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RESUMO

O alto nivel de desenvolvimento das sociedades atuais e das industrias a que elas
pertencem gera um aumento do incentivo a pesquisa e a busca por novas
tecnologias que poderdo ser patentedveis ou ndo. Neste contexto surge o know-
how, o qual é entendido como conjunto de conhecimentos agregados e nhao
patenteados cuja posse gera, para seu detentor, vantagem econdmica, s&o
conhecimentos transmitidos por meio de contratos e que possuem carater sigiloso.
Analisa-se neste trabalho a exploracdo econdmica, exclusivamente no Brasil, da
clausula de sigilo presente nestes contratos e o seu reconhecimento a luz do
entendimento do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), 6rgao
responsavel por sua averbacdo e que atualmente encontra-se em desconformidade
com a legislacao tributaria. Também € analisada a exploracdo econémica do know-
how em decorréncia da violacdo de sua clausula de sigilo através dos crimes de
espionagem industrial ou do crime de concorréncia desleal, podendo, este ultimo,

ser praticado pelo empregado ou pelo do concorrente.

Palavras chave: Direito Civil, know-how, Contratos, Exploracdo Econdmica,

Tecnologia e Segredo.
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1 INTRODUCAO

Os contratos que visam a transferéncia de tecnologia passam a ter
importancia apés a Revolucéo Industrial, que ocorreu no século XVIII e expandiu-se
para o0 mundo todo no século XIX com o objetivo de substituir a fabricacdo
doméstica pelo sistema fabril. Desde aquela época percebe-se na sociedade a
aceleracdo continua no grau de desenvolvimento tecnoldgico aplicavel a industria.

Quando as industrias de determinado pais desenvolvem-se bem, com
produtos de qualidade, isto ir4 refletir no poder estatal, pois em contexto
internacional tal pais serd tratado pelo indice de desenvolvimento tecnol6gico que
possui e pela quantidade de riquezas que gera.

Essa tecnologia gera interesse por fornecer, a seu detentor, lucros com a
proposta de criagdo de novos produtos ou com a diminuicdo de custos de producao.
O know-how, entendido como uma dessas tecnologias € um conjunto de técnicas
aplicaveis a indastria e com valor econdmico expressivo, ou seja, € o conhecimento
de uma pessoa ou de um grupo restrito sobre a forma como alguma tarefa devera
ser executada.

O contrato de know-how foi introduzido no Brasil com a finalidade de
regular as transferéncias de tecnologias do pais e assim auxiliar a industria no seu
desenvolvimento. Na maioria dos casos, o know-how é transferido com clausula de
sigilo, pela impossibilidade de patentea-lo ou por estratégia comercial, como forma
de protecdo do seu conteudo contra os demais concorrentes. Porém, esses
contratos sdo recentes no Brasil e geram confusdo acerca de sua exploragao
econbmica em virtude da protecdo juridica a que estdo submetidos e pela
necessidade, ou ndo, da existéncia da clausula de segredo industrial para existéncia
do know-how.

Tomando como ponto de partida a divergéncia doutrinaria acerca do
entendimento dos contratos de know-how, esta monografia tratara da questdo em
trés capitulos, além da Introducdo e Conclusao.

O primeiro capitulo tera como objetivo a andlise dos contratos em geral,

desde sua formacédo até a classificacdo a que estdo submetidos. Seréo trazidos os
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conceitos basicos a compreensdo dos contratos, para, posteriormente, serem
aplicados aos contratos de know-how.

No segundo capitulo serdo analisados os contratos de know-how, suas
caracteristicas, uso e formas, assim como o segredo industrial e seus requisitos. Ao
final do capitulo serd debatido o know-how e a divergéncia de entendimento
doutrinario sobre a incidéncia da clausula de sigilo.

O terceiro capitulo constitui o objetivo pretendido neste trabalho: analisar
a exploracdao econémica dos contratos de know-how a luz do entendimento do INPI
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sob a incidéncia da legislacao
tributaria e ainda nas hipoteses de violacdo da clausula de segredo industrial
presente nestes contratos.

Esta pesquisa possuira carater basico, pois envolve verdades e
interesses universais, sem aplicacdo pratica prevista. O método de pesquisa €&
documentacdo indireta que abrange a pesquisa documental, bibliografica e
webgrafica em livros e artigos publicados. A abordagem sera feita através do
meétodo dedutivo e monografico, pois parte da premissa de que existe divergéncia
doutrinéria acerca da exploracdo econdmica da clausula de segredo industrial nos
contratos de know-how e chega-se a conclusdes necessarias, em virtude da
aplicacdo dos entendimentos atuais sobre as legislacbes e sobre o atual
posicionamento estatal.

O know-how né&o possui legislagdo especifica, tem seu conceito extraido
de analise extensiva do texto de lei e por parte da doutrina. Difere do sistema
patentario, o qual possui previsao legal especifica, ou seja, a lei de Propriedade
Industrial, lei n. 9.279/96, prevé as possibilidades em que o conhecimento é passivel
de patente e os procedimentos que deverdo ser tomados, gerando um sistema de
protecdo especifica para estes conhecimentos.

Portanto, a nocdo que se possui do contrato de know-how fica distorcida,
pois este alcanca o alto grau de desenvolvimento das estruturas técnicas de
producado, e na maioria das vezes é conhecimento sigiloso, o que dificulta 0 acesso
as estas informacdes e a forma como elas acontecem de fato, neste contexto € que

o trabalho pretende incidir seu foco.
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2 CONTRATOS

O objetivo do estudo neste capitulo é introduzir o tema dos contratos sob
a Otica dos aspectos gerais, trazendo conceitos basicos, para posterior aplicacao
nos contratos de know-how. Serdo estudados autores como Arnoldo Wald (2004),
Gagliano e Pamplona Filho (2011), Orlando Gomes (2001), Rosenvald e Farias
(2011), Silvio Salvo Venosa (2011), dentre outros, tomando por base o Cadigo Civil
de 2002,

2.1 NOCOES INTRODUTORIAS DOS CONTRATOS

O instituto do contrato vem mantendo-se no decorrer da evolucéo
histérica das sociedades, e com ela vem evoluindo, passando pelos diversos
sistemas econdmicos, desde a Antiguidade até o periodo Contemporaneo.
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 37). O contrato, em sua origem,
acontecia na forma verbal e posteriormente evoluiu para a forma escrita. Os
contratos variam de objeto, mudam de disciplina, fungbes e de estrutura de acordo
com o contexto econdmico e social a qual pretendem abranger. (ROSENVALD;
FARIAS. 2011, p. 19).

A principal evolugdo sofrida pelos contratos aconteceu na Revolugéo
Francesa, com o Cédigo Napolednico?, que elevou a “propriedade” a direito
personalissimo e tornou 0s contratos um meio eficaz para a concretizagdo deste
direito real, com a finalidade de circular as riquezas e resguardar a vontade das
partes. (VENOSA, 2011, p. 372). Houve, neste momento iluminista, a consagracao
do pacta sunt servanda®, com a super valorizacdo do avencado pelas partes
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 40), estas ganharam mais autonomia

! BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Instituiu o Cédigo Civil. Brasilia, DF, 2002.
Disponivel em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 mar.
2012.
20 c6digo Napolednico ou “Cadigo da Propriedade” de 1.804 representa a concepgao de direito que
a burguesia revolucionaria francesa de 1.792- a 1.796 (ENGELS, apud, TUCKER, 1978) buscava
para sua ascenséo politica visto que, naquele momento histérico era a classe detentora das riquezas.
O Cddigo serve como base para muitos estatutos e cédigos das mais diferentes na¢des. Consagrou
Erincipios béasicos de propriedade de forma sistematizada. (KATO, 2006).

Pacta sunt servanda é o pressuposto do que for avencado pelas partes nos termos contratuais
preceituam lei entre elas, ndo podendo ser alterado. (DUQUE, 2007, p. 4).
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para contratar e isto foi uma conquista alcancada para a modalidade em uma época
em que a autonomia era um privilégio concedido apenas as classes de alta
hierarquia. Com isto a autonomia é colocada em xeque tendo como consequéncia a
crescente presenca dos contratos de adesdo, na atualidade. (VENOSA, 2011, p.
372, p. 19).

Nas sociedades contemporaneas, as industrias adquiriram estruturas de
dimensdes vultosas e exercem papel cada vez mais importante na economia
mundial através do aumento consideravel que obtiveram em diversos setores com
as exportacoes e importagdes. (WALD, 2006, p. 196). A partir deste contexto social,
a autonomia da vontade n&o fica mais harmoniosa com o0s contratos, pois a
economia atual exige contratos cada vez mais impessoais e padronizados para
assim atender a um publico maior e sem abrir oportunidades de discussdo das
clausulas contratuais. Por este motivo, alguns autores entendem que o direito
contratual vive um momento de “Crise do Contrato” (VENOSA, 2011, p. 378-379),
consequéncia da adaptacdo deste na sociedade contemporanea. (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2011, p. 43).

A evolucdo contratual manteve-se ao longo dos tempos sempre se
adequando as regras sociais das mais diversas sociedades. De fato, ha que se
analisar a atualidade e a forma como esses contratos sédo entendidos de acordo com
a supremacia do poder econbmico gerindo as relagbes contratuais. Os
conhecimentos, com o advento da internet, tornam-se disponiveis de forma rapida e
as relacbes interpessoais tornam-se mais faceis e, consequentemente, tomam
proporcdes maiores com relacdo a territorialidade. Com esse propésito, as relacdes
de comércio necessitam de maior conhecimento técnico, abrangido assim pelos

contratos de transferéncia de conhecimento tecnolégico (know-how?).
2.2 PRINCIPIOS CONTRATUAIS
Principios contratuais sdo normas gerais expressas no direito positivado,

ou extraidas dele, cuja presenca auxilia aos Juizes na decisdo de demandas acerca

da validade e cumprimento dos contratos. (COELHO, 2007, p. 23). Todos o0s

* Traducéo literal do inglés: Saber-fazer, o conceito sera discutido no préximo capitulo.
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principios descendem do principio maior, 0o da dignidade da pessoa humana,
expresso no inc. 3 do art. 1° da CRFB/88° incluido por forca dos tratados
internacionais®, dos quais o Brasil é signatario. Alguns dos valores protegidos por
este principio sdo: a vida, a imagem, a privacidade, a integridade fisica, dentre
outros. Assim, este principio possui prevaléncia acerca dos demais de carater
econdmico ou quaisquer outros, tendo em vista a importancia daqueles valores para
a sociedade. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 68).

Importante destacar que muitos doutrinadores nao citam este principio por
entendé-lo como 6bvio, mas ressalta-se que o desacordo com ele acarretara
nulidade de pleno direito, visto que esta ligado com o principio da supremacia da
vontade publica nos casos em que ocorra colisdo de vontades. (GONCALVES,
2010, p. 44).

Vistos estes pontos, passa-se para breve analise dos principios que

regem os contratos no brasil.

2.2.1 Principio da autonomia privada

O entendimento do principio da autonomia privada confunde-se com o da
liberdade contratual, visto que as partes podem criar relacbes especificas. Para
Rosenvald e Farias (2011, p. 132), este principio pode ser conceituado inicialmente
como “[...] o poder concedido ao sujeito para criar a norma individual nos limites
deferidos pelo ordenamento juridico”.

Este principio esta previsto no art. 421 do CC. Porém, sofre delimitacdo
ao seu exercicio nas seguintes situacdes: a faculdade de contratacdo da outra parte;
a liberdade de escolha do outro contraente e por fim; o poder de escolha do
conteudo contratual (desde que respeitados 0s requisitos do negdécio juridico).
(GONCALVES, 2010, p.; 43).

A liberdade contratual deve ser respeitada na forma de principio, porém

terd que estar de acordo com o0s preceitos de ordem publica. (GAGLIANO;

° BRASIL. Constituicao (1988). Constituicdo da Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF:
Senado Federal, 1988.

® pacto de S3o José da Costa Rica, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Politicos, e a
Convencdo Americana Sobre Direitos Humanos.
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PAMPLONA FILHO, 2011, p. 73). Desta forma, o ordenamento juridico fornece as
partes a possibilidade de contratarem, através de contratos tipicos e atipicos, ja
determinados pelo CC, dentro de sua liberdade de autonomia de vontade.
(VENOSA, 2004, p. 389).

Vale lembrar que as partes sdo munidas dos direitos de livre contratacao
do contetdo e da modalidade, devendo elas agir em concordancia com os demais

principios para validacdo de sua relagéo contratual.

2.2.2 Principio da boa-fé objetiva

O principio da boa-fé nasceu na Alemanha e foi codificado pela primeira
vez em 1900, servindo posteriormente como base para as demais codificacoes.
Trata-se das lealdades e crencas que deverdo integrar as relacbes contratuais,
sendo que no caso de auséncias destes quesitos ha nulidade contratual.
(ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 132).

O principio da boa-fé esteve presente no Codigo de 1916, bem como no
de 2002, porém com tratamento diferenciado entre os dois Cédigos. Costa e Gomes
(2004. p. 5) entendem que o CC de 1916 “[..] continha excessivo rigorismo formal e
parca referéncia a equidade e a boa-fé. Era fruto do Estado Liberal e do positivismo
juridico.” Ja o Caddigo de Civil de 2002 para estes autores trata do principio da boa-fé

da seguinte maneira:

Por sua vez o Cadigo Civil vigente, Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
confere ao juiz ndo s6 o poder de suprir lacunas, como também de resolver,
onde e quando, em conformidade com valores éticos. A Constituigdo
Federal de 1988 trouxe grande inovagéo para o direito privado, pois, passou
a enunciar principios que anteriormente eram tratados apenas pelo Cédigo
Civil, com a funcéo de integrar e conformar a legislagdo ordinaria a Lei
Fundamental.

De acordo com o visto por este principio as partes deverdo se comportar
no decorrer do contrato de forma a ndo se beneficiar da propria torpeza, sempre
obedecendo aos deveres laterais de esclarecimento, de protecdo, lealdade e de

cooperacao das partes.
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2.2.3 Funcéao social do contrato

Os contratos sofrem grandes interferéncias das mudangas que ocorrem
no direito de propriedade, portanto, a partir do momento em que o Estado deixou de
ser espectador da economia e comecou a intervir nessas relacbes, houve
delimitacbes ao direito da liberdade de contratacdo, logo ndo se pode negar que o
principio da fungdo social do contrato é um destes limitadores. (DINIZ, 2004, p. 36).

Para Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 84), a funcao social do contrato
€ “[...] um principio juridico de contetudo indeterminado, que se compreende na
medida em que lhe é reconhecido o precipuo efeito de impor limites a liberdade de
contratar, em prol do bem comum.”

A jurisprudéncia também delimita o que entende pelo principio da funcéo

social do contrato:

APELACAO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL.
VENDA AD MENSURAM. ENTREGA DE AREA INFERIOR A CONSTANTE
NO CONTRATO. PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO
PRECO. POSSIBILIDADE. RESCISAO DO CONTRATO QUE SE
MOSTROU INVIAVEL NO CASO CONCRETO. A funcéo social do contrato,
clausula geral de conceito aberto, deve ser preenchida pelo julgador no
caso concreto. Este deve ter por norte a busca de uma relacdo negocial
economicamente Util e socialmente valiosa. O contrato ndo pode ser
considerado apenas como instrumento de circulagdo de riquezas, mas
também como instrumento de desenvolvimento social.

Nesse viés, deve ser preservado quando possivel - em atendimento a
funcdo social do contrato - porquanto representa, em sua origem, a
declaracdo da vontade dos contratantes. [...] (RIO GRANDE DO SUL.
Apelacéo Civel n® 70038074571. Relator: Liege Puricelli Pires. Comarca de
S&0 Lourenco do Sul. 23 de novembro de 2011.)

Para alguns autores, como Rosenvald e Farias (2011), a fungéo social do
contrato € considerado como principio, ja para outros, como Goncalves (2010),
apenas devera ser respeitado como requisito a ser cumprido para validagéo

contratual.

2.2.4 Principio darelatividade dos contratos

O principio da relatividade dos contratos determina que o contrato valha

apenas para as partes que fizeram a contratacéo, ficando assim vinculadas ao seu
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conteudo (GONCALVES, 2010, p. 47), excluindo terceiros dos reflexos desta
relacéo, salvo raras excecoes. (DINIZ, 2004, p. 36).

Coelho (2007, p. 29), por sua vez, conceitua este principio da seguinte
maneira: “[..] a regra que obstaculiza a extrapolacao dos efeitos atinentes a criacao
de obrigagao para além dos préprios contratantes”

Este principio é primordial para a Seguranca Juridica, ja que sua auséncia

gera inseguranca sobre a abrangéncia contratual.

2.2.5 Principio da obrigatoriedade dos contratos

O principio da obrigatoriedade dos contratos preza que o pactuado entre
as partes devera ser cumprido por estas (VENOSA, 2004, p. 390), logo, ap6s a
contratacdo (visto que o principio da autonomia reza pela liberdade de contratacdo),
o pactuado devera ser cumprido pelas partes (pacta sunt servanda’), excetuando-se
0S casos em que o ndo cumprimento do contrato for de pleno acordo entre os
contratantes. (GONCALVES, 2010, p. 49).

E elemento estrutural da economia, visto que cada sujeito planeja suas
acdes no pressuposto de cumprimento dos contratos, no lugar e na forma como foi
estipulado. O descumprimento gera um movimento de frustracdo dos planejamentos
das partes contratuais e com isso movimenta-se um sistema econdmico para
recuperacao das parcelas que néao foram cumpridas. (COELHO, 2007, p. 26).

Este principio é importante, pois vincula as partes a cumprirem o
avencado nos contratos nos quais sdo signatarias, respeitando principalmente o

principio da relatividade dos contratos.
2.2.6 Principio darevisao dos contratos ou onerosidade
Este principio também é conhecido como rebus sic stantibus ou teoria da

imprevisdo e estd em oposicdo ao principio da obrigatoriedade dos contratos, pois

permite a alteracdo do convencionado entre as partes pelo poder judiciario em

" Conforme conceituado em nota explicativa na pag13, nota 3.
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decorréncia de modificagbes supervenientes que de alguma forma atinjam o
contrato. (GONCALVES, 2010, p. 52).

Logo, com a sociedade atual sob o aspecto econdémico percebe-se a
importancia deste principio, eis que € a possibilidade da parte de alterar o acordado

por motivo de onerosidade ou fato fortuito que possa ocorrer.

2.2.7 Principio do consensualismo

Este principio determina que basta a vontade das partes para gerar
contrato valido, portanto ndo é exigido forma especial para formacdo deste vinculo
obrigacional derivativo de ato contratual (DINIZ, 2008, p. 29), contrapde-se ao
formalismo e ao simbolismo. (GONCALVES, 2010, p. 46).

O principio do consensulismo visa a seguranca juridica, pois valida os
atos da vida civil, mesmo que estes ocorram sem forma especifica. Com a simples

manifestacdo de vontade gera obrigacdo entre as partes.

2.3 CONCEITO DE CONTRATO

O contrato € um instrumento de circulagdo econémica que movimenta
riguezas para o pais, tanto com captacdo externa, quanto por circulacdo interna.
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011 p. 48). Os conceitos norteadores dos
contratos sdo encontrados no Cédigo Francés® e no Cédigo Alemao®, nos quais
prepondera sempre a autonomia da vontade das partes, como fonte de direito
obrigacional. (VENOSA, 2011, p. 375).

Nesta linha, o conceito exposto por Gagliano e Pamplona Filho (2011. p
47):

O contrato é um negdcio juridico por meio do qual as partes declarantes,
limitadas pelos principios da funcdo social e da boa-fé obijetiva,
autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a
autonomia das suas préprias vontades.

% O codigo Napolednico ou “Cédigo da Propriedade” de 1.804
® cédigo BGB. Cédigo Civil Alemao, instituido de 1.900.
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E parte intrinseca do contrato a manifestacdo de vontade, eis que sem a
gual ndo existiiam motivos para 0s atos contratuais, pois nao existiria negocio
tampouco contrato. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 47).

Para Enzo Roppo (1988, apud ROSENVALD; FARIAS, 2011, p 35) o
contrato é a formalizacdo de uma operacdo econdmica.

Para os autores Rosenvald e Farias (2011, p. 37) o contrato é entendido
por: “[..] o contrato € a veste juridico-formal das operagdes econémicas”. Ainda neste
sentido, os autores mesclam a estrutura contratual a do fato juridico para

complementar a conceituacgao:

Todo fato juridico consistente em declaragdo de vontade, a que
ordenamento juridico atribui os efeitos designados como querido pelas
partes, respeitados o0s pressupostos de existéncia, validade e eficacia
impostos pelo sistema juridico que sobre ele incide.

Para os contratos ndo faltam conceituacfes e explicacdes, porém nao se
pode deixar de perceber que este é a materializacdo de acordos de vontades das
partes, desde que cumprido o pré-requisito da boa-fé, com justa finalidade

econbmica e os demais principios.

2.4 NATUREZA JURIDICA® DO CONTRATO

O contrato € a exteriorizacdo dos negdcios juridicos, € o meio pelo qual
os homens combinam, constituem, modificam ou resolvem seus vinculos juridicos.
(RIZZARDO, 2004, p. 3). Logo, sua natureza juridica € obrigacional e fica submetida
a dos negocios juridicos. E proveniente da declaracdo de vontade, visto que o
negocio juridico possui caracteristica declaratéria de manifestacdo de vontade de
contratar. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p 53).

A doutrina trata do tema com divergéncia, pois alguns autores mencionam
gue o contrato descende da manifestacdo de vontade, ja outros entendem que €&
necessario a declaracdo expressa de vontade. Contudo, ndo se vé motivo para tal

discusséo, eis que uma é consequéncia da outra.

19 E a afinidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria juridica,
podendo nela ser incluido o titulo de classificagédo. (DINIZ, 2001).
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2.5 FORMA E PROVA DO CONTRATO

Os contratos possuem forma livre, pois decorrem da autonomia de
vontade das partes em contratarem o objeto contratual, e a forma como devera
ocorrer seu cumprimento. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 25). Mesmo
sendo livre sua forma, para que o contrato seja valido juridicamente, é necessario
que este obedeca as determinacgfes do Cdédigo Civil, ou pelo menos que sua forma
ndo seja defesa nesta lei, conforme os art. 107** e 425'? do CC, na parte que trata
dos negécios juridicos. (RIZZARDO, 2004, p. 12).

Vale como prova o disposto com relacdo aos negdcios juridicos, ou seja,
prova testemunhal, confissdo, documento e presuncéo, conforme disposicdo dos
arts 2123 e 221 do CC. (WALD, 2004, p. 220). Assim, confirma-se a liberdade
contratual, os contratos formais ou solenes ndo s&o maioria N0 N0SSo ordenamento
juridico. Contudo, apesar desta forma, os contratos apenas surtem efeitos apos
comprovados, para que assim possam fazer a prova do ato juridico. (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2011, p. 26). Porém, o Cddigo de Processo Civil, no art. 401 faz

uma ressalva a prova dos contratos:

Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal s6 se admite nos contratos
cujo valor ndo exceda o décuplo do maior saldrio minimo vigente no pais,
ao tempo em que foram celebrados. (BRASIL, 1973)

A prova é concedida para dar efeito ao contrato. Se o contrato for verbal é
necessaria a comprovacdo testemunhal, porém sendo ele formal, sua propria

presenca basta como prova de sua existéncia.

' Art. 107. A validade da declaracdo de vontade ndo dependera de forma especial, sendo quando a
lei expressamente a exigir. (BRASIL, 2002).

12 Art. 425. E licito as partes estipular contratos atipicos, observadas as normas gerais fixadas neste
Cddigo.(BRASIL, 2002).

13 Art. 212. CC/02 - Salvo 0 negécio a que se impde forma especial, o fato juridico pode ser provado
mediante: | - confissdo; Il - documento; lll - testemunha; IV - presuncéo; V — pericia. (BRASIL, 2002).
1% Art. 221. CC/02 - O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na livre disposi¢do e administragédo de seus bens, prova as obrigacdes convencionais de qualquer
valor; mas os seus efeitos, bem como os da cesséo, ndo se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro publico.

Parégrafo tnico. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de carater legal.
(BRASIL, 2002).
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2.6 FORMACAO DOS CONTRATOS

A formacéo contratual esté prevista do art. 428 ao 435 do CC e acontece
a partir do momento em que duas ou mais partes manifestam acordo em
determinado objeto ou fonte de obrigacdo. A manifestacdo de vontade podera
ocorrer na forma de declaragdo expressa ou tacita, porém é necessario que ambas
as partes apresentem concordancia com os termos contratuais, para este possua
validade. (VENOSA, 2011, p. 521). A formacao contratual conclui quando ocorre a
integralizacdo da proposta de uma das partes com a aceitacdo da outra, pois é
essencial para validade dos contratos o acordo entre elas. (GOMES, 2001, p 57).

Os atos tomados pelas partes até a conclusdo do contrato sdo chamados
de tratativas e possuem respaldo juridico, podendo tais atos contratuais
preparatérios, ocorrer de trés maneiras: a) opcao: poderd uma das partes criar,
formular propostas secundarias a outra, mas devera se reservar ao direito
obrigacional ja pré-definido nos pontos considerados essenciais; b) contrato
preliminar. devem conter em seus termos objetos essenciais para vitalidade do
contrato definitivo, assim como o0s interesses que deverdao influir na vontade de
contrair a obrigacdo contratual; c) acordo provisério e preparatorio: o contrato
definitivo em que as partes ndo necessitam discutir novamente os termos do acordo
provisorio, apenas convalidardo com a inclusdo do acordo no contrato. (GOMES,
2001, p. 57).

Ha alguns deveres derivados da relacdo contratual, como dever de
conselho, adverténcia e informacéo. Apenas o ultimo é de interesse deste trabalho,
cujo dever é das partes de prestarem as informacfes necessarias acerca do produto
a ser negociado e também o dever de prestar informacfes necessarias acerca da
solvabilidade das partes. (LISBOA, 2005, p. 215).

O lugar da formacdo contratual é importante para determinar as leis
aplicaveis e principalmente o foro competente para dirimir eventual irregularidade ou
descumprimento entre as partes. (GOMES, 2001, p. 69)

Acerca da responsabilidade civil da pré-contratacdo, pode-se destacar
gue 0s excessos ou abusos de direitos cometidos por uma das partes geram

responsabilidade de indenizacédo a outra. (GOMES, 2001 p. 61). Se esta é derivada
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dos atos de pré-contratacdo € considerada como responsabilidade extracontratual,
pois ainda ndo ha contrato, mas existe intencdo, de acordo com o mesmo objeto e
visando constituir, modificar o extinguir direito, porém a discussao tera como base a
legislacdo de responsabilidade civil, devendo ser excluida a clausula penal, ou
forfait'®, visto que inexiste contrato entre as partes. Ressalta-se que se a
responsabilidade civil versar sobre contratos preliminares, esta tera cunho
contratual. (LISBOA, 2005, p. 213). Porém, o contrato preliminar ndo gera as
obrigacBes do definitivo, apenas adstringe as partes a celebra-lo. (ROSENVALD;
FARIAS, 2011, p 103).

Rosenvald e Farias (2011, p. 103) diferenciam o contrato preliminar do

contrato definitivo:

A distincdo entre os dois modelos contratuais € facilitada pela identificacao
do objeto: enquanto, no contrato principal, o objeto consiste na obrigacdo de
dar, fazer ou nado fazer, no contrato preliminar se traduz na obrigacdo de
concluir o contrato principal, ou seja, uma obrigagdo com certo contetdo.

As etapas contratuais sdo importantes, pois derivam da vontade das
partes em contratar e com isso, em eventuais perdas e danos, as partes que derem

causa ao prejuizo serdo responsabilizadas civilmente.

2.7 CLASSIFICACAO DOS CONTRATOS

A classificacdo dos contratos tem como finalidade separa-los e cataloga-
los tomando por base as similitudes das mais diferentes modalidades contratuais
estudadas, para assim poder disseca-las e obter com maior profundidade o
conhecimento acerca dos contratos. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p.
153). A classificacdo a qual se dispde este trabalho é estrutural e com base na
prestacdo pactuada (GOMES, 2001, p. 84), pois estas geram diferentes

consequéncias juridicas®®, visto sua natureza, e servem ainda como um comeco

1> Esta expressao possui origem francesa e significa: “a convengéo ou acordo pelo qual uma das
partes do contrato se obriga a fazer ou a fornecer alguma coisa por um preco certo, perdendo ou
%)anhando com a estipulagéo”. (MALTA,1987, p. 406).

® Efeitos contratuais aos quais 0s contraentes estéo dispostos. (VENOSA, 2011, p. 401).
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para andlise dos conceitos. (VENOSA, 2011, p. 401). Assim, passa-se a breve
andlise individual de cada modalidade mencionada.

Os contratos unilaterais sdo aqueles cujos reflexos gerardo efeitos
patrimoniais para uma parte do poélo contratual, os bilaterais possuem relacéo
obrigacional, gerarédo efeitos para ambas as partes contratuais e, caso haja mais de
uma parte num polo contratual, este sera caracterizado como plurilateral e a
obrigacdo gerara efeitos patrimoniais para todas as partes. (GAGLIANO;
PAMPLONA, 2011, p. 157).

Os contratos gratuitos ou onerosos tém sua caracteristica proveniente dos
custos patrimoniais do cumprimento da obrigacdo ou da auséncia destes custos pelo
seu cumprimento. SA0 onerosos 0s contratos que geram vantagens e sacrificios
para ambas as partes, diferindo, assim, do contrato gratuito, o qual gera apenas
para uma parte vantagens, sem a necessidade de contraprestacdo. (ROSENVALD;
FARIAS, 2011, p. 266).

Contratos comutativos s8o aqueles em que as partes celebram
prestacdes que geram vantagens para uma e obrigagdes para a outra, porém nao
séo vinculados aos riscos, tampouco oscilam sobre o valor.

Dizem-se aleatérios os contratos em que ambas as partes, ou apenas
uma, ficam vinculadas a prestacdes incertas, ficando na dependéncia de fato futuro
e imprevisivel. (RIZZARDO, 2004, p. 76).

J& os contratos consensuais sdo aqueles em que ha declaracdo de
vontade de ambas as partes, sem necessidade de exigéncia adicional; tém sua
ocorréncia na maioria dos contratos de ordem civil. Para os contratos reais ha
necessidade de declaracdo de vontade das partes, mas apenas da-se fim a este
guando ha a tradicdo do bem. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 279).

Os contratos solenes possuem uma forma pré-determinada, cuja
manifestacdo devera ocorrer em forma prescrita pela lei, positivada, e os contratos
nao-solenes ndo possuem formas especificas, apenas € necessario que ocorram de
forma socialmente aceita, ou seja, escrita ou verbal, desde que possa ser
comprovada. (WALD, 2004, p. 240).

O contrato, quanto a sua duracdo, pode ser o instantaneo, que é aquele

gue seu ato executorio visa apenas um ato habil para satisfazer o credor, e o de
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duracdo, que ocorre quando houver necessidade de efetivacdo de prestacdes
repetidas periodicamente ou quando ndo ha interrup¢cédo no seu ato, ou seja, Sdo 0s
de execucgdao continuada. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 284).

Os contratos ainda classificam-se em principais e acessorios. O primeiro
€ autdbnomo, independe de qualquer outro negdcio para que haja sua validade, tem
vida por si. O segundo, o acessorio, tem sua validade subordinada a do principal.
(RIZZARDO, 2004, p. 85).

A classificacdo quanto as pessoas contratuais é importante para o estudo
deste trabalho, assim, existe duas classificacdes: Intuitu personae: € o contrato cuja
determinacdo da pessoa € o fator determinante para realizacdo do ato habil
contratual. Sdo também conhecidos como personalissimos. Na outra classificacédo
temos o0s contratos impessoais, 0s quais independem da pessoa da obrigacéo para
concretizacdo do contrato. (ROSENVALD; FARIAS, 2011, p. 290).

As classificacdes acima aludidas sé&o consideradas genéricas, por este
motivo apresentam divergéncia entre os autores pesquisados, mas ressalta-se que
neste trabalho foram trazidos apenas os conceitos mais tradicionais, visto que néo é

este o foco do trabalho.

2.8 MODALIDADES CONTRATUAIS

Os principais contratos elencados no Cdodigo Civil sdo: compra e venda;
troca ou permuta; estimatério; doacao; locacao de coisas; empréstimos (comodato e
mutuo); prestacdo de servigcos; empreitada; depdsito; mandato; comissdo; agéncia e
distribuicdo; corretagem; transporte; seguro; constituicdo de renda; jogo e resposta;
flanca; transacdo e compromisso. Por sua vez, 0s contratos que envolvem a
transferéncia de tecnologia sdo: contratos de cesséo; contratos licenga; contratos
mistos de cessao e licenca; contratos de engenharia; licenca para uso de marca;
contratos de cooperacao técnica; contratos de fornecimento de tecnologia; contratos
de show-how; contratos de franquia; contratos de informatica com tecnologia

agregada.
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Dentre as diversas modalidades contratuais citadas acima, muitas nao
serdo abordadas neste topico, principalmente aquelas concernentes a transferéncias
tecnoldgicas, ficando o trabalho restrito a analise das modalidades mais usuais.

O contrato de compra e venda bilateral, previsto no art. 481 do CC, € o
meio pelo qual o vendedor (dotado de capacidade plena) fica obrigado a transferir
sua propriedade (DINIZ, 2007, p. 173) acerca de um determinado objeto ou coisa a
outrem que, em contrapartida, oferece como forma de pagamento pelo objeto
contratual certo preco em dinheiro, salvo os casos ofertados em lei que a prestacéo
poderda ser indeterminada. (GONCALVES, 2010, p. 212- 220).

A troca ou permuta é o contrato pelo qual as partes em consenso aceitam
gue um entregue um bem a outra e em contrapartida a parte receptora efetua o
pagamento pactuado por bem diverso de dinheiro (LISBOA, 2005, p. 361). Tendo
em vista a sua similitude com o contrato de compra e venda, as disposi¢coes
legislativas acerca daquele encontram-se no art. 533, CC, o qual remete as
especificacdes que poderdo surgir no decorrer da relagdo contratual ao disposto nos
contratos de compra e venda. (GONCALVES, 2010, p. 271).

O estimatério € o contrato previsto no art. 534, CC pelo qual uma das
partes entrega, a outra, bens moveis destinados a venda. A parte receptora fica
obrigada a vender o bem, pelo valor pré-determinado entre as partes, ou ao final
podera restitui-lo a parte. (GONCALVES, 2010, p. 272).

No contrato de doacdo, uma das partes, a titulo generoso ou na forma de
retribuicdo, assume a obrigacdo de entregar a outra parte, de forma gratuita,
determinado bem ou vantagem, desde que aceito pela parte que o recebera.
(LISBOA, 2005, p. 369). Previsto nos arts. 538, 539 e 1.748, Il, CC, este contrato
sera valido desde que esteja na forma especificada em lei, haja animo do doador de
fazer uma liberalidade e a transferéncia da propriedade do doador para o donatario,
por fim, a necessidade de aceitacdo do donatario. (DINIZ, 2007, p. 230).

Mutuo é o contrato pelo qual ha a transferéncia temporaria de uma parte
para outra de determinado bem, devendo esta arcar com os riscos de perda ou
deterioracdo da coisa. Este contrato esta previsto nos arts. 586 e 587 CC.
(COELHO, 2010, p. 281).
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O comodato é o contrato através do qual uma das partes se obriga a
prestar determinada atividade a outra mediante remuneracdo. Previsdo legal: art.
593 ao 609 do CC. (DINIZ, 2007, p. 288).

O contrato de depdésito € o contrato através do qual uma das partes
recebe um bem, a titulo de guarda-lo de forma gratuita e temporéaria, a fim de
restitui-la quando lhe for exigido de volta. Estdo previstos no art. 627 ao 646, CC.
(DINIZ, 2007, p. 347).

O contrato de fomento mercantil, ou factoring, € o instrumento pelo qual
uma empresa de cunho privado, podendo ser fisica ou juridica, adquire crédito de
comerciante; em contrapartida presta a ele servicos de cunho administrativo do
movimento acerca do referido crédito, recebendo remuneracdo para tanto. A
faturizadora, empresa que adquire o crédito, assume o risco de insolvéncia do
consumidor, porém nao |he persegue o direito de acdo de regresso contra o
comerciante cedente do crédito. Possui legislacdo especifica: Lei n® 9.294/95.
(GONCALVES, 2010, p. 697).

O contrato de franchising, ou franquia, visa a que uma parte detentora de
uma marca ou produto conceda a outrem, mediante remuneracdo, o uso desta,
porém a parte franqueadora fica obrigada a prestacédo de servicos de organizacéo
empresarial. (GONCALVES, 2010, p. 692). Esta previsto na lei n® 8.955/94.

O contrato de know-how ocorre na modalidade de cessdo ou licenca,
compreendido este como meio de transmissdo de informagédo (conhecimento), a
titulo oneroso ou gratuito, por prazo indeterminado a risco do possuidor. (FLORES,
2008, p. 30).

Em detrimento da diversidade de modalidades contratuais, o estudo deste
trabalho visa apenas a andlise dos contratos de know-how, 0s quais s&o
transmitidos de forma direta nos contratos de Cesséo e Licenca que serao discutidos

no préximo capitulo.
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3 CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: KNOW-HOW

O capitulo anterior forneceu os conhecimentos basicos acerca dos
contratos, afim de que neste momento seja analisado o contrato de know-how, nas
modalidades especificas de licenca e cessédo, e as peculiaridades da clausula de
sigilo. Os autores que embasarao esta parte do trabalho serdo Pontes de Miranda
(1983), Nilton César Flores (2008), Gomez Ségade (1974) e outros. Sera feito o uso
de legislacdo, que apesar de restrita, € especifica sobre a Propriedade Industrial,
quais sejam: Lei n® 9.279/96" (conhecida como o Cédigo de Propriedade Industrial),
os acordos internacionais como a Convencdo de Paris® e o Acordo TRIPS®,

reconhecidos pela legislacao brasileira, dentre outras.

3.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DISTINCAO ENTRE KNOW-HOW E PATENTE

A propriedade industrial, de origem romana, congénere da propriedade
intelectual, trata dos bens incorpéreos®’, provenientes da elaboracdo de produtos
com aplicacdo na industria e que sdo conhecidos pelo Estado através do meio
patentario sob o titulo de patente. Sua regulamentacéo era realizada pelo revogado
decreto-lei de n° 7.903/1945*, contudo, atualmente é regida pela lei n°® 9.279/1996.
(PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 207).

" BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial.Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em 17 maio
2012.

®Decreto n° 75.572, de 8 de Abril de 1975. Promulga a Convencéo de Paris para a Protecéo da
Propriedade industrial revisdo de Estocolmo, 1967. Disponivel
em:<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 17 maio 2012.

19 Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados
da Rodada Uruguai de NegociacBes Comerciais Multilaterais do GATT. Disponivel em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em 17 maio de 2012.

% Bens incorpéreos sao reflexos do psicoldgico, (GOMES, 1998, apud SCUDELER. 2007. P. 5) que
ndo possuem existéncia materializada e, sdo separados em trés categorias, 1) criacfes intelectuais,
neste item enquadram-se as obras literarias e culturais; 2) inven¢des industriais, fulcro do trabalho, a
gual é objeto de know-how e patentes; e por fim 3) criacdes comerciais; (ASCARELLI, apud
SCUDELER. 2007. P. 5) Devendo ser excluido, o aparelho, da reproducédo destes sinais psicolégicos
patenteaveis. Compreendem-se por aparelho os bens que o inventor fez uso para compor sua
invencdo. (PONTES DE MIRANDA. 1983. P. 207)

L Decreto-lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945.(Revogado). Cédigo da Propriedade Industrial.
Disponivel em < http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103492/decreto-lei-7903-45 >. Acesso em:17
mai. 2012.
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A patente é um titulo estatal concedido ao inventor/detentor de uma
criagdo, que a revela ao Poder Publico, em troca de prote¢cdo ao seu invento.
(PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 210).

O inventor, ao entregar para o Estado sua atividade inventiva, art. 6% da
Lei n® 9.279/1996, visa ao fornecimento de protecdo quanto a utilizacdo do bem
intelectual, com o gozo dos direitos positivados reflexivos presentes no art. 422 da
Lei n°© 9.279/1996. Um exemplo é a possibilidade de o inventor obter perdas e danos
pelo uso indevido de sua invencdo, mesmo que este ato ilicito tenha precedido o ato
de concesséo da patente. (SANTOS; JABUR, 2007 p. 134).

A concessdo da patente pelo Estado devera agrupar os pré-requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicabilidade (art. 8° da Lei 9.279/96). Nao pode o
ato inventivo ser evidente, ja ter sido divulgado no Brasil ou no exterior, e ainda a
invencdo deve pertencer ao campo das realizagdes, ou seja, had a necessidade de
ser aplicavel na industria. (SANTOS; JABUR, 2007, p. 112-121).

Héa, entretanto, invencdes de conhecimentos agregados que ndo sao
passiveis de obter o titulo da patente, sem que sejam necessariamente ilicitas, mas
gue mesmo assim, despertam interesse de pesquisadores. Estes conhecimentos
estdo elencados no art. 10** da Lei 9.279/96, pois ndo ha estimulo estatal pelo
controle destes conhecimentos ou técnicas, como consequéncia o Estado nao
confere protecao aos seus titulares. (SANTOS; JABUR, 2007, p. 125).

ZArt. 6° Ao autor de invencéo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente
qsue Ihe garanta a propriedade, nas condi¢cfes estabelecidas nesta Lei. (BRASIL, 1996)
ZArt. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de
p p , )
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos:
| - produto objeto de patente; Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1° Ao titular da patente € assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que
outros pratiguem os atos referidos neste artigo.
§ 2° Ocorrera violacdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso Il, quando o
possuidor ou proprietério ndo comprovar, mediante determinacgéo judicial especifica, que o seu
roduto foi obtido por processo de fabricacédo diverso daquele protegido pela patente. (BRASIL. 1996)
* Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade: | - descobertas, teorias cientificas e
métodos matematicos; Il - concep¢des puramente abstratas; Il - esquemas, planos, principios ou
métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacéo; IV -
as obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética; V - programas
de computador em si; VI - apresentacao de informacdes; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e
métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacéo
no corpo humano ou animal; e IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive 0 genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biol6gicos naturais. (BRASIL. 1996).
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A esses conhecimentos atribui-se o nome know-how, termo este de
origem norte-americana. Foi utilizado pela primeira vez em 1916, (FLORES, 2008, p.
57), tem como objeto a tecnologia®® ndo patenteada, por Opgdo ou por
impossibilidade da lei, e possui restricdes quanto & sua divulgacéo®. N&o s6 isto,
sua posse deve significar vantagem comercial ao detentor/receptor desta
informacgéo. (BARBOSA, 1979, p. 7).

O detentor do know-how ndo obtém sua propriedade, apenas sua posse,
visto que ndo ha outorga estatal como no caso das patentes. Caso haja a
transferéncia desta tecnologia, o receptor devera conserva-la sob segredo em
respeito ao pacto contratual que estara obrigado a obedecer. Em alguns contratos,
as informacfes ndo sao tao sigilosas e estao a disposicdo de mais pessoas pelo fato
de ndo ser patenteada ou por auséncia de concorréncia técnica que possa ameacar
sua exclusividade de mercado. (BARBOSA, 1979, p. 4).

O Brasil difere dos demais paises da América do Sul pois instituiu desde
cedo legislacdo com a finalidade de regular a transferéncia de tecnologia do pais, e

criou um 6rgéo responsavel: o INPI?’

, € Ihe forneceu a competéncia para normatizar
este processo. Este 6rgdo era inicialmente regulamentado através da Lei n°
5.648/70, sendo atualmente pelo Cédigo de Propriedade Industrial. Contudo, antes
de 1970, ainda na vigéncia do Cédigo de Propriedade Industrial®® de 1945, ja se
percebia a realizacéo de contratos de know-how dentro do pais por meio de contrato
acessorio, o qual geralmente tinha como objeto o processo de fabricacdo. (FLORES,
2008, p. 57).

A aplicabilidade destes contratos ainda € restrita no Brasil em decorréncia
dos impedimentos impostos pelo INPI. As restricdes aplicadas sao explicadas
através de uma informacao trazida no corpo deste 6érgdo, em consonancia com o art.

2112° da Lei n°® 9.279/1996:

®Para BARBOSA, (1979, p. 02) “Tecnologia € um corpo de informagdes, ou, sucintamente, uma
informacgao. E ponto pacifico que uma informagéo pode receber a mais ampla protegao juridica.”
% Acerca da restricdo de informagéo ha divergéncia doutrinaria, que seré tratado no tépico 3.4.
#Instituto Nacional de Propriedade Intelectual — INPI — foi instituido pelo art. 1° da Lei 5.648/1970.
SBRASIL, 1970).

®Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945. Cédigo da Propriedade Industrial. Disponivel em <
http://lwww.jusbrasil.com.br/legislacao/103492/decreto-lei-7903-45 >. Acesso em 17 maio 2012.
#Art. 211 da Lei 9.279/1996 “O INPI fara o registro dos contratos que impliquem transferéncia de
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relagéo a terceiros.”
(BRASIL. 1996)
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Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condi¢cbes para a
aquisicdo de conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos,
incluindo conhecimentos e técnicas ndo amparados por propriedade
industrial depositadas ou concedidas no Brasil (Know How). (PORTAL INPI,
2012).

Para Pelissier (2001, apud, FLORES, 2008, p. 56) percebe-se, em
estudos e na doutrina, que a utilizacdo do know-how gera uma espécie de
monopélio de fato®, com a protecdo do segredo>!, mesmo com os altos custos desta
transacdo. Esta pratica acabou por tirar das patentes o entendimento de ser um
instrumento privilegiado no que tange a protecao dos direitos de propriedade.

Conclui-se, portanto, que o know-how é uma pratica utilizada para
transferir conhecimentos patenteaveis ou ndo, dependendo do interesse econémico
dos interessados. A transferéncia do know-how ocorre por meio de contratos com

peculiaridades que seréo vistas a seguir.
3.2CONTRATOS DE KNOW-HOW: CARACTERISTICAS E FORMAS

O contrato de know-how é 0 meio que visa a transferéncia de
tecnologia®, conhecimentos, dados ou até mesmo processos industriais exclusivos
(VENOSA, 2010, p. 587), cujas obrigacdes ficam subordinadas a um ou mais

ordenamentos juridicos. Possui natureza convencional®® (FLORES, 2008, p. 29).

¥Conforme entendimento do STF O conceito de monopdlio pressupde apenas um agente apto a
desenvolver as atividades econdmicas a ele correspondentes. N&o se presta a explicitar
caracteristicas da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de
significado as expressdes "monopdlio da propriedade" ou "monopdélio do bem".(BRASIL. Superior
Tribunal Federal. Acdo Direta de Inconstitucionalidade n® 3366, Partido Democrético Trabalhista-PDT,
Relator: Min. Carlos Britto, DF, 15 de marcgo de 2005, Disponivel em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=408866>. Acesso em: 17 maio.
2012)

31E bem incorpéreo, pertencente a dois titulares, ou mais, que explorem de forma sigilosa um meio
especifico de fabricacdo, suscetivel a alienagdo. Ndo podendo nenhuma das partes transmitir esse
conhecimento a terceiros, sob pena de incorrer em responsabilidade. (PONTES DE MIRANDA. 1983.
p. 450) Porém o tema sera abordado com mais profundidade nos tdpicos que seguem, ainda neste
capitulo.

#Neste topico entendem-se como tecnologia: produtos a serem transferidos como tecnologia
aplicavel de know-how: segredos de producéo, processo industrial ou técnicas especializadas
industriais ou comerciais ndo divulgadas. (VENOSA. 2004, p. 703).

*Natureza juridica convencional significa dizer que os critérios e solugdes estéo estabelecidos em
leis nacionais, tratados e convencdes. (Baptista. 1994, p. 11.) A natureza juridica dos contratos de
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A finalidade destes contratos € proporcionar oportunidade comercial ao
receptor da tecnologia, ndo importando o valor pago a titulo contratual, pois este
serd majorado pela possibilidade futura de obtengéo de lucros. (BARBOSA, 1979, p.
6).

A formac&o>* destes contratos serd baseada em trés etapas basicas: A
fase preliminar é o primeiro momento em que as partes contratuais terdo contato
com a proposta. Nesta etapa, ndo € necessaria a transferéncia do know-how, porém
a parte que recebera a tecnologia devera saber do que se trata a tecnologia de
forma ampla. Com a aceitacédo das partes em contratarem, inicia-se a redacao do
contrato, na qual serdo discutidas as clausulas contratuais, as penalidades, caso
haja descumprimento a qualquer tépico do contrato, as astreintes® e a clausula de
confiabilidade (segredo). Com o contrato realizado e averbado (apenas nos casos
em que ha determinacdo do INPI) ocorrera a tradicdo®® do know-how, na forma em
gue foi avencado pelas partes: podera o receptor receber de uma sé vez toda a
tecnologia para o uso, ou em prestacdes, ou ainda, o detentor podera aplicar o
know-how na industria do receptor. (STRENGER, 1983, p. 505).

Nos casos em que h& rescisdo contratual, o beneficiario continuara
incumbido da manutencdo do segredo, por tratar-se de contrato com clausula de
sigilo de informagdes. (GONCALVES, 2010, p.706).

A extingdo®’ destes contratos ocorrera através do distrato, vencimento do
prazo da obrigagdo, infracdo de clausula contratual, modificacdo essencial do

contrato® ou alteracdo no poélo contratual que receber4d as informacdes™®.

know-how: bilateral; oneroso (mas nada impede que ocorra de forma gratuita); consensual e intuitu
g)‘lersonae. (GONCALVES. 2010, p. 705).

A formacgao contratual foi estudada no capitulo anterior, topico 2.6.
*Multa imposta nos casos de descumprimentos de obrigacdes de fazer fungiveis e infungiveis, de
caréter positiva ou negativas, aplicando-se também nas obrigacdes de entregar coisa certa. Pode ser
definida pelo Juizo ex officio has hipoteses em que ocorre 0 descumprimento de ordem judicial.
SGPEREIRA, p. 20).

E o ato em que uma parte contratual entrega um bem a outra pessoa, cessando a obrigagéo. (1226
e 1267, do CC/02).
¥"No caso dos contratos com prazo indeterminados devera haver notificacdo prévia, diferente dos
casos em que o prazo é determinado, ficando desobrigacao da notificacéo a parte que for dar fim no
E)Bacto contratual. (VENOSA. 2011, p. 592).

Nas hip6teses em que o know-how perde significativamente o valor de mercado, ou em que uma
das partes desrespeitou o segredo e o tornou publico
#Visto tratar-se de contratos intuitu personae, se houver a troca do pélo contratual que recebera a
tecnologia, tal troca podera acarretar na extingao do contrato. No Capitulo 1 deste trabalho, foi
discutido trabalho o contrato intuitu personae e suas caracteristicas.
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(GONCALVES, 2010, p. 706). Contudo, a rescisdo dos contratos desta natureza
requer cuidados, uma vez que se trata de vultosos numerarios. Desta maneira, para
que ocorra a resilicdo*® sem muitos prejuizos para as partes, é necessario tempo
para que as partes possam extinguir todas as suas obrigacdes frente a outra parte.
(VENOSA, 2010, p. 592).

O know-how*! é transferido de forma direta ou indireta, mediante contrato,
sendo variadas as modalidades contratuais que preveem estas transferéncias. As
modalidades contratuais que realizam a transferéncia deste conhecimento de forma
indireta s&o: contratos de engenharia; licenca para uso de marca; cooperacao
técnica; fornecimento de tecnologia; show-how; franquia e informética. as
modalidades em que ocorre a transferéncia de conhecimento de forma direta sao:
contratos de licenca de know-how e cessédo de know-how. (FLORES, 2008, p. 26;
52).

Este topico possibilitou uma visdo geral dos contratos que envolvem o
know-how e com a classificacao feita pode-se definir o recorte sobre o qual incidira o
interesse desta pesquisa académica, a qual se restringira aos contratos que
envolvem a transferéncia do know-how de forma direta, os contratos de licenca e,

posteriormente, 0s contratos de cessao.

3.2.1 Contratos de licenca de know-how

Nos contratos de licenca de know-how, derivados do pacta sunt servanda,
os contratantes ficam subordinados aos critérios de territorialidades (com indicagéo
do territério onde sera explorada a informacdo) e objeto (sera clausula que
especificara quais as faculdades serdo transferidas ao adquirente, dentre elas o
direito de uso e gozo). Existem também as clausulas de ndo exploracdo® e
clausulas ad eternun®®, porém o entendimento do INPI é que elas n&o s&o aplicaveis
no Brasil. (FLORES, 2008, p. 41).

“OResilicao significa no ambito juridico dissolucdo por ambas as partes.

“Desde que secreto substancial e identificado de forma adequada. (Regulamento 556/89 CEE, item 1
das consideracoes).

“*2Clausula contratual que estipula a devolucéo de obrigacdes de informacdes tecnolégicas ao
cedente. (FLORES, 2008, p. 41).

**Manutencao do sigilo para sempre.
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Para Strenger (2003, p. 505), a limitacdo temporal € importante para a
aplicacao desta modalidade contratual: “[...] € conveniente, porém, as partes numa
relacdo de licenca ndo negligenciarem o exame de quanto tempo o know-how
devera permanecer sem divulgacéo, e se possivel, fixar essa duragéo.”

Essa modalidade contratual de transferéncia de tecnologia tem como
caracteristica ser ex tunc, posto que, quando averbado no INPI, os efeitos retroagem
a data da celebracdo do negécio juridico. (RIBEIRO, 2010). Porém, o contrato de
licenca é aceito por este 6rgdo apenas como fornecimento e aquisi¢cao definitiva de
tecnologia e ndo como licenca temporaria de uso. (DANNEMANN, 2001, apud
FLORES, 2008, p. 41).

O contrato de licenca de know-how tem uso restrito e suas caracteristicas
mudadas, de acordo com o entendimento do INPI. Vale relembrar que este contrato
€ uma forma de transferéncia de tecnologia com espaco e tempo determinado até

sua divulgagao ou retorno ao seu inventor.

3.2.2 Contratos de cessao de know-how

Nestes contratos, o cedente*, diferentemente dos contratos de licenca,
ficara obrigado a transmitir a posse* do know-how para o outro pélo contratual, a
titulo oneroso*®, podendo ocorrer de forma acesséria ao fornecimento de assisténcia
técnica ou treinamento dos recursos humanos. Geralmente ocorrem entre pessoas
de direito privado de forma onerosa e entre Estados-Membros a titulo gratuito,
porém nada impede o contrario. (FLORES, 2008, p. 29). Esta modalidade é
protegida pelo ato normativo 135/97%'.

O contrato de cessédo visa a transferéncia da posse da tecnologia,

regulado pelo ato normativo 135/97, item 2. Também tem clausulas de sigilo.

*4 Parte do contrato que cede a informagcao para a outra parte

> Neste caso nédo havera transferéncia de propriedade, pois no caso ndo ha outorga estatal, visto que
trata-se de contelido ndo patenteavel ou ndo patenteado com aplicabilidade industrial. (FLORES.
2008, p. 27).

“5 No entanto n&o foi verificada a impossibilidade de que estes contratos ocorram de forma gratuita,
ird variar em decorréncia dos interesses envolvidos. (FLORES. 2008, p. 29).

*"Item 2. O INPI averbaré ou registrara, conforme o caso, 0s contratos que impliquem transferéncia
de tecnologia, assim entendidos os de licenca de direitos (exploragéo de patentes ou de uso de
marcas) e os de aquisicao de conhecimentos tecnoldgicos (fornecimento de tecnologia e prestacao
de servicos de assisténcia técnica e cientifica), e os contratos de franquia. (BRASIL, 1997).
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Entretanto, a protecdo deste segredo na legislacéo brasileira fica restrita apenas ao
caso em que este é violado de forma ilicita, conforme serd analisado no decorrer

deste capitulo.

3.3 SEGREDO INDUSTRIAL: CARACTERISTICAS, USO E FORMAS

A Revolucao Industrial*®

criou na sociedade uma relagcéo de poder a partir
da tecnologia industrial com a qual fica posto que quem detivesse mais tecnologia
teria, consequentemente, mais poder. Desde essa época até a atualidade, percebe-
se maior incentivo a pesquisa e a publicacdo de normas que visavam a protecao
destes conhecimentos. (SILVEIRA, 2001, p. 1).

Surge para o detentor desta nova tecnologia a necessidade de guarda-la
sob sigilo*®, posto que esta desperta o interesse de seus concorrentes. Com isso
houve a necessidade de protecdo deste conhecimento restrito, em decorréncia do
segredo, através de Acordos Internacionais e posterior promulgacdo de normas
nacionais nos paises signatarios. (BASSO, 2000, apud BARONE, 2009, p. 11).

Em breve andlise histérica dos Acordos que visam a protecdo dos direitos
de Propriedade Industrial, tem-se em 1883, quando da promulgacdo da Convencao
de Paris, o primeiro acordo internacional que tratava da protecdo da Propriedade
Industrial. Este acordo ainda se mantém em vigor com a revisdo de Estocolmo e
através do acordo TRIPS®. Este estabeleceu principios sobre propriedade industrial
gue ainda estdo vigentes como o tratamento internacional o qual da aos nacionais
dos paises membros o direito de gozo, em todos o0s paises signatarios da
Convencao, da mesma protecdo e direitos concedidos pela legislacdo do pais aos
seus nacionais. A prioridade unionista prevé que o pedido de patente depositado em

um pais, sirva como base para os pedidos subsequentes ao da mesma matéria

“*8De acordo com a autora Aradjo (2006) “A revolucao industrial foi um processo histérico que
culminou na substituicdo das ferramentas de trabalho pelas maquinas, da fabricacdo doméstica pelo
sistema fabril. Teve inicio em meados do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século
XIX. Com o advento das maquinas criou a base de para desenvolvimento material, inovador para a
época. Impulsionadas pelas pesquisas cientificas, as fabricas passaram dispor para as pessoas uma
infinidade de materiais. Isto serviu para modificar tanto o cotidiano como também a maior parte das
relagdes sociais.”

*® O conceito de segredo industrial seré fornecido no decorrer deste capitulo.

% Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.O acordo é conhecido pelo
Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. As TRIPS seréo tratadas adiante, neste tépico.
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efetuado pelo mesmo depositante, além de instituir os principios de
interdependéncia de direitos e o de territorialidade. (FEKETE, 1994, apud, BARONE,
2009, p. 35).

A partir das TRIPS para protecdo da figura do segredo, observa-se a
criacdo do 6rgdao OMPI (Organizacdao Mundial da Propriedade Intelectual), e no
Brasil, o 6rgédo responséavel pela protecdo deste segredo € o INPI, (BARBOSA, 2003,
p. 664) antiga Diretoria Geral da Propriedade Industrial®'. (COPETTI. 2008, p.44).

Em breve passagem histérica acerca das legislacbes brasileiras que
tratam da propriedade industrial, vé-se a existéncia pioneira do Decreto n°
24.507/34°?, cuja finalidade era a protecéo e combate aos crimes contra o sigilo do
processo industrial. A partir deste Decreto, ndo € necessario mais haver o processo
inventivo para a existéncia do segredo que antes era requerido pelo Decreto
16.264/19233. Com isso, a protecdo estatal fornecida & propriedade industrial
fundiu-se com a do segredo industrial. (BARBOSA, 2003, p. 664).

O Segredo Industrial ndo € um assunto novo, pelo contrario, sua historia
encontra-se atrelada ao surgimento dos processos tecnolégicos, e sera analisado a

seqguir.

3.3.1 Conceito

O segredo, sob a otica etimoldgica, significa separagdo, segregacao, €
uma atitude mental, reservada ao saber, que devera ser alvo de protecao juridica. O
carater sigiloso das informacdes é o estado da coisa ou a situacdo fatica em que
elas se encontram. Desta feita, seu possuidor, para garantir essa caracteristica de

segredo, devera ocultar essa informacdo dos demais para auferir lucros no futuro,

° Criado pelo Decreto 16.264/1923, cuja competéncia anterior era das Juntas Comerciais

2 Decreto n° 24.507 de 29 de junho de 1934. Aprova o regulamento para a concessao de patentes de
desenho ou modelo industrial, para o registro o nome comercial e do titulo de estabelecimentos e
para a repressao a concorréncia desleal, e d4 outras providéncias. Disponivel em <
http://www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/Patentes/decreto_24507.PDF>.

%3 Decreto publicado em 19 de dezembro de 1923, por Miguel Calmon du Pin e Almeida, na cidade do
Rio de Janeiro. Tratava de Propriedade Industrial.
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supondo ai a existéncia de um monopélio®> de saber. (GOMEZ SEGADE, 1974, p.
42).

Alguns autores entendem que o Segredo é direito de personalidade, pelo
direito existente de cada individuo de velar por sua intimidade e por seu direito
autoral®®. E bem incorpéreo e podera ser transmitido hereditariamente entre vivos,
porém nao se trata de propriedade, apenas de posse. (MIRANDA, 1983, p. 450).

Para Silveira (2001, p. 19), o segredo é elemento incorpéreo sigiloso,
suscetivel de aplicacdo industrial geradora de vantagem, a qual o Estado devera
proteger. O autor buscou informacées para embasar seu conceito na UTSA®®, e

fornece a seguinte definicdo do segredo:

"Segredo comercial" significa informacéo, incluindo uma férmula padréo,
compilacdo, programa, dispositvo, método, técnica ou processo, que: (i)
deriva valor econdmico independente, real ou potencial, que ndo é de
conhecimento geral, e ndo é facilmente determinavel por meios adequados
por outras pessoas, que poderdo obter valor econdmico de sua divulgacéo
ou utilizacdo, e (i) € o objecto de esforcos que sejam razoaveis sob as
circunstancias, para manter a sua confidencialidade.” (SILVEIRA, 2001, p.
19).

Na legislacao brasileira, o tema é tratado de forma indireta, uma vez que
se extrai 0 conceito do segredo industrial baseado no conceito do que é considerado
crime de concorréncia desleal, conforme art. 195°°, da Lei n® 9.279/96, que tem seu

texto embasado no artigo 39 das TRIPS.

** pPara Flores, (2008, p.20) “o conceito esta caracterizado por trés aspectos: o controle total sobre o
mercado, seja porque o produto € Unico, ou o fornecedor detém controle absoluto, ou existem
barreiras que impedem a entrada de outras empresas no mercado.

*> Manso conceitua o Direito Autoral como “o tema Direito Autoral como o conjunto de leis e garantias
que protegem os interesses do autor sobre sua produgao intelectual e artistica”.(MANSO. 1987) Este
Direito foi consagrado com a Convencao de Berna.

*% Uniform Trade Secrets Act, de 1979, promulgada nos Estados Unidos da América, que estabeleceu
0s principios basicos para trade secrets no sistema common Law.

°" Texto original: "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program
device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or
potential, from no being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by,
other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of
efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy. (SILVEIRA, 2001, p. 19).
%8 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

[...]

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizac¢éo, de conhecimentos, informag¢des ou dados
confidenciais, utilizaveis na indudstria, comércio ou prestacdo de servigos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apds o término do contrato;



38

Como dito acima, o conceito de segredo industrial fica restrito ao que é
extraido da concorréncia desleal. O artigo supra mencionado apenas se detém em
explicar os atos que serdo considerados ilicitos dentro da propriedade industrial. Em

s

momento algum se preocupa em informar o que € entendido por informacdes
confidenciais. Em analise doutrinaria, para entender o que é entendido por
“‘informagdes confidenciais”, concluiu-se que “[...] € informacdo ou técnica de
qualquer natureza, utilizaveis na industria, comércio ou na prestacado de servigos,
gue possuam valor comercial”. (BASSO, 2000, apud BARONE, 2009, p. 20).

Os segredos poderéao ser divididos em segredos absolutos ou relativos.
No primeiro, o objeto ndo € conhecido por mais ninguém além do detentor, nédo
poderd ser previsivel, tampouco facilmente descoberto por outra pessoa. Ja o
segundo, pode ser dividido entre voluntarios e acidentais. Os voluntarios sao
desconhecidos por certas pessoas que o desconhecem por forca de obstaculos
colocados pelo detentor e 0s segredos acidentais sdo conhecimentos que nao

geram interesses de terceiros na divulgacdo. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 45).

Quadro 1: Esquema da classificacdo dos segredos

SEGREDO | : RELATIVOS | : VOLUNTARIOS
ABSOLUTO ACIDENTAIS

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para fins deste estudo, usam-se apenas as categorias de segredos
relativos. Ainda ressalva que alguns doutrinadores entendem pela natureza
personalissima do segredo, desconsiderada por este trabalho, visto que esta foi

superada pela natureza sui generis® do segredo.

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autoriza¢do, de conhecimentos ou informacgdes a que se
refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

L...] (BRASIL. 1996).

°Para Silveira (2001, apud BARONE 2009, p. 120) entende pelo nédo enquadramento do Segredo
como direito personalissimo, pois “sua violagao nao prejudica a personalidade do empresario, mas
sim o0 que ele possui e de que o segredo industrial pode ser objeto de negécios juridicos, sendo
passivel de transmissao a terceiros, enquanto os direitos de personalidade sao intransferiveis, devido
a sua prépria natureza personalissima.”
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3.3.2 Requisitos

As informacdes, para que sejam passiveis de segredo e protegidas pelas
normas de propriedade industrial, deverdo preencher determinados requisitos: 1) o
conteudo devera ser secreto, ou seja, hdo podera ser conteudo 6bvio e facilmente
descoberto, deve possuir carater sigiloso; 2) possuir valor comercial; 3) ter sido o
objeto de medidas protetivas para que o segredo nao seja divulgado. (SILVEIRA,
2001, p. 19).

Alguns autores, como Gomez Segade (1974) entendem que € pré-
requisito a manifestacdo de vontade em manter o segredo. Assim, determinados 0s
requisitos a serem estudados, passa-se a analise individual.

O “carater sigiloso do segredo” é um pressuposto subjetivo essencial para
0 Segredo Industrial, pois decorre de sua natureza. (MIRANDA, 1983, p. 454). Para
gue as informacdes percam esse pressuposto, basta que o segredo seja conhecido
por um amplo grupo de pessoas, ou por grande parte dos concorrentes. (GOMEZ
SEGADE, 1974, p. 190).

Para a caracterizacdo do sigilo na informacdo ndo ha necessidade de que
esta seja inovadora (conforme a patente), tampouco que se trate de segredo
absoluto. (SILVEIRA, 2001, p. 19). Para outros doutrinadores, entretanto, é
necessario que a informacdo possua a caracteristica de novidade, mas esse
entendimento ndo possui amparo legal, pois ndo esta explicito no acordo TRIPS
essa exigéncia para que seja determinado o carater sigiloso. (KORS apud BARONE.
2009, p.23).

O “valor comercial” & pressuposto objetivo para caracterizagdo do
Segredo Industrial, visto que a informacdo devera dar ao detentor vantagem
competitiva ou potencial (SILVEIRA, 2001, p. 19) em face dos seus concorrentes
gue ndo a possuam. O Segredo Industrial podera fornecer ao seu detentor lucros, ou
entao reduzir os custos de producédo. (KORS, 1984, apud BARONE, 2009, p. 26).

A “adocdo de precaugbes para manter o sigilo” € importante, pois
caracteriza o interesse do detentor em ter sua informacdo em Segredo. Neste
requisito pode o detentor fazer uso de barreiras fisicas, medidas de seguranca como

limitacdo das pessoas que acessem o0 conhecimento. Entende-se também como
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precaucdo o ato contratual com clausula de segredo para as pessoas que de alguma
forma necessitam saber esta informacédo. (SILVEIRA, 2001, p. 19) A adocgao de
precaucdes para manter o sigilo tem carater subjetivo de protecdo, pois é
exteriorizacdo de uma relacao de confidencialidade. (BARBOSA, 2011, p. 2).

As medidas devem ser razoaveis, ou seja, ndo necessitam ser
excessivas, mas deverao ser eficientes para manter em sigilo a informacéo. (KORS,
1984, apud BARONE, 2009, p. 25).

A “manifestacdo de interesse na manutengcado do segredo” € quesito de
elemento objetivo quando parte da empresa ou industria o interesse em manter o
segredo, mas podera ser caracterizado como elemento subjetivo caso parta de seu
titular ou possuidor. No primeiro caso é o interesse econ6mico, posto que 0O
empresario ndo esta obrigado a guardar segredo sobre informacfes que nédo lhe
fornecam nenhuma vantagem ou interesse. No segundo caso, ha a necessidade de
gue haja a manifestacdo expressa do desejo de manter a informacao secreta por
parte do possuidor do segredo, que pode ser externada por meio de clausula
contratual, através de instrucdes orais do empresario aos seus empregados ou
terceiros; ou ainda, devera ser de forma expressa a desobrigacao da manutencao do
segredo. H4, entretanto, entendimentos contrarios a exigéncia da manifestacao
externa da vontade de manter o segredo®, alguns entendem até pela manifestacdo
de vontade tacita®. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 222-238).

Fica a manifestacdo de interesse intimamente ligada a confidencialidade
do segredo, pois quando ndo estd expressa, ou gera duvidas quanto a sua
existéncia, as partes nao estao obrigadas a manter siléncio. Mas, para compreensao
do Segredo, é necessario entender de qual categoria juridica este provém, portanto,

faz-se necessario o estudo da natureza juridica.

% Entendem certos doutrinadores que ndo ha a necessidade de uma manifestacdo expressa, para
validacdo desta vontade, basta uma manifestagcdo subjetiva para manutencao do segredo. Entendem
também que exigir uma manifestagdo de vontade expressa gerara inseguranca juridica, pois que se
trata de interesse objetivo. (SEGADE, 1974, p. 224).

®1 Quando esta é manifestada por meio de palavras. (SEGADE, 1974, p. 230).
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3.3.3 Natureza juridica

O segredo industrial possui natureza juridica analoga da propriedade
industrial®® (BARONE, 2009, p. 37), posto que é bem imaterial, resultado de
atividade mental®
(GOMEZ SEGADE, 1974, p. 75). Tem sua protecdo apenas no ambito da

concorréncia desleal, ou seja, nos casos em que ha a violagdo do segredo

, € por isso sua natureza fica subordinada a esta categoria,

(Convencdo da OMPI*

). No ordenamento brasileiro extrai-se o entendimento do
segredo industrial, da Lei 9.279/96, na parte do texto onde se |é sobre a protecédo da
propriedade industrial, no titulo que trata dos crimes de concorréncia desleal.
(BARONE, 2009, p.52).

Para explicar a natureza juridica do segredo industrial, ha a existéncia de
novas teorias acerca deste tema como a doutrina da imaterialidade dos bens®,
desenvolvida por Kohler, e a Doutrina dos Direitos Intelectuais®®, desenvolvida por
Picard. A primeira toma como base o objeto do segredo e a segunda a origem do
objeto a ser protegido pelo segredo. Porém, ambas as teorias chegam a conclusao
de que é necesséaria a criacdo de uma nova categoria para estes direitos de
propriedade industrial. (CERQUEIRA, 1982, p. 109).

E problemética, no entanto, a tentativa destas teorias de tentar criar uma
nova categoria para o segredo industrial, posto que os autores determinam a
natureza do segredo como determinada pela origem e natureza do objeto, partindo
do pressuposto de que os bens imateriais ndo se enquadram entre direitos pessoais

ou direitos de obrigacdo. O entendimento desta pesquisa direciona-se para o

%2 Nao se enquadram no direito de propriedade, tem por este motivo, natureza especial (PICARD,
aspud BARONE, 2009, p.52).

% para Segade (1974, p. 74) Creaciones de La mente humana que, mediante los médios adecuados,
se hacen perceptibles y utilizables em las relaciones sociales y por su especial importancia
econdmica son objeto de uma tutela juridica especial.

% Convencao promulgada em 1967, e trazida para o ordenamento brasileiro a partir do Decreto n®
75.541/75.

% O autor Cerqueira (1982, apud BARONE, 2009, p. 61) entende que “a existéncia de relacio juridica
direta entre sujeito e objeto do direito no &mbito de sua teoria dos bens imateriais, independente da
intervencao de terceiros, sendo o direito imaterial absoluto, oposto ao direito de obrigacdes,
revelando, dessa, forma, em relacdo ao objeto, semelhanca essencial com a propriedade. Porém,
segundo o autor Kohler entende que o confronto entre direito imaterial e o de propriedade é erréneo,
devido as peculiaridades daquele.”

% Para o autor Edmond Picard (1954, apud BARONE, 2009, p. 52) os direitos da propriedade
intelectual, ndo se enquadram entre os direitos de propriedade, constituindo direito de natureza
especial.
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entendimento de que a natureza juridica do segredo industrial pertence a dos bens
imateriais, conforme o entendimento de José Antbnio Gomez Ségade, exposto no
inicio deste topico.

3.4 KNOW-HOW: COM OU SEM SEGREDOQO?

O know-how, como ja dito, € uma pratica utilizada para transferir
conhecimentos, patenteaveis ou ndo, dependendo do interesse econdmico dos
envolvidos. Ao tratar do know-how com o segredo industrial, entende-se que esse
conjunto de informacdes aplicaveis na Industria possui restricdo em sua divulgacéo,
ou seja, ha interesse por parte dos concorrentes neste conjunto de informacdes e,
por isso, explica-se a necessidade de manté-lo em segredo. A divergéncia
doutrinaria a qual se estuda neste topico é sobre a necessidade ou ndo do segredo
industrial para caracterizagcdo do know-how.

O entendimento de autores como Gomez Segade (1974, p. 151) € de que
para que o know-how seja entendido como valido, é necessario o segredo, senao
este ndo possuird vantagem competitiva em virtude da auséncia de interesse das
industrias em adquirir tal conhecimento. Entende ainda o autor que o know-how,
sendo publico, perde seu valor autbnomo e sua protecdo possuird apenas a
protecéo derivada da relagdo contratual. Nesta linha o know-how sem segredo seria
caracterizado com um servico®’ e ndo como um bem imaterial. Sendo o Know-how e
0 Segredo Industrial sinbnimos. (GOMEZ SEGADE, 1974, p. 162).

Pontes de Miranda (1983, p.449) entende pela necessidade do segredo
para caracterizacdo do know-how, conceituando-o desta forma: “Se ha meio ou
processo de fabricacdo, ou industria, que alguém conhece em segredo, ha segredo
de fabrica ou industria”.

Partindo para outro posicionamento doutrinario, Flores (2007, p. 83),
entende que o contrato de know-how surgiu para transferir tecnologia ndo abrangida
pelas patentes, por este motivo ndo expressa determinacdo para a existéncia do

segredo, servindo o segredo apenas para majorar ou diminuir o valor econémico

%" De acordo com autor o servico ndo é objeto contribuicdo social para sociedade anénima.
(SEGADE, 1974, p. 150)
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daquele. O autor faz ainda uso do argumento de que a necessidade do segredo é
elemento circunstancial, podendo ser alterado a qualquer momento.

Ainda, neste sentido, Correa (1981, apud FLORES, 2007, p. 5.) trata da
possibilidade de realizar contratos de transferéncia de tecnologia em que o Know-

how é publico, mas, mesmo assim, ainda existe interesse econémico:

O segredo é certamente uma condicdo para a validez das obrigacdes de
confidencialidade ou a aplicacdo do direito de competéncia desleal, ndo é
necessario para qualificar certo conhecimento como técnico. Em muitos
casos as empresas receptoras estdo interessadas em pagara transferéncia
de conhecimentos ndo secretos, que podem encontrar-se mais da
capacidade do pessoal disponivel. (CORREA, 1981, apud FLORES, 2007,
p. 20).

Assim, entende-se que o know-how podera ser transferido sem o pré-
requisito do segredo industrial, servindo este apenas para determinar o valor
econdmico deste conhecimento, sendo este inversamente proporcional ao niumero

de pessoas que conhecem as informacdes.

3.4.1 Protecdao juridica dos segredos industriais nos contratos de know-how

no ordenamento brasileiro

No ordenamento brasileiro, as normas que tratam do segredo industrial se
apresentam apenas de forma repressiva, tratando do tema apenas no contexto do
crime de concorréncia desleal®®. Esta forma de protecdo ndo é convencional na
propriedade industrial, pois € diferente da tutela jurisdicional da patente. A protecao
juridica conferida aos segredos industriais através da legislacdo brasileira é
influenciada por normativas internacionais como as Convencdes de Paris e 0 Acordo
TRIPS. Esses acordos incidem diretamente na Lei n® 9.279/96, a qual traz em seu
texto a protecdo ao segredo industrial nos artigos: n°® 2% n° 195 e n° 206"
(BARONE. 2009, p. 108).

% Conforme tratado anteriormente

%9 Art. 2° da Lei 9.279/96: A protecéo dos direitos relativos & propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e 0 desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, efetua-se mediante:

(-)

V - repressédo a concorréncia desleal. (BRASIL, 1996).

"0 Citado no item 3.3.1 deste Capitulo, que trata do conceito de Segredo Industrial.
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A legislacdo brasileira aplicou as normas internacionais, no entanto, para
Silveira (2001, p. 20), o legislador, no art. 195’%, XI, da Lei n® 9.279/96, coloca
alguns requisitos a mais, a expressao “os conhecimentos conhecidos ou facilmente
descobertos técnico da area” nos segredos que possuam como base a atividade
inventiva, o dever de obediéncia do art. 13" da mesma lei. Tal entendimento foge ao
exposto nos TRIPS art. 39", item 2, “a”, que exige apenas que o conhecimento seja
secreto. (SILVEIRA, 2001, p. 20).

H& protecdo para os contratos de know-how também com base no
principio unionista das normas imposto pela Convencao de Paris de 1883 e que, de
acordo com Barbosa (2002, apud BARONE, 2009, p. 81), é exaustivo e nao
prevalece no Brasil, pois ha auséncia de motivos para aplicacdo destes principios
unionistas das normas’®, visto que no Coédigo de Propriedade Industrial esta
expresso que os direitos concedidos aos atos internacionais poderao ser solicitados
pelos nacionais.

Logo, tornam-se também aplicaveis os preceitos das TRIPS, visto que
sdo normativas aprovadas pelos Estados-membros, mesmo que pela extensdo do

principio unionista das normas ou aplicacao do disposto na Lei n°® 9.279/96.

™ Art. 206 da Lei 9.279/96: Na hipétese de serem reveladas, em juizo, para a defesa dos interesses
de qualquer das partes, informag8es que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de
industria ou de comércio, devera o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justica,
vedado o uso de tais informagfes também a outra parte para outras finalidades. (BRASIL, 1996).

2 Citado no item 3.3.1 deste Capitulo, que trata do conceito de Segredo Industrial

8 Art. 13. A invencéo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnhico no assunto, nao
decorra de maneira evidente ou Gbvia do estado da técnica.(LEI N° 9.279/96).

" TRIPS - 39) item 2: Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar que informacdes
legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento,
de maneira contraria a praticas comerciais honestas,(10) desde que tal informacéo:

a) seja secreta, no sentido de que ndo seja conhecida em geral nem facilmente acessivel a pessoas
de circulos que normalmente lidam com o tipo de informacdo em questéo, seja como um todo, seja
na configuracdo e montagem especificas de seus componentes; (URUGUAI, 1994).

> Conforme informado pelo INPI é “Esse principio consagrado no Art. 2° da Convencao de Paris
estabelece que 0s nacionais de cada um dos paises membros gozem em todos 0s outros paises
membros a Unido, da mesma protecédo, vantagens e direitos concedidos pela legislacdo do pais a
seus nacionais, sem que nenhuma condicao de domicilio ou de estabelecimento seja exigida. Assim,
os domiciliados ou os que possuem estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no territério
de um dos paises membros da Convencao (art. 3°), séo equiparados aos nacionais do pais onde foi
requerida a patente ou o desenho industrial.” (PORTAL INPI)
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3.4.2 Finalidade de protecdo dos segredos

Vé-se, de fato, ser vantajoso para o Estado fornecer protecdo ao segredo,
pois com o implemento de normas abrangentes sobre Segredo Industrial ha o
incentivo do desenvolvimento tecnolégico, econémico e ainda em atividades de
pesquisa. Também visa, com a tutela estatal, a garantir lealdade e honestidade nas
relagbes concorrenciais. (SILVEIRA. 2001, p. 18).

No atual ordenamento juridico brasileiro, vé-se a possibilidade de o
possuidor do segredo manté-lo secreto indefinidamente, porém, esta possibilidade,
para Barone (2009, p. 117), confronta o disposto no art. 2, da Lei n® 9.279/96 e deixa
de levar em conta os direitos humanos. Para a autora esta possibilidade devera ser
repensada pelo Estado, o qual devera estabelecer quais os interesses juridicos
deverdo prevalecer: o da protecdo estatal ou ndo. Nos casos negativos a protecao
estatal, o Estado deixa de levar em conta o interesse social.

Desta forma, compreende-se a importancia do estudo do Segredo
Industrial quando visto sob a ¢tica do desenvolvimento tecnoldgico de um Estado,
pois ele fornece vantagem competitiva aos seus nacionais o que contribui para a

evolugao tecnoldgica do Estado.
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4 A EXPLORACAO ECONOMICA DA CLAUSULA DO SEGREDO INDUSTRIAL
NOS CONTRATOS DE KNOW-HOW

Os capitulos anteriores tiveram como objetivo construir uma base de
conhecimentos acerca dos contratos de know-how e a clausula de segredo industrial
existente nesta modalidade contratual. Neste capitulo, o objeto de estudo é o tema
visado por este trabalho, qual seja, a exploracdo econdmica dos contratos de know-
how e para isso serdo analisados os topicos de reconhecimento dos contratos de
know-how, a tributacdo a que estdo sujeitos, e ainda visa a andlise dos casos em
gue ocorre a violacdo da clausula de segredo industrial, em decorréncia de

espionagem industrial e crime de concorréncia desleal.

4.1 RECONHECIMENTO E ATUACAO DO INPI NOS CONTRATOS DE KNOW-
HOW

Os contratos de know-how sdo reconhecidos pela legislacdo brasileira,
através do Cdédigo de Propriedade Industrial, Lei n® 9.279/96, e sua fiscalizagdo
compete ao orgao denominado INPI — Instituto Nacional De Propriedade Industrial,
cuja competéncia é conferida pelo art. 2117°
(FLORES, 2008, p. 155).

O know-how, por ser propriedade imaterial tera seu regime contratual

desta lei de Propriedade Industrial.

internacional como forma de buscar a seguranca juridica nas relagbes comerciais e

as normas terdo aplicabilidade de acordo com a territorialidade:

Com relacdo a conectividade, ainda se deve atentar para o fato de que
existem diversos critérios de conexdo. Entende-se que 0 mais relevante é o
local onde se prestara a obrigacédo. Entretanto, vém ganhando relevancia os
argumentos de que a escolha da lei aplicavel a um contrato internacional
independe do que determinam as regras de conexdo, e se busca o
fundamento no principio da autonomia da vontade como um elemento de
conexdo mais eficaz para a solucédo de eventuais conflitos. (FLORES, 2008,
p. 159)

® Art. 211. O INPI fara o registro dos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, contratos
de franquia e similares para produzirem efeitos em relagéo a terceiros.

Parégrafo Unico. A decisao relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo sera
proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro. (BRASIL, 1996).
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O INPI, 6rgao responsavel pela averbag¢do dos contratos de know-how no
Brasil, define o contrato de know-how como: “[...] contrato que estipula as condi¢des
para a aquisicdo de conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos,
incluindo conhecimentos e técnicas ndo amparados por propriedade industrial,
depositados ou concedidos no Brasil.” (PORTAL INPI, 2012).

A averbacdo dos contratos no INPI é de extrema importancia, pois é pré-
requisito para que o Banco Central reconheca este contrato e assim permita a

dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados:

O registro dos contratos no INPI é condicdo prévia para legitimar remessas
de valores para o exterior e permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos
contratuais efetuados, além de torna-los vélidos em relacdo a terceiros.
Caso a parte responsavel pela transferéncia da tecnologia seja empresa
estrangeira, 0 registro da operacdo no Banco Central é igualmente
obrigatério, de modo que a empresa nacional possa efetuar remessas para
0 exterior referentes aos pagamentos previstos no contrato. O registro no
Banco Central depende da prévia averbacé@o do contrato no INPI. Isso quer
dizer que, sem o registro do contrato no instituto, ndo ha autorizacdo para
as remessas; e sem pagamentos para a empresa detentora da tecnologia,
sediada no exterior, ndo ha transferéncia de tecnologia. Com isso, o INPI,
em sua prerrogativa para andlise do registro de contratos de transferéncia
de tecnologia, foi investido de amplos poderes que visavam promover o
desenvolvimento econdmico, cientifico e tecnolégico do pais. (GOMES;
2011)

Para a averbacédo dos contratos de know-how no Brasil, € necessario
levar em conta os requisitos impostos pelo Cédigo de Propriedade Industrial, Lei n°
9.279/96, em conjunto com a legislacéo tributaria, as regras de capital estrangeiro, a
Lei Antitruste e ainda o acordo TRIPS. (FLORES, 2008, p. 232)

O atual entendimento do INPI, sobre os contratos de Know-how é
explicado por Gomes (2011):

Esses poderes, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
inclusive quanto a discricionariedade e capacidade do INPI de decidir caso
a caso, fortaleceram os chamados "entendimentos" do 6rgdo que, embora
muitas vezes ndo possuam base legal, passaram a ter importancia
fundamental nas decisGes do instituto e se tornaram passiveis de
discusséo. De fato, alguns se encontram ultrapassados, mas ainda vivos no
INPI, como aqueles que questionam ou ndo admitem clausulas de sigilo e
confidencialidade com prazos superiores a dez anos apés o término do
contrato. Outro exemplo de restricdo € quando o instituto ndo aceita
pagamento por varios direitos que envolvam os mesmos produtos
contratuais. O adquirente € obrigado a optar por apenas um contrato, como
de licenca de uso de marca ou de transferéncia de tecnologia. Além disso
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contrariando as praticas internacionais adotadas nesse tipo de contrato, ha
também o entendimento de que a tecnologia ndo podera ser licenciada, mas
somente transferida, passando a empresa brasileira recipiente da tecnologia
a ser considerada como adquirente. Em suma, ndo ha uma utilizacdo
temporéria da tecnologia, mas, sim, sua completa aquisicdo por parte da
empresa brasileira contratante que, ao término da relacdo contratual,
podera utiliza-la livremente. Ainda sobre a titularidade da tecnologia, surge
mais uma restricdo por parte do INPI quanto a possibilidade de aceitacdo de
clausulas estipulando que a empresa brasileira adquirente retorne ao
fornecedor, apés o término do contrato, quaisquer documentos, materiais
e/ou informacdes transmitidas, uma vez que sdo considerados como
adquiridos. Apenas em caso de rescisdo contratual por falta ou
inadimpléncia do licenciado podera ocorrer esse tipo de devolucéo. (grifo
Nosso)

O atual entendimento da jurisprudéncia se mostra no sentido de delimitar
a atuacdo do INPI, conforme demonstrado na decisdo abaixo’, que teve grande

repercussao entre os estudiosos destes contratos:

[]

IIl - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, ndo pode o INPI, a
seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociacdes privadas, para
impor condigdes, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual
engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal — resultando, ao meu
sentir, em erro invencivel na aplicagdo da lei. A uma, por inexisténcia de
atribuicdo para tal ingeréncia. A duas, por inexisténcia de norma ou politica
publica de delimitacdo de precos. A trés, por se tratar de ato de pura
especulacdo, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia
das politicas de precos de mercado e seus reflexos na producéo, existindo,
como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E
a guatro — porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa
ndo cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes ndo se sentem
prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do
assistencialismo. (BRASIL. Tribunal Federal Regional da 22 Regido.
Embargos de Declaracdo de n° 200751018009066, Relator DES. FED.
MESSOD AZULAY NETO. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009.) (grifo do
Autor)

Flores (2008, p. 232) também faz uma ressalva acerca do poder de

intervencao destes contratos pelo INPI:

Parece razoavel concluir que a lei vigente retirou do INPI o poder de
intervencao nos contratos, quanto a sua conveniéncia e oportunidade, como
parte do poder, antes atribuido a autarquia, de regular a transferéncia de
tecnologia para o pais.

A necessidade de averbar os contratos no INPI ndo é recente, e o ato
normativo 135/97 silencia absolutamente sobre a natureza da ag&o do INPI

" BRASIL. Tribunal Federal Regional da 22 Regi&o. Embargos de Declaracéo de n°
200751018009066, Relator Des. Fed. Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2009.
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guanto aos contratos. Apds declarar que a finalidade principal do INPI é
executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista
sua funcdo econdmica, social, juridica e técnica, e notar que a Lei n°
9.279/96 prevé a averbacao ou registro de certos contratos, e o ato 135/97
apenas indica a matriz legal da intervencdo a que se pretende, citando a
propria Lei n® 9.279/96, que considera como sua legislacdo complementar.
A autarquia se propde a fazer exigéncias e mesmo indeferir a pretenséo de
registro ou averbacéo. (FLORES, 2008, p. 232)

De acordo com o entendimento de Kung, Leite e Dias (2009, p. 4), a atual
atuacdo do INPI pode ter como resultado a substituicdo do império da lei pelo
assistencialismo, pois “[...] no Brasil, um Estado de Direito onde impera o principio
da livre iniciativa, ndo caberia a qualquer 6rgdo governamental inferir em negocios
onde as partes ndo se sentem prejudicadas.”

O autor Flores (2008, p. 236) conclui sobre o reconhecimento dos

contratos de know-how no Direito brasileiro:

[..] a realidade brasileira ndo estd muito distante do Direito espanhol.
Entretanto, ainda falta uma estrutura comunitaria e de integracao que seja
capaz de viabilizar uma harmonizacéo do Direito, bem como regras eficazes
de Direito Internacional Privado para a solu¢do de conflitos de natureza da
propriedade intelectual. (FLORES, 2008, p. 236)

Por fim, os contratos de Know-how tém seu uso restrito, tomando como
base o entendimento atual do INPI, e somente terdo validade para terceiros 0s
contratos de tecnologia que estiverem averbados sob esse 0rgdo. Ainda pode-se
constatar, de acordo com o posicionamento dos doutrinadores que a atuagcao deste

orgao é antiquada frente ao desenvolvimento que o pais esta vivenciando.

4.2 OS CONTRATOS NA LEGISLACAO TRIBUTARIA

A legislacdo tributaria é responsavel pela captacdo de receitas publicas
para que o ente estatal possa atingir seus objetivos fundamentais, que de acordo

com Sabbag (2011, p. 37) é criar meios para que se propicie:

[...] uma sociedade livre, justa e solidaria, a garantia do desenvolvimento
nacional, a erradicacdo da pobreza e da marginalizacdo, tendente a
reducdo das desigualdades sociais, regionais, bem como a promoc¢éo do
bem-estar da coletividade.
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Com base nos seus objetivos fundamentais e como forma de propiciar o
desenvolvimento da sociedade, a legislacao tributaria prevé a incidéncia de tributos
e contribuicbes sociais nos contratos de transferéncia de tecnologia. Entretanto, a
sua aplicacdo gera davidas, pois a nomenclatura apresentada pela norma € distinta
da classificacdo do INPI, érgdo responsavel pelo reconhecimento destes contratos.
(FLORES, 2007, P. 231)

A divergéncia mencionada ocorre, pois, na legislacao tributéria, ndo se
verifica distincdes entre contratos de transferéncia de tecnologia e os contratos de
assisténcia técnica, existindo apenas para esta legislacdo uma categoria ampla

denominada transferéncia de tecnologia. (FARIA, 2005 p. 1).

Como se vé, o INPI ndo define os contratos de transferéncia de tecnologia
da mesma forma que a legislagdo do IRPJ o faz. Na legislagédo do IRPJ, o
contrato de assisténcia técnica assemelha-se ao que seria para o INPI, o
contrato de transferéncia ou fornecimento de tecnologia. Para o INPI,
assisténcia técnica assemelha-se ao que seria pela legislagdo do IRPJ, o
contrato de projetos ou servicos técnicos especializados. (FARIA, 2005 p. 1)

A mesma distingdo é encontrada na obra de Flores sobre a divergéncia

de nomenclatura entre a classificacdo do INPI e a trazida pela legislagéo tributaria:

A legislagdo do IRPJ utiliza uma nomenclatura e uma categorizacéo diversa,
segundo Barbosa, que cita a classificagdo da legislagéo tributaria, que
assim elenca os contratos de tecnologia: exploracdo ou cessao de patentes,
uso ou cessao de marcas, transferéncias de tecnologia (assisténcia técnica,
cientifica, administrativa ou semelhante), transferéncia de tecnologia
(projetos ou servigos técnicos especializados). Nota-se que a legislagéo
tributaria faz distingdo ente transferéncia de tecnologia, como assisténcia
técnica e servigos técnicos especializados, ja que assisténcia técnica na
legislacéo tributaria ajusta-se a figura dos contratos de know-how do INPI.
Outro aspecto que gera confusdo terminoldgica é o contrato de assisténcia
técnica no INPI, que, para a legislagéo tributaria, sera o contrato de projetos
ou servicos técnicos especializados. (FLORES, 2008, P. 231)

Nos contratos de tecnologias em que a transferéncia ocorra entre
empresas nacionais e estrangeiras, ha a incidéncia dos tributos: “Imposto de Renda
Retido na Fonte”®- IRRF; Contribuicdo de Intervencdo no Dominio Econémico -
CIDE’®; Imposto sobre Servicos — ISS; PIS/PASEP; Imposto sobre Operacdes

8 pagamentos as pessoas domiciliadas no exterior, seré visto no decorrer deste topico.
9 «A CIDE foi criada pela Lei n° 10.168/00 para atender o Programa de Estimulo a Interagé&o
Universidade-Empresa para o Apoio a Inovagao, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
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Financeiras - IOF; Contribuicdo Provisoéria sobre Movimentagcdo Financeira -
CPMF.2” (BOFF, 2007) Ressalta-se que a CPMF®, tinha sua vigéncia regulada de
novembro de 1993 até dezembro de 2007, sendo sua cobranga atualmente irregular.
(SABBAG, 2011, p. 538)

Sobre o Imposto Sobre Servico - ISS, regulado atualmente pela Lei
Complementar n°® 116, a autora Faria (2005, p. 3) demonstra que este tributo néao
devera incidir sobre os contratos de transferéncia de tecnologia, em virtude da
obrigagao contratual presente, que é “obrigacdo de dar” e nao “obrigacédo de fazer.
Portanto, a incidéncia deste imposto seria equivocada, com exce¢ao dos contratos
de natureza mista. Nesta mesma linha a autora entende pela ndo incidéncia do
Imposto sobre Operacées Financeiras (I0F)%.

Faria (2005, p. 2) também questiona a incidéncia das contribuicbes de
PIS e COFINS sobre a importacdo de servicos nos contratos de transferéncia de

tecnologia, de acordo com a classificagéo do INPI:

A Medida Proviséria n® 164, de 29 de janeiro de 2004, convertida na Lei n®
10.865, de 30 de abril de 2004 (Lei n° 10.865/04), em vigor desde 1° de

tecnoldgico brasileiro. Diferentemente do que ocorre com o IRRF, a CIDE néo é retida dos
rendimentos pagos. Seu 6nus € da pessoa juridica brasileira pagadora dos rendimentos e ndo do
beneficiario dos rendimentos no exterior. A MP 2.062-63, de 23.02.2001, aumentou o percentual e
estendeu a concessao de crédito para todas as empresas, e ndo apenas aquelas que tivessem
PDTI”® ou PDTA. Contudo, a Medida Proviséria n° 2.159-70/01 (art. 4°, § 1°, II), que substituiu a MP
n° 2.062-63, limitou novamente a concessao de crédito relativo a CIDE, estabelecendo que apenas as
importancias devidas a titulo de royalties referentes ao uso de marcas ou a exploracé@o de patentes
geram direito ao crédito de CIDE. Dessa forma, os contratos de transferéncia de tecnologia e de
assisténcia técnica nao tém direito a qualquer crédito de CIDE, devendo arcar com a carga tributaria
total de CIDE (10%)”. (FARIA, 2005 p. 2).
8 “Considerando-se gue os pagamentos feitos ao exterior a titulo de transferéncia de tecnologia ou
assisténcia técnica envolvem uma movimentacao financeira, havera também incidéncia da
Contribuigdo Provisodria sobre Movimentagéo Financeira (CPMF) a aliquota de 0,38%”(FARIA, 2005,
.3).
El A CPMF era uma contribuigdo destinada especificamente ao custeio da salde publica, da
previdéncia social e do Fundo de Combate e Erradicacdo da Pobreza. No comeco, o artigo 18 da Lei
n° 9.311 de outubro de 1996, estipulava que a totalidade da arrecadac¢éo seria destinada
exclusivamente ao Fundo Nacional de Saude. A partir de 1999, com a Emenda constitucional 21, a
CPMF passou a destinar parte de seus recursos a previdéncia social e a erradicacdo da pobreza. No
seu fim a previdéncia social e a erradicacdo da pobreza recebiam aproximadamente 26% e 21% da
arrecadacao, respectivamente. (PORTAL DO ACADEMICO).
8 A autora Faria (2005), explica “As remessas ao exterior para pagamento dos valores devidos ao
exterior pela transferéncia de tecnologia ou assisténcia técnica, por envolver uma operacao de
cambio, sujeitam-se ao Imposto sobre Operacgdes Financeiras (IOF) sobre operagfes de caAmbio
(IOF-Cambio) no ato da liquidacdo da operacao. Entretanto, a aliquota do IOF para tais operacdes é
atualmente de 0% nos termos do artigo 14, inciso Il do Decreto n°® 4.494/02, ndo havendo assim
impacto para a empresa contratante no Brasil.”


http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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maio de 2004, instituiu tributacdo, por PIS e COFINS, na importacdo® de
bens e servicos do exterior (PIS-Importacdo e COFINS-Importacao).
Contudo, é possivel argumentar que tais contribuicbes ndo seriam
aplicaveis aos contratos de transferéncia de tecnologia, considerando o
conceito e as normas do INPI relativas a tais contratos. Isto porque,
conforme ja abordado anteriormente, se analisarmos a natureza desses
contratos, veremos que a transferéncia de tecnologia ndo constitui uma
obrigacdo “de fazer”’, caracteristica dos servicos em geral, mas uma
obrigacéo “de dar”. Conforme ja abordado anteriormente, para o INPI, ndo é
possivel averbar contrato de licenca de tecnologia, mas sim de transferéncia
de know-how, pois a obrigacao é essencialmente de fornecer tecnologia.
(FARIA, 2005 p. 2)
O contrato de know-how é reconhecido pela norma tributaria, com uma
nomenclatura diferente do INPI, porém a incidéncia do imposto devera ocorrer pelas

caracteristicas do contrato e ndo pela qual se designa.

4.3 EXPLORACAO ECONOMICA DERIVADA DA VIOLACAO DA CLAUSULA DE
SEGREDO INDUSTRIAL NOS CONTRATOS DE KNOW-HOW

Ja foram estudados os contratos de know-how especificamente com
clausula de segredo industrial, bem como o reconhecimento destes contratos no
ordenamento brasileiro, agora se passa para 0S cas0S em que ocorre a violacao
deste segredo. Nesta etapa do trabalho sera analisado o conceito de concorréncia
desleal e a protecdo legal fornecida pelo Estado, nos casos em que ocorre esta
pratica. Logo, serdo analisadas também as formas de perpetuacéo deste crime em

decorréncia da relacdo de emprego e a espionagem industrial.

4.3.1 Concorréncia desleal aplicavel ao contrato de know-how

A alta competitividade econdmica gera um estimulo ao desenvolvimento
tecnoldgico, 0 que propicia muitas empresas a realizarem investimentos em
pesquisas para auferir maiores lucros e diminuir os custos de producdo. Porém,

também se percebe um aumento consideravel, no campo da competicdo ilicita,

8 A autora Faria (2005, p, 2) entende que “no caso da importacéo de servicos, o fato gerador do PIS-
Importacdo e da COFINS-Importacdo é o pagamento (o crédito, a entrega, 0 emprego ou a remessa)
de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestagéo por servi¢o prestado.
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aumentando as formas dos concorrentes obterem vantagens sobre os demais,
incorrendo no crime de concorréncia desleal. (PIERANGELI. 2003, p. 362).

As empresas e industrias desempenham atividades econémicas, por isso
sua atuacdo no mercado devera sempre respeitar 0s principios norteadores da

ordem econdmica, postos no art. 170, da CFRB/88:

Art. 170. A ordem econbmica, fundada na valorizag&o do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme
os ditames da justi¢a social, observados os seguintes principios:

| - soberania nacional;

Il - propriedade privada;

Il - funcdo social da propriedade;

IV - livre concorréncia;

V - defesa do consumidor;

Vi-defesa-do-meio-ambiente;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e servicos e de seus processos
de elaboragéo e prestacéo; (Redacédo dada pela Emenda Constitucional n°
42, de 19.12.2003)

VII - reducéo das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administragdo no Pais.
(Redacgéo dada pela Emenda Constitucional n° 6, de 1995)

Paragrafo Unico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer
atividade econdmica, independentemente de autorizacdo de O6rgdos
publicos, salvo nos casos previstos em lei.

A livre concorréncia, um dos principios da ordem econémica, ndo visa a
pratica de atos ilicitos para obtencdo de informacdes, pelo contrario, preza pela
lealdade e boa-fé nas relacbes entre concorrentes e entre empregado e
empregador. (DUTRA. 2007, p. 60).

Entretanto, quando se esta na esfera da propriedade industrial, a maior
parte dos crimes é praticada pelo fato do empregado repassar informacdes sigilosas
aos concorrentes de seu empregador. Este crime tem sua protecdo vinculada a
vantagem competitiva e sua existéncia extraida da concorréncia desleal. (FEKETE,
1984, apud BARONE, 2009, p.72).
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A violacdo do segredo também podera ocorrer na esfera do Codigo Penal
(art 153%* e 154%°), porém esta é residual e ocorrerd apenas nos casos em que nao
foi possivel caracterizar a Concorréncia Desleal. (FEKETE, 1984, apud BARONE,
2009, p.72)

A violacdo do sigilo industrial que protege o know-how nos contratos em
gue hé a transferéncia da tecnologia pode ocorrer de duas maneiras: como crime de
espionagem industrial ou como crime de concorréncia desleal. O primeiro entende-
se como “[...] a espionagem avanc¢ada € realizada para as empresas por espido, que
copia segredos comerciais que abordam desde informacdo sobre técnicas ou
produtos até informacdo sobre estratégias de comercializagdo” (NETO;
GUIMARAES, 2003, p.5). O crime de concorréncia desleal é entendido como ato
reprimivel e gerador de indenizacdo. (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 269) Estes
conceitos e a forma de protecéo serdo discutidos nos proximos topicos.

A repressdo a estes atos visa a protecdo do fundo de comércio,
aviamento, protecdo da atividade empresarial, tutela da clientela, defesa do
patrimonio alheio, tutela do direito de personalidade, respeito a moral profissional,
usos e costumes do comércio. (CONVENCAO DE HAIA, 1925%)

ARTIGO 10.°

[--.]

1 Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da
Unido protecéo efetiva contra a concorréncia desleal.

2 Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia
contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3 Deverdo proibir-se especialmente:

8 Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, contetido de documento particular ou de
correspondéncia confidencial, de que é destinatario ou detentor, e cuja divulgagéo possa produzir
dano a outrem:

Pena - detencao, de um a seis meses, ou multa.

§ 1° Somente se procede mediante representacéo. (Paragrafo Unico renumerado pela Lei n® 9.983,
de 2000)

§ 1°-A. Divulgar, sem justa causa, informacdes sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei,
contidas ou ndo nos sistemas de informac¢des ou banco de dados da Administracao Publica: (Incluido
pela Lei n° 9.983, de 2000)

Pena - detencdo, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluido pela Lei n® 9.983, de 2000)

§ 2° Quando resultar prejuizo para a Administragéo Publica, a agdo penal sera incondicionada.
glncluido pela Lei n® 9.983, de 2000) (BRASIL, 1940)

® Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciéncia em razéo de funcéo,
ministério, oficio ou profissdo, e cuja revelacdo possa produzir dano a outrem:

Pena - detencéo, de trés meses a um ano, ou multa.

Paragrafo Unico - Somente se procede mediante representacdo. (BRASIL, 1940)

% Responsavel pela alteracdo no disposto pela Convencéo de Paris de 1883
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1.° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusao
com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial
de um concorrente;

2.° As falsas afirmagces no exercicio do comércio, suscetiveis de
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente;

3.° As indicacdes ou afirmacdes cuja utilizacdo no exercicio do comércio
seja suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de
fabrico, caracteristicas, possibilidades de utilizacdo ou quantidade das
mercadorias.

O combate a concorréncia desleal tem sua esséncia na CRFB/88, no
Decreto 24.507/34, no Codigo Penal, Decreto 7.903/45, sendo que o0 mais

importante esta previsto na Lei n°® 9.279/96, no art. 195:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

[-..]

IX - d& ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente,
para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem
a concorrente do empregador;

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autoriza¢do, de conhecimentos,
informagdes ou dados confidenciais, utilizaveis na indlstria, comércio ou
prestacdo de servicos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento
publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relagdo contratual ou empregaticia, mesmo apés o término
do contrato;

XIl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou
informacgdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a
gue teve acesso mediante fraude; ou

[-]

Pena - detencéo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Inclui-se nas hipoteses a que se referem os incisos Xl e Xl o
empregador, s6cio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificacdes estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2° O disposto no inciso XIV ndo se aplica quanto a divulgacao por 6rgao
governamental competente para autorizar a comercializagdo de produto,
guando necessario para proteger o publico. (BRASIL, 1996)

Porém, os crimes que serdo estudados neste trabalho sdo apenas os
incisos X, Xl e Xll. O bem juridicamente tutelado neste crime € know-how protegido
por clausula de segredo industrial, assim, a violacdo deste por meios ilicitos por
parte do empresario concorrente é incompativel com sua dignidade e condizente
com texto de lei, portanto, tem o ato conduta tipificada. Com a posse ilicita deste

conhecimento sigiloso, o concorrente atinge o patriménio do detentor da tecnologia,
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podendo levar a empresa violada a atos extremos como a faléncia. (PIERANGELI,
2003, p. 362).

Como consequéncia juridica aplicavel é possivel a responsabilizacdo dos
infratores, na esfera civil, cuja indenizacéo tera seu valor determinado pelo art. 208
da Lei n° 9.279/96: “A indenizacao sera determinada pelos beneficios que o
prejudicado teria auferido se a violagdo nao tivesse ocorrido” (BRASIL. 1996). Ja no

art. 209 da mesma lei ficam ressalvados os direitos de perdas e danos:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de
propriedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta
Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo ou 0s negdcios alheios, a criar
confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
servigo, ou entre os produtos e servigos postos ho comércio.

§ 1° Podera o juiz, nos autos da prépria acdo, para evitar dano irreparavel
ou de dificil reparacdo, determinar liminarmente a sustacdo da violacédo ou
de ato que a enseje, antes da citacdo do réu, mediante, caso julgue
necessario, caucdo em dinheiro ou garantia fidejussoria.

8 2° Nos casos de reproducéo ou de imitacdo flagrante de marca registrada,
0 juiz podera determinar a apreensdo de todas as mercadorias, produtos,
objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada
ou imitada.

Neste tépico foi abrangida a violacdo do segredo industrial de forma
ampla, a seguir serdo analisados, a violacdo derivada da relacdo de trabalho e os

crimes de espionagem industrial.

4.3.2 Violacao derivada da relagéo do trabalho

O segredo, conforme analisado no capitulo anterior, € informacéo
industrial de carater sigiloso que apresenta aplicabilidade na industria e sua posse
significa vantagem competitiva para seu detentor.

A violacdo do segredo podera ocorrer pela corrupcdo do funcionario,
sendo este de esfera publica ou privada, dependendo do ambito onde este se
encontra. Pode ocorre na modalidade ativa (que sera abordado no préximo topico,
pois se trata dos casos em que ha espionagem industrial ou econémica) ou podera
ocorrer na modalidade passiva, que sera analisado neste momento. (PIERANGELI,
2003, p. 352).
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Na situacdo onde ocorre a corrupgdo passiva, o empregado possui livre
acesso dentro da empresa, e é detentor de diversas informacdes, e muitas delas
deverdo ser mantidas em sigilo, assim, € de pronto que se visualiza uma relacao de
confianga entre empregado e empregador. (FARIA, 2007, p. 52).

A corrupcéo passiva do empregado esta prevista no artigo 195, da Lei de
Propriedade Industrial, Lei n°® 9.279/96, inc. X, e pode ser conceituada, para José
Henrique Pierangeli (2003, p. 354) como “[...] o empregado que, faltando ao dever
do emprego, recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de pagamento

Ou recompensa, para proporcionar vantagem a concorrente de seu empregador”.

Art. 195: Comete crime de concorréncia desleal quem:

[--]

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem
a concorrente do empregador. (BRASIL, 1996).

Assim, o objeto do crime é o dever de lealdade, que deve orientar toda
relacdo de trabalho, e a tutela jurisdicional é no sentido de protecdo dos deveres
morais, que se nao forem observados ocasionarao perigo efetivo para o ofendido. O
custo da divulgacdo do segredo é, em muitos casos, 0 sucesso do negdcio.
(PIERANGELL. 2003, p. 355).

O sujeito ativo deste crime € o empregado ou qualquer pessoa fisica
subordinada a uma relacédo de emprego (podendo esta ser regular ou mesmo sem
contrato de trabalho), que desvia informacgdes de seu empregador no curso de sua
relacdo de trabalho. Ainda, ressalta-se que o ato deve importar em violacéo de seu
dever de empregado, sendo impossivel serd sua tipificacdo. Os sécios, neste caso,
ndo incorrerdo neste tipo proprio, posto que ndo estdo submetidos a relacdo de
emprego. (PIERANGELI. 2003, p. 356).

Ressalta-se que para ocorrer este crime, ndo necessariamente o
empregado necessita estar na vigéncia do contrato de trabalho, basta que este
tenha obtido o conhecimento na relacdo empregaticia e que a violacdo venha a
causar prejuizo ao seu empregador ou ex-empregador. (FARIA. 2007, p. 63).

Neste sentido, corrobora a jurisprudéncia do TST, e firma que o dever de

sigilo é extensivel ao ex-empregado:
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SEGREDO INDUSTRIAL. COMPROMISSO DE NAO DIVULGAR.
LEGALIDADEL. E vedado ao empregado divulgar o segredo da empresa (a
lei ndo estabelece prazo para essa vedacdo); se o empregado divulgar
comete falta grave. A proibicdo alcanca o ex-empregado, visto que a
rescisdo do contrato de trabalho ndo transfere a este o direito de divulgar,
explorar ou comercializar a formula industrial de que teve conhecimento,
ainda que passe a trabalhar para empresa concorrente. 2. O ajuste
consistente no compromisso firmado pelo reclamante de nédo divulgar, ndo
explorar e ndo utilizar o segredo da formula do produto industrial de que tem
conhecimento guarda perfeita sintonia com o disposto no art. 195, inc. XI,
da Lei 9.279/1996. Recurso de Revista de que se conhece e a que se da
provimento.195X19.279(1533002120015150093 153300-21.2001.5.15.0093,
Relator: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 24/09/2008, 52 Turma,,
Data de Publicagéo: DJ 12/12/2008.)

Porém, percebeu-se no inteiro teor desta decisédo, que houve divergéncia

de entendimento, no que diz respeito a manutencdo ou ndo do segredo pelo

empregado, apos a vigéncia do contrato de trabalho. O entendimento contrario ao

exposto acima tem como base o art. 9 da CLT e visa caracterizar a clausula de ndo

concorréncia®’, que ocorre quando o empregado e empregador ndo determinam

prazo para extincdo da manutencdo do segredo. Para essa parte da doutrina é

compreensivel que extinta a relagdo de emprego, o0 empregado ao sair da empresa

possa divulgar o conhecimento obtido dela sob a responsabilidade do sigilo, neste

sentido a jurisprudéncia se manifesta:

CLAUSULA DE NAO-CONCORRENCIA - VIGENCIA APOS A EXTINCAO
DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSENCIA DE LIMITACAO
TEMPORAL, TERRITORIAL E DE OBJETO - IMPOSSIBILIDADE - ATO
ILICITO DO EMPREGADOR - Clausula de ndo-concorréncia pactuada entre
as partes sem conter limitacdo, seja de carater temporal, territorial ou
delimitacdo do objeto da restricdo de atividades, com projecdo apls a
rescisdo contratual € nula de pleno direito, porque fere a autonomia de
vontade do trabalhador e cria Obice a sua nova coloca (27957 SP
027957/2003, Relator: ELENCY PEREIRA NEVES Data de Publicacéo:
19/09/2003)

87 «

A clausula de nao concorréncia- ndo impede o exercicio de atividade profissional do reclamante.

Impede apenas que divulgue segredo empresarial de que teve conhecimento, quais sejam a formula
e 0 método de producéo industrial criado pela reclamada” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho.
Recurso de Revista n°® 1533002120015150093. Companhia brasileira de bebidas. Relator: Emmanoel
Pereira, Brasilia, DF, 24 de setembro de 2008. Disponivel em
<http://ext02.tst.jus.br/pls/ap0l/ap_red100.resumo?num_int=84763&ano_int=2004&qtd_acesso=3342
375&novoportal=1>. Acesso em: 7 mar. 2012.
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Na esfera do sujeito passivo neste tipo sera o empregador, cujo
empregado deva lealdade no decorrer de sua relacdo empregaticia. (PIERANGELI.
2003, p. 356)

A conseqliéncia para este crime de concorréncia desleal é, baseado em
ato de corrupcao passiva do empregado, além do processo criminal, pela violacédo
do segredo de fabrica, ou industrial, a possibilidade de demissédo por justa causa

b ([P

garantida ao empregador, por lei, com previsdo na CLT®, art. 482, alinea “c”e “g™:

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisdo do contrato de trabalho pelo
empregador:

[...]

C) negociacdo habitual por conta propria ou alheia sem permissdo do
empregador, e quando constituir ato de concorréncia a empresa para a qual
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao servico;

[gb.]violagéo de segredo da empresa; (BRASIL, 1943)

Entretanto, ha que se ressaltar que ndo ha como incorrer neste tipo, nos
casos em que o empregado ndo obtenha informacdes confidenciais derivadas da
relacdo de trabalho, visto que sua relacdo ndo tem conddo de causar prejuizos ao
empregador, tampouco nao podera esta informacdo confidencial, ter sido de
conhecimento do empregado em virtude de sua formacéo técnica na area. (FARIA,
2007, p. 53).

Nao importa se o delito foi ofertado ao empregado ou oferecido pelo
concorrente desleal, da mesma forma como n&o importa se foi cumprido o avencado
ou se teve arrependimento posterior, este crime se consuma com a aceitacdo da
promessa, salvo entendimento contrario, € crime de natureza formal e de perigo.
Além de tudo € permitido que haja concurso de agentes, desde que caracterizados
gue todos sabem da conduta ardilosa do empregado e que de certa forma ajudam
para que a conduta ilicita aconteca. Apenas sera aceito como exclusao de ilicitude o
consentimento do empregador, na transmissdo das informacdes sigilosas.
(PIERANGELI. 2003, p. 357).

O desenvolvimento tecnoldgico gera riqguezas e vantagens competitivas

para o seu detentor, assim, o segredo entra neste contexto a fim de colaborar com o

% DECRETO-LEI N.° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidacéo das Leis do Trabalho.
Rio de Janeiro, 1° de maio de 1943, 122° da Independéncia e 55° da Republica. GETULIO VARGAS.



60

desenvolvimento das industrias. Desta forma, o empregado € o elo que faz com que
a tecnologia seja incorporada ao produto e se este divulga informacdes de natureza
sigilosa, mesmo nédo estando na vigéncia da relacdo de emprego, devera ter seu ato
tipificado e sofrer as consequéncias, caso contrério, a legislacéo estaria deixando as

industrias a deriva de qualquer protecdo quanto a violacao destas informacdes.

4.3.3 Espionagem industrial aplicavel ao contrato de know-how

Em decorréncia da Revolucdo Cientifico Tecnol6gico®, houve um grande
desenvolvimento mundial voltado para tecnologia com aumento, principalmente, nas
indUstrias quimicas. Iniciou-se uma disputa pela detencdo desta tecnologia visada
para obtencdo de lucros e vantagem competitiva e, assim, percebe-se o crescente
namero de praticas ilicitas para obtencéo desta tecnologia. Este crime é derivado da
corrupcdo ativa do empregado, porém aqui se adentra também no meérito do
concorrente desleal que visa obter a vantagem frente ao concorrente possuidor,
obtendo-a através da espionagem industrial ou econdmica. (PIERANGELI, 2003, p.
342).

E crime grave, que tem como principal consequéncia levar empresas a
sérias dificuldades que vao desde a diminuicdo da producéo e dispensa do corpo de
empregados até a extingdo de suas atividades. Esta pratica € tdo danosa para 0s
concorrentes que inclusive pode tira-los das atuacdes no campo internacional.
(PIERANGELI, 2003, p. 343). Essa prética fere os principios do capitalismo que,
segundo o entendimento de Luiz Otavio Pimentel (1999, p. 10), séo:

Os principios fundamentais do capitalismo séo a livre concorréncia e o livre
comércio, a propriedade privada dos bens de producéo e sua livre heranca,
seguidos de principios que lhe s&@o derivados, como os principios de
liberdade de mercado, de capitais e de pessoas. As fun¢bes do capitalismo
séo, portanto, a maximizacao dos beneficios e o seu proprio crescimento e
desenvolvimento e lucram os capitalistas. Para garantir o seu
funcionamento nada melhor do que a garantia da propriedade privada, em
especial a intelectual e tecnoldgica.

8 Entre os séculos XVI e XVII ha uma ruptura com os assuntos teocéntricos que perduraram até o
final da |dade Média, denominada Revolucdo Cientifico Tecnoldgico, teve como precursores deste
movimento Francis Bacon, Galileu, dentre outros. (PRADO, 1997, p. 26)
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A livre concorréncia ndo € a salvacdo para os atos de concorréncia
desleal, pelo contrario, esta pratica fere o capitalismo, pois visa atingir diretamente o
concorrente leal, que tem seu segredo entregue ao concorrente desleal. (FARIA,
2007, P. 59).

Bessa (2001, p. 5) destaca a importancia que se deve ter com a
espionagem face os prejuizos econbmicos que esta pode causar, em muitos casos
esta pratica leva empresas a faléncia. A seguir, o autor diferencia a espionagem

econdmica e industrial:

Espionagem econdmica pode ser definida como a acéo ilegal e clandestina
de um Estado, voltada para a obtencdo de informagfes financeiras,
comerciais, econdmicas ou tecnolégicas, em proveito de suas préprias
empresas, bem como as tentativas de influenciar as decisdes de politica
econdmica de outro pais. Ja na espionagem industrial corporativa a acao €
patrocinada por uma empresa ou organizacdo, que utiliza agentes dos seus
proprios quadros, ou contrata o servico de empresas especializadas, ou de
agentes isolados. (BESSA, 2001, p. 5)

A espionagem industrial esta tipificada na legislacdo de propriedade
industrial, lei n® 9.279/96, no art. 195, 1X, in verbis:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

[...]

IX - da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente,
para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem; (BRASIL, 1996).

A este respeito Jorge da Silva Bessa (2001, p. 5) apresenta o exemplo
dos EUA. L& ha legislagéo sobre o assunto englobando “todas as formas e tipos de
informacdes financeiras, comercias cientificas tecnolégicas econdbmicas e de
engenharia”, dando a estes crimes carater federal, a legislagdo é chamada de
Economic Espionage Act, de 1996.

O pdlo ativo deste crime é o concorrente que da ou promete pagamento
ou outra utilidade para empregado (regular ou sem contrato regular de trabalho) e,
no pélo passivo desta acao, figura o competidor (apenas na figura da empresa, nao
dos seus socios), que tem a seus servicos o empregado que agiu com improbidade.
A acdo penal é genuinamente privada. Resta claro que, aquele empregado que

recebeu a proposta para violacéo do sigilo, mas que em momento algum descumpriu
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seus deveres derivados da relacdo de emprego, nao deva figurar no polo ativo desta
acao, tampouco no passivo. (PIERANGELI. 2003, p. 346).

Entretanto, nada impede que a espionagem ocorra por outros meios que
ndo a improbidade do empregado; pode ocorrer por operacfes técnicas (escutas
clandestinas), espido voluntério, infiltracdo, suborno ou chantagem. Porém o que se
percebe é que a maioria destes atos ocorre por falta do empregado. (BESSA, 2001,
p. 7).

Quanto as praticas de espionagem industrial, estas serdo apenas citadas
e terdo como base o autor Bessa (2001, p. 7-10). Segundo o autor ocorrem da
seguinte maneira: a) ameacas em computadores: interrupcao; interceptacao;
modificacao e fabricacao (falsificacdo de dados); b) ameacas pessoais (pratica muito
comum na colémbia): infiltracdo na empresa de membro do crime organizado,
utilizacdo de ameacas e pressoées, eliminacdo do competidor através do assassinato
de executivos; c) riscos ao produto: falsificacdo do produto; adulteracéo; destruicao
dos estoques de material, d) ameaca a empresa: atentados contra as instalacbes
comerciais e escritérios, corte de servicos como telecomunicacgdes, coleta de lixo,
etc e riscos aos sistemas de comunicagoes e de informagodes.

A jurisprudéncia acerca da espionagem € industrial € rara e em muitos
casos nao se verifica condenagdo na pratica. Abaixo segue uma ementa que julga
procedente a espionagem industrial, porém apenas no que tange a responsabilidade

civil.

Responsabilidade civil por ilicito extracontratual Espionagem industrial
Pretenséo da vitima ao recebimento de indenizacdo por danos materiais e
imateriais Sentenca de procedéncia Apelacdo Tentativa de obtencéo de
informacdes internas suficientemente evidenciada pelo conjunto probatério
Irrelevancia da inexisténcia de testemunhas oculares Danos materiais
decorrentes do ilicito que deveriam ter sido comprovados na acgdo de
conhecimento Comprovagdo da ocorréncia dos danos em liquidacdo de
sentenca Descabimento Condenacdo ao pagamento de indenizacdo por
danos morais afastada com fundamento na inexisténcia de prova
Indenizacdo por danos imateriais fixada em consonédncia com as
circunstancias do caso concreto - Recurso provido em parte. (SAO PAULO,
Apelagdo n°® 3170029520098260000. Relator: Jodo Carlos Garcia. Séo
Paulo, 25 de maio de 2011.)

A espionagem industrial € o extremo do crime de concorréncia desleal e é

perigosa para a sociedade tecnoldgica, posto que ndo ha regulamentacao
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especifica, ficando a pratica apenas regulada pela legislacdo de propriedade

industrial.
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5 CONCLUSAO

O contrato € um instrumento que torna viavel a circulacdo de riquezas em
decorréncia da manifestagdo de vontade das partes. Sua forma e prova faz-se por
meio de testemunhas ou simples apresentacdo do acordado entre as partes. Além
de transacdes diarias, os contratos alvo deste trabalho transferem tecnologias ndo
patenteadas e movimentam vultosas quantias, denominados contratos de know-how.

A premissa geral, da qual partiu este estudo € analisar a exploragéo
econdbmica da clausula do segredo industrial, nos contratos de know-how, para se
chegar ao objetivo especifico desta monografia, qual seja, a forma como é
reconhecida essa modalidade contratual no Brasil e as legislacbes aplicaveis.
Analisar a violacdo do segredo também se mostrou necessario no decorrer da
pesquisa, pois a legislacdo aplicavel trata do tema de forma ampla e deixa lacunas
no seu entendimento, além de gerar inseguranca juridica nas industrias.

Neste sentido o contrato € o meio que torna viavel a transferéncia do
know-how, sendo este Ultimo entendido como um conjunto de conhecimentos
aplicaveis na indastria, patenteaveis ou ndo, e que gera a seu detentor vantagem
econdmica frente aos seus concorrentes. Esta tecnologia tem como objetivo diminuir
custos de producao ou gerar lucros.

No Brasil, infelizmente este contrato é aceito na modalidade de licenca,
desde que demonstrado que o receptor da tecnologia tenha capacidade para
agregar este conhecimento ao de sua empresa. As clausulas de confiabilidade s&o
aceitas somente quando ndo ha imposi¢cdo de um prazo maior de dez anos para sua
manutencgao.

O segredo, no caso em que ha transferéncia de tecnologia, geralmente é
previsto por meio de clausula e esta devera determinar os procedimentos que
deverdo ser adotados e 0 prazo que devera ser mantida em sigilo essa informacao
até sua divulgacédo ou retorno para seu detentor.

Entende-se que o know-how e o segredo industrial sédo tratados juntos
apenas como forma de facilitar seu entendimento, pois a existéncia de ambos é
autbnoma, ou seja, um existe sem que haja a preexisténcia do outro instituto. Assim,

0 segredo serve apenas para majorar o valor do know-how, e o know-how da
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potencialidade ao segredo, de forma que este gere o interesse dos adquirentes.
Entendimento contrario feriria a autonomia das partes na possibilidade de contratar.

A exploracdo econdémica do know-how, principalmente no Brasil, ainda
esta engatinhando, pois se trata de um instituto novo, em que as normas ainda estéao
amadurecendo para que no futuro possam existir normativas especificas para
exploracdo deste conhecimento. Entretanto, ha que se ressaltar que a pratica do
INPI é restrita e antiquada, com muitos resquicios da norma que o instituiu e que
hoje esta revogada. Esse entendimento deveria ser revisto e readequado para
facilitar a entrada de tecnologia no pais.

E claro que o INPI tenta ao maximo preservar a tecnologia adquirida
dentro do Brasil. Um exemplo € ndo aceitar a transferéncia de tecnologia temporaria,
para que esta no final do contrato ndo saia do pais. Porém, este entendimento
acaba afastando investidores ou potenciais detentores de tecnologia.

Porém concluiu-se, que se a parte ao contratar ndo se sente ofendida
com as clausula de segredo ad eternun, ou de nado-exploracdo quando findo o
contrato, em nada cabe ao INPI impedir esse transacdo. O 0Orgdo usa desta
prerrogativa, pois tem consciéncia que sem este registro ndo sera possivel fazer
remessas de valores para o exterior através do Banco Central.

Acerca da exploracdo econdmica da clausula de segredo industrial, na
hipotese de violacdo deste por parte do empregado, conclui 0 presente estudo que
devera ser mantido o segredo por parte do subordinado, mesmo que este saia do
emprego. Pois caso contrario, geraria inseguranca juridica para as industrias que
pagaram vultosas quantias para adquirir este conhecimento.

Assim, compreendeu-se com essa pesquisa que o know-how é importante
para o desenvolvimento tecnolégico de um pais e por isso merece mais atencao dos
doutrinadores, pois, como percebido, muitos deles tratam do tema de forma sucinta
rapida e ndo se aprofundam nas suas especificidades.

O contrato de know-how no direito comparado possui um vasto material
para pesquisa, porém, este trabalho restringiu-se a doutrina nacional para focar-se

na exploracdo econdmica dos contratos de know-how especificamente no Brasil.
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A amplitude do tema aqui abordado sugere a necessidade de continuar a
analise aqui iniciada, com mais profundidade, sob o enfoque do direito comparado

em pesquisa posterior.
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