés: “Article 2 (2). The term ‘trade secret’ means information,
including a production method, sale method, useful technical or business information for business activities, which
is not known publicly, is managed as a secret, and has independent economic value”.
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las pelos meios ordinarios ou mesmo leva-las consigo para fora do ambiente empresarial,
deixando claro que sdo confidenciais, entdo elas devem ser protegidas nos termos da lei.

Com isso, bastara ao titular demonstrar que era proprietario da informacéo mantida sob
sigilo e que ela foi indevidamente usurpada por terceiro, facilitando sobremaneira o acesso aos
meios de controle e garantia de seus direitos, principalmente as pequenas e médias empresas.

Ao mesmo tempo, é possivel prever que o afrouxamento em tela despertara no restante
do mercado (e nas prdprias pessoas naturais envolvidas) um temor maior de punigdo para 0s
casos de apropriacdo indevida de segredos de negdcio. E o didatico efeito colateral que se espera
de normas dessa natureza. Ampliando-se as condicdes de vitoria, se reduz a perspectiva de
violagdes que a provoque.

E importante salientar, em todo caso, que a substitui¢io da expressdo “esforcos
razoaveis para manter” por “tratar como” no conceito de segredo de negocio veiculado pelo
UCPA ainda exige algum nivel de esfor¢o para manter o “segredo” da informagéao. Se o método
de producdo, o método de venda, a informacdo técnica ou negocial Util as atividades
empresariais for de conhecimento publico ou gerenciado de modo a ser facilmente acessivel

por qualquer pessoal, entdo dificilmente podera ser protegido sob a legislacdo sul-coreana.

5.2. Introducéo dos punitive damages

O instituto do punitive damages é largamente reconhecido e aplicado nos sistemas do
common law, mas ainda encontra resisténcia ou baixa aplicacdo em paises que seguem 0
chamado civil law, como sdo os casos do Brasil e da Republica da Coréia. Criado para
funcionalizar o direito da responsabilidade civil, o punitive damages corresponde a uma terceira
categoria ao lado das indenizacGes por danos materiais e morais (compensatory damages).
Como lembra THAIS G. PASCOALOTO VENTURI, o instituto “foi gradativamente
incorporado pelo direito norte americano, tendo sido consagrado por decisdes da Suprema Corte
ja em 1851, sendo disseminado por quase todos os Estados, sempre com o objetivo de punir
(punishment) e desestimular ou prevenir (deterrence) condutas que se revelassem

especialmente maliciosas, opressivas ou cruéis”.?*

2 WVENTURI. Thais G. Pascoaloto. A doutrina dos punitive damages e a fixacdo dos danos morais no sistema de
justica brasileiro. In: Migalhas. 23.11.2020. Disponivel em: <https://s.migalhas.com.br/S/772CDC>. Acesso no
dia 02/04/2021.
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Até meados de 2019, o UCPA néo reconhecia a aplicacdo do punitive damages pela
apropriacéao indébita de segredos de negdcio, limitando as indenizagdes aos danos efetivamente
comprovados pelo reclamante (compensatory damages). Também nédo havia qualquer ressalva
relativa a intencdo do agente, de modo que as indenizagdes eram as mesmas, houvesse, ou néo,
dolo ou culpa. Como resultado, muitas empresas optavam por infringir patentes ou se apoderar
indevidamente dos segredos de negdcio e pagar indenizag¢bes no futuro, caso demandadas. A
partir da mais recente emenda ao UCPA, se a infracdo dos segredos de negdcio for considerada
deliberada (“willful”), o montante do punitive damages sera de até trés vezes o valor do
compensatory damages.®

E interessante observar que o termo “willful” significa, em principio, um ato doloso.
Porém, ndo possivel descartar que as Cortes sul-coreanas possam ampliar o significado do
termo, para compreender nele as chamadas “negligéncias grosseiras” ou “desconsideragdes
imprudentes”, a exemplo do que faz a jurisprudéncia norte-americana.?® Como a introduc&o do
punitive damages vem na esteira de uma politica mais severa de protecdo aos segredos de
negdcio, uma interpretacdo muito restritiva do termo poderia, em certa medida, dar um sinal
negativo ao mercado, esvaziando a prépria eficacia da alteracao.

Para determinar o valor do punitive damages, as novas regras do UCPA determinam que
as Cortes sul-coreanas levem em consideracgdo oito fatores: (i) se o infrator possui posi¢do
superior; (ii) se a infragdo foi cometida intencionalmente ou o nivel de conhecimento dos riscos
de danos; (iii) o nivel dos danos sofridos pelo detentor do segredo de negdcio em decorréncia
da violacdo de seu direito; (iv) os beneficios econémicos obtidos pelo infrator em decorréncia
dainfracdo; (v) o periodo, a quantidade, etc. de violages; (vi) as multas impostas pela infracao;
(vii) a condigdo financeira do infrator; (viii) o nivel do esforco feito pelo infrator para reverter

o0s danos causados.?’

%5 No original, em inglés: “Article 14-2 (6) - Where infringement of trade secrets is found to be willful, the court
may determine the amount of compensation within the maximum of three times the damages recognized under
paragraphs (1) through (5), notwithstanding Article 11.”

26 A respeito, vale conferir BIDDINGER. Brian P. ADICKMAN. Carey E. Willfun Infringement and enhanced
damages, post Halo. In: Daily Journal, ed 373. Disponivel em: <https://www.dailyjournal.com/mcle/373-willful-
infringement-and-enhanced-damages-post-halo>, acesso no dia 02/04/2021.

2" No original, em inglés: “Article 14-2 (7) — In determining the amount of compensation mentioned in paragraph
(6), the court shall take the following into consideration: 1. Whether the infringer has a superior position; 2.
Whether the infringement has been done with willfulness or the level of awareness of the risk of causing damage;
3. The scale of damage suffered by the person who possesses trade secrets as a result of the infringement; 4. The
economic benefits obtained by the infringer through the infringement; 5. The period, number, etc. of the
infringement; 6. The fines imposed for the infringement; 7. The financial status of the infringer; 8. The relative
degree of efforts made by the infringer to redress damage.”
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Aqui merece destaque a posi¢édo do infrator no mercado, porque a alteracdo no UCPA
passa a estimular pequenas e médias empresas a buscarem reparacdo adicional nas hipoteses
em que a infracdo foi cometida por empresas com maior participacdo de mercado e,

consequentemente, com maior poder econdémico.

5.3. Aumento das hipéteses de criminalizacdo e incremento nas penas

Em linhas gerais, a versdo anterior do UCPA apenas criminalizava (i) a aquisi¢do de
segredos de negdcio; (ii) a utilizacdo de segredos de negdcios sem autorizagdo; e (iii) a
divulgacdo de segredos de negdcios. Com as alteracfes promovidas em 2019, duas novas
hipbteses passaram a ser puniveis criminalmente: (a) a divulgacéo de segredos de negdcio fora
de uma area designada,; e (b) manter a posse de segredos de negdcio mesmo apos a solicitacdo
de destrui-los ou de retorna-los a seu respectivo proprietario (Article 18). A alteracdo
claramente se destina a antigos empregados ou prestadores de servigos, que antes poderiam
manter documentos confidenciais sem que isso representasse, por si, um ato ilicito.

As penalidades criminais também foram aumentadas. Nas hipoteses em que o crime foi
cometido em outro pais que ndo a Republica da Coréia, as penas de prisdo com trabalho forcado
passaram de até 10 para até 15 anos, e as multas de até 100 milhdes para até 1,5 bilhdes de won.
Nos casos de crimes praticados em territorio sul-coreano, as penas de prisdo com trabalho
forcados passaram de até 5 para até 10 anos, e as multas de até 50 milhdes para até 500 milhdes
de won.

O endurecimento da legislagdo criminal vem na esteira de um notdrio escandalo
envolvendo uma das maiores parceiras da Samsung. Em novembro de 2018, promotores do
Distrito de Suwon, na Coréia do Sul, indiciaram 11 executivos e funcionarios da empresa
Toptec pela divulgacdo de detalhes sobre equipamentos de laminacdo 3D utilizados na
fabricacdo de monitores OLED para concorrentes chineses. Entre os indiciados, trés foram
presos, incluindo o presidente da Toptec. O suposto esquema teria causado um dano financeiro

estimado em 6,5 trilhdes de won.28

28 YOUNG-WON. Kim. Top execs of Samsung’s partner arrested for leaking core OLED tech. In: The Korea
Herald. 30/11/2018. Disponivel em <http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20181130000547>, acesso no
dia 02/04/2021.
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6. CONCLUSOES

As recentes alteragdes na legislacdo sul-coreana reforcam o compromisso do pais
asiatico em garantir um ambiente seguro para o desenvolvimento de novas tecnologias,
mormente por “startups”, pequenas e médias empresas. Aquele que detém segredos de negécio
passa a contar com regras ainda mais claras, que lhe permitem gerenciar suas informagoes
confidenciais a partir de um marco de direito positivo especializado, como também estimulam
a busca por tutelas jurisdicionais para resolucéo de disputas envolvendo a violagédo de direitos
intelectuais. Por outro lado, 0 aumento das penalidades civeis e criminais pode representar um
importante fator de desestimulo & apropriacdo indébita dos segredos de negdcio e, nessa
medida, uma oportunidade concreta para revisao das politicas de compliance e de educacao de
empregados e prestadores de servico, especialmente das grandes corporacgdes. Sob a perspectiva
do mercado internacional, a Coréia do Sul reforca seu compromisso com a severa filosofia de
protecdo a propriedade intelectual inaugurada hd mais de setenta anos, tornando-se, por
conseguinte, uma pais altamente atrativo aos investimentos.

O Brasil precisa estar atento a esses sinais. Como lembra ELISABETH KASZNAR
FEKETE, nesta chamada era da informacdo, caracterizada pela facilidade e rapidez na
circulacdo dos conhecimentos e pela vulnerabilidade da administracdo de dados, o maior
reconhecimento do valor atribuido a tais bens “deve ser apoiado ndo apenas pelos paises que
atingiram um grau elevado de desenvolvimento, mas também por aqueles que ainda se
encontram a caminho do progresso tecno-cientifico e da estabilidade socioecondmico
desejaveis”.?®

E preciso ter em mente que o capital intelectual é arisco e, por isso, migrara para onde
sentir que pode se estabelecer com melhores chances de frutificacdo. Varios sao os fatores que
irdo influenciar essa escolha, mas um deles sempre sobressaira: a garantia de que terd os seus

interesses amparados pelo Estado.

29 FEKETE, Elisabeth Kasznar. O Regime juridico do segredo de industria e comércio no direito brasileiro. Rio
de Janeiro: Forense, 2003. p. 430.
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