1 INTRODUCAO

Os direitos da propriedade industrial e a repressdo a concorréncia desleal sdo de
grande importancia para a inovacao tecnologica. Eles séo indispensaveis para o estimulo ao
investimento em novas invencgdes tecnologicas, e consequentemente ao incremento da
competitividade e desenvolvimento da economia nacional.

O presente trabalho propde-se a investigacdo de um dos principais institutos
relacionados a tutela conferida por meio os direitos da propriedade industrial e da repressao a
concorréncia desleal, qual seja, o0 segredo de negocio. A andlise se enviesard na aplicacédo
deste instituto no ambito das parcerias celebradas entre instituicdes publicas e entidades
privadas visando o fomento as inovagdes tecnoldgicas.

Cabe de antemédo estabelecer o contetido da expressdo segredo de negdcio para fins
deste trabalho. Parcela da doutrina especializada ainda aborda o segredo de negdcio ora como
sendo distinto do segredo de fabrica ora como sendo um conjunto no qual estdo contidos o
segredo comercial e de fabrica ou industrial.

Contudo, esta dissonancia parece justificar-se mais por um apego ao regime legal
anteriormente vigente que a disciplina aplicavel ao instituto juridico.

A partir do advento da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade
Industrial), o segredo de neg6cio passou a ter contornos mais abrangentes que seus
antecessores — 0 segredo de fabrica e o segredo de negdcio —, entdo abarcados nos termos do
revogado artigo 178' do Cédigo da Propriedade Industrial de 19452 de modo individualizado.
Antes do Codigo de 1945, o primeiro diploma a conferir protecdo especifica a tais segredos
situava os segredos de fabrica ao lado dos entdo também denominados segredos de negdcio.

Portanto, fica claro que a divisdo do segredo de negdcio de acordo com a natureza
das informac6es tuteladas tem por base terminologias legais que ndo mais vigem, razdo pela
qual ela ndo sera adotada neste trabalho.

De acordo com o regime ora aplicavel, os segredos de negdcio abrangem as

informacdes ou dados confidenciais ou sigilosos que conferem alguma vantagem competitiva

1 “Comete crime de concorréncia desleal quem (...) divulga ou explora, sem autorizagdo, quando a servigo de
outrem, segredo de fabrica, que lhe foi confiado ou de que tece conhecimento em razio do servigo” (...).

2 Decreto-lei n® 7.903, de 27 de agosto de 1945.

3 De acordo com o artigo 29, 86°, do Decreto n® 24.507, de 29 de junho de 1934, constituiria concorréncia desleal
“desvendar a terceiros, quando em servi¢o de outrem, segredos de fabrica ou de negodcio conhecidos, em razao
do oficio”.

4 Em que pese a igualdade terminoldgica, o instituto do segredo de negdcio possui, atualmente, contornos
substancialmente distintos e mais abrangentes que os aplicaveis sob a égide do Decreto n° 24.507, de 29 de junho
de 1934.



no &mbito do exercicio da atividade de empresa, seja ela de prestacdo de servigos, relacionada
ao comercio ou a atividade industrial.

Os estudos que culminaram com este trabalho perpassam a tutela do segredo de
negocio, mas vao além, adotando a concepcdo de que ndo basta proteger o resultado do
esforco inovativo.

Para que o Estado cumpra o seu papel de fomentar o desenvolvimento tecnolégico,
insculpido nos artigos 218 e seguintes da Constituicio Federal®, é essencial que, além de
tutelar a propriedade industrial, promova e incentive o desenvolvimento cientifico, a pesquisa,
a capacitacdo cientifica e tecnolodgica e a inovagéo.

A Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei de Inovacdo), foi de extrema
importancia neste sentido. Conforme aponta Massambani (2008, p. 159), o advento deste
diploma legal teve por objetivo primordial estimular o estabelecimento de relacdes de

cooperacdo entre as universidades publicas e os agentes econdmicos privados em prol da

° Art. 218. O Estado promovera e incentivara o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacéo cientifica e
tecnoldgica e a inovagdo.

§ 1° A pesquisa cientifica basica e tecnoldgica receberd tratamento prioritario do Estado, tendo em vista 0 bem
publico e o progresso da ciéncia, tecnologia e inovagao

§ 2° A pesquisa tecnoldgica voltar-se-4 preponderantemente para a solucéo dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3° O Estado apoiara a formacdo de recursos humanos nas areas de ciéncia, pesquisa, tecnologia e inovacao,
inclusive por meio do apoio as atividades de extensdo tecnoldgica, e concedera aos que delas se ocupem meios e
condicBes especiais de trabalho.

8§ 4° A lei apoiard e estimulard as empresas que invistam em pesquisa, criagdo de tecnologia adequada ao Pais,
formacdo e aperfeicoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneracao que assegurem
ao empregado, desvinculada do salario, participagdo nos ganhos econémicos resultantes da produtividade de seu
trabalho.

§ 5° E facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orcamentaria a entidades
publicas de fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnoldgica.

§ 6° O Estado, na execucdo das atividades previstas no caput, estimulara a articulagéo entre entes, tanto publicos
quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7° O Estado promoverd e incentivara a atuagdo no exterior das instituicdes publicas de ciéncia, tecnologia e
inovacdo, com vistas a execucdo das atividades previstas no caput.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimdnio nacional e serd incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e socioecondmico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnolégica do Pais, nos
termos de lei federal.

Parégrafo Unico. O Estado estimulara a formacéo e o fortalecimento da inovacdo nas empresas, bem como nos
demais entes, publicos ou privados, a constituicdo e a manutencdo de parques e polos tecnoldgicos e de demais
ambientes promotores da inovacdo, a atuacdo dos inventores independentes e a criacdo, absorcdo, difusdo e
transferéncia de tecnologia.

Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderdo firmar instrumentos de cooperagao
com 6érgados e entidades publicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos
humanos especializados e capacidade instalada, para a execugdo de projetos de pesquisa, de desenvolvimento
cientifico e tecnoldgico e de inovacdo, mediante contrapartida financeira ou ndo financeira assumida pelo ente
beneficiario, na forma da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (SNCTI) sera organizado em regime de
colaboracdo entre entes, tanto publicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento cientifico e
tecnolégico e a inovagéo.

§ 1° Lei federal dispora sobre as normas gerais do SNCTI.

§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios legislardo concorrentemente sobre suas peculiaridades.



conjugacdo de esforcos voltados ao aumento da competitividade dos produtos voltados ao
mercado.

A proposta deste trabalho é abordar a tutela do segredo de negdcio no ambito de um
conjunto especifico destes acordos de cooperacédo: aqueles firmados com base no artigo 9° da
Lei de Inovacdo, ou seja com 6rgdos ou entidades da administracdo publica direta ou indireta,
bem como pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham por objeto a
pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico ou o desenvolvimento de
novos produtos, servigcos ou processos (InstituicGes Cientificas e Tecnoldgicas).

Com efeito, de acordo com o acima referido dispositivo, as Instituicdes Cientificas e
Tecnoldgicas poderdo celebrar acordos de parceria com instituicGes publicas e privadas para
realizacdo de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e de desenvolvimento
de tecnologia, produto, servi¢co ou processo (Acordos de Parceria Tecnologica).

Estas parcerias estratégicas ganham cada vez mais relevo na medida em que
constituem um instrumento eficaz para que 0s recursos humanos e estruturais das Instituicdes
Cientificas e Tecnoldgicas sejam destinados a cria¢do de tecnologias voltadas ao aumento da
competitividade das entidades privadas que desenvolvem atividades empresarias, o que
fortalece a economia como um todo.

Como salienta Dias (2008), ¢ de suma importancia que os Acordos de Parceria
Tecnoldgica disciplinem a titularidade das tecnologias desenvolvidas e o compartilhamento
dos resultados. Afinal, ndo se pode perder de vista que a confidencialidade relativamente ao
produto da pesquisa pode ser crucial para a manutencdo da vantagem competitiva auferida em
decorréncia do Acordo de Parceria Tecnoldgica.

Os entes privados ndo se sentiriam apropriadamente estimulados a celebrar tais
acordos com entes publicos se isso pudesse resultar em violacdo as suas tecnologias
protegidas pelo segredo de negécio e compartilhadas em funcéo dessas parcerias.

Portanto, é acertadamente que o artigo 12 da Lei de Inovacdo proibe o dirigente,
criador ou qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de servigos da Instituicdo
Cientifica e Tecnologica de divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criaces de
cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por forca de
suas atividades, salvo hipdtese em que obtenha prévia e expressa autorizacdo da Instituicdo
Cientifica e Tecnologica.

De todo modo, a tutela conferida pelo mencionado dispositivo legal ndo se confunde

com o segredo de negdcio, que possui contornos mais abrangentes.



Tendo em vista o carater universal do conhecimento que as Instituicbes Cientificas e
Tecnoldgicas propagam, serd investigado se as invengdes desenvolvidas conjuntamente por
meio de Acordos de Parceria Tecnologica podem, ainda assim, caracterizarem-se coOmo
segredo de negocio, notadamente se sua divulgacao ndo for previamente disciplinada.

O presente trabalho aborda estas questfes a partir da vertente metodoldgica juridico-
tedrica, alicercando-se nas normas aplicaveis e doutrinas correspondentes. Primeiramente,
sera abordada a disciplina do segredo de negdcio, passando, em seguida, a sua importancia no
estimulo as atividades inovativas. Posteriormente, serd abordado como este instituto incide
sobre os Acordos de Parceria Tecnologica e, ao final, sera apresentada a concluséo de que este
instituto amolda-se perfeitamente a tais parcerias estratégicas.

2  PROTECAO DO SEGREDO DE NEGOCIO E INOVAGCAO

A tutela do segredo de negdcio é conferida no &mbito da repressdo a concorréncia
desleal, que, por sua vez, relaciona-se umbilicalmente aos principios constitucionais da livre
iniciativa e livre concorréncia. Além de nortear o perfil neoliberal da Constituicdo (COELHO,
2016, p. 215), estes principios exercem o papel preponderante de moldar a dindmica do
mercado nacional (FORGIONI, 2012, 167).

Por vezes, a doutrina patria aborda tais principios como sinénimos, e noutras de
maneira complementar, indicando que a livre concorréncia decorreria da livre iniciativa
(ALMEIDA, 2015, p. 472). Independentemente da posicdo que se adote, o que releva para o
presente trabalho é que estes principios visam conferir ao agente econdmico ndo somente a
oportunidade de exercer a empresa, mas também um ambiente que Ihe permita disputar pela
participacdo do mercado em condicdes de lealdade.

Tem-se que a concorréncia legitima deve ser estimulada, pois apesar de prejudicar o
agente econémico individualmente considerado, na medida em que o0 obriga a aumentar a
qualidade dos bens oferecidos a0 mesmo passo que diminui o seu preco (FORGIONI, 2012,
p. 170), estimula a economia como um todo®.

Esta conjugacdo de fatores — incremento da qualidade e redugéo do preco — somente
se viabilizard mediante o desenvolvimento tecnoldgico, em relacdo ao qual o Brasil tem ainda

um longo caminho a percorrer.

& Como muito bem menciona Coelho (2016, p. 219), a competicdo no exercicio da empresa sempre pressupora o
beneficio de um agente em contrapartida ao prejuizo do outro. Afinal, o objetivo de ambos os concorrentes serd
atrair a preferéncia dos consumidores e conquistar a participacdo que o outro tem no mercado. Assim, conforme
frisa Requido (2000, p. 315), a diferenca entre a concorréncia leal e desleal diz respeito se 0 modo empregado
para o angariamento da clientela é legal ou ilegal.



Como muito bem elucida Sherwood (1992, p. 76-77), a percepgdo da enorme
relevancia da inovagao tecnoldgica para o crescimento da economia dos paises emergentes
mostrou-se mais presente nas discusses econémicas a partir da década de 70. Neste contexto,
estudiosos da teoria econdmica passaram a questionar se a abordagem da escola neoclassica
apresentara-se insatisfatoria para justificacdo da dindmica do desenvolvimento econdmico dos
paises emergentes, uma vez que ndo contemplava apropriadamente o componente
tecnoldgico.

No ambito das referidas discussGes, emergiu a teoria econébmica de Joseph
Schumpeter, que é de enorme relevancia a concep¢do razoavelmente assentada de que o
desenvolvimento econdmico pressupde o estimulo estatal ao advento de novas tecnologias.

Ao definir a inovacdo como um substrato da concorréncia, Schumpeter (1978)
situou-a em papel de protagonismo para a transformacéo do sistema econémico. Seus estudos
romperam com a teoria econémica neoclassica e inauguraram uma nova vertente que passou a
destacar a inovacdo como elemento diretamente relacionado ao desenvolvimento da
economia.

Neste sentido, a Constituicdo Federal, atenta ao fato de que os agentes econdmicos
estdo em posigdo de permanente busca por novas mercadorias, tecnologias, fontes de oferta e
tipos de organizagdo (SCHUMPETER, 1978, p. 114), além de estabelecer os principios da
livre iniciativa e livre concorréncia, algou a inovacdo a um papel de destaque. Estabeleceu, em
seus artigos 218 e 219, que cumprira ao Estado promover e incentivar o desenvolvimento
cientifico, a pesquisa, a capacitacdo cientifica e tecnoldgica e a inovacao.

Na esfera infraconstitucional, nota-se que o fortalecimento do instituto do segredo
de negdcio pela Lei de Propriedade Industrial e o posterior advento da Lei de Inovacdo vém
justamente a reboque da luz que se lancou a relevancia da inovacdo. Restou assente que o
Estado, além de proteger os resultados dos investimentos empreendidos em prol da inovacao,
deve também viabilizar e fomentar as iniciativas inovativas.

Sem a devida tutela e/ou estimulo relacionados a inovacdo tecnoldgica, os agentes
econémicos ndo estardo adequadamente estimulados a despender recursos visando este fim.

Note-se que a importancia econémica do segredo de negécio enquanto fomentador
da inovacdo pode equiparar-se a das patentes, uma vez que para sua obtencdo séo igualmente
necessarios investimentos que almejam conferir ao seu titular vantagens competitivas.

Entretanto, o instituto do segredo de negdcio possui contornos substancialmente

distintos da protecédo patentaria.



Primeiramente, a propriedade das patentes é reconhecida pelo Estado mediante a
conferéncia de titulo especifico (MAGALHAES, 2000, p. 77), ao passo que o segredo de
negocio é assegurado tdo somente pela manutencdo da sua confidencialidade por parte do seu
titular.

Outra notdria diferenca € que, ao contrario das patentes, cujo registro reveste-se de
carater publico, o acesso a tecnologia do segredo de negdcio € exclusivo para o seu titular, a
guem competird o seu controle. Isto é o que faz com que muitas das mais sofisticadas
tecnologias ndo sejam objeto de patente, mas sim confiadas tdo somente a protecdo do
segredo de negocio (SILVEIRA, 2011, p. 151).

N&o obstante, diferentemente das patentes, que conferem um direito de exploragéo
em carater de exclusividade por determinado periodo de tempo, 0 mesmo segredo de negdcio
pode ter diversos titulares (CORREA, 1997, p. 35). Esta é a mesma razao pela qual nada
obstard a possibilidade de um terceiro desenvolver e explorar uma mesma tecnologia

protegida pelo segredo de negdcio.

3  CONTORNOS DO SEGREDO DE NEGOCIO

O segredo de negdcio teve origem nos paises que adotam o sistema de common law.
Um dos seus marcos iniciais é a decisdo proferida pela Suprema Corte de Massachusetts em
1837, por meio da qual se formou o entendimento de que a manutencdo do segredo de
determinadas informacgdes comerciais nao constituiriam uma medida ilegal de restricdo ao
comércio. Este julgado lastreou diversas decisdes posteriores envolvendo o trade secret —
correspondente estadunidense ao segredo de negdcio.

Em 1883, foi firmada a Convencdo de Paris para a Protecdo da Propriedade
Industrial, em que ja se lancava luz a necessidade de repressao a concorréncia desleal, o que
se relaciona ao fato de que a propriedade industrial deve ser concebida de forma abrangente.

O primeiro diploma especifico para o trade secret dos Estados Unidos foi a Section
757 do Restatement of law of torts of the United States, em 1939. Posteriormente, em 1979, o
Uniform Trade Secrets Act (UTSA), consolidou as nuances do instituto.

Diante da constatacdo de que as discussdes envolvendo o segredo de negdcio via de
regra versavam sobre disputa de mercado, este foi alocado na protecdo da concorréncia
(BRAGA, 2009, p. 755). A abordagem sob a perspectiva concorrencial se manteve até os dias
atuais, inclusive no &mbito da alteragcdo do UTSA, ocorrida em 1985.

Barbosa (2003, p. 144-145) esclarece que, na década de 80 — ou seja, mesmo

contexto em que o UTSA foi publicado —, os Estados Unidos, preocupados em se manterem



na vanguarda tecnologica em diversos setores industriais, capitaneavam a retomada das
discussdes internacionais envolvendo a problematica da propriedade das tecnologias.

Como resultado dessas discussdes, em 1994, enquanto promovida a Rodada do
Uruguai das Negociacdes Comerciais Multilaterais relativas ao Acordo Geral sobre Tarifas e
Comeércio (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT), foi firmado o Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (Acordo TRIPS).

O Acordo TRIPS encampa a protecdo ao segredo de negécio e foi ratificado pelo
Brasil por meio do Decreto n® 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Este tratado internacional
constitui um dos mais relevantes marcos para a disciplina da propriedade industrial,
principalmente por ter deixado clara a sua importancia para 0 comércio internacional. Prestou-
se, ademais, a repisar a necessidade de os Estados estabelecerem mecanismos que pudessem
impedir a pratica de concorréncia desleal — o que ja havia enderecado na acima referida
Convencao de Paris.

No ano seguinte ao que o Acordo TRIPS entrou em vigor, o0 American Law Institute,
Orgdo que publica diplomas com o objetivo de informar os principios gerais aplicaveis ao
common law americano, publicou o Restatement of Unfair Competition, onde foram
estabelecidas diversas disposicOes relacionadas especificamente ao trade secret.

No Brasil, em 1996, foi promulgada a Lei de Propriedade Industrial, que, conforme
anota Correa (1998, p. 145), estabeleceu mudancas fundamentais ao regime do segredo de
negocio até entdo vigente, atribuindo-lhe um delineamento mais claro, e ainda, maior

densidade e abrangéncia.

3.1 Requisitos do segredo de negdcio

A Lei de Propriedade Industrial, tal qual os diplomas anteriores, ndo contempla um
conceito para o segredo de negocio, o que Magalhdes (2000, p. 75) aponta como fator de
inseguranca juridica aos agentes econdmicos que desenvolvem técnicas de producéo em bases
confidenciais. Mencione-se que tampouco o Acordo TRIPS define o segredo de negdcio de
modo especifico.

O Restatement of Unfair Competition americano, por seu turno, ocupou-se de tal
definicéo, estabelecendo que o segredo de negdcio constitui qualquer informacéo que possa
ser utilizada na operacdo de um negocio ou sociedade empreséria eu seja suficientemente

valiosa e secreta de modo a conferir vantagem econémica real ou potencial sobre terceiros.



Silveira (2011, p. 152) indica que a Lei de Propriedade Industrial se presta ao papel
de fonte conceitual, sendo possivel dela extrair os elementos que caracterizam o segredo de
negocio no ordenamento patrio. Nos termos do artigo 195 deste diploma, comete crime de

concorréncia desleal quem:

X1 - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos, informacgdes
ou dados confidenciais, utilizaveis na indUstria, 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 ap6s o término do contrato;

X1l - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou
informacdes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve
acesso mediante fraude;

O Acordo TRIPS, por sua vez, ao disciplinar a necessidade de protecdo do segredo
de negdcio como medida contra a concorréncia desleal, estabelece que s6 merece protecdo a
informacdo que

(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 informagéo em
questdo, seja como um todo, seja na configuracdo e montagem especificas de seus
componentes;

(b) tenha valor comercial por ser secreta; e

(c) tenha sido objeto de precaucBes razodveis, nas circunstancias, pela pessoa
legalmente em controle da informacdo, para manté-la secreta.

A partir dos elementos contidos nestas normas, bem como do delineamento
conferido pelos diplomas americanos e as consideracfes doutrinarias, extrai-se que, para que
seja caracterizada como segredo de negocio, a informacéo deve: (i) se relacionar ao exercicio
de atividades econdmicas; (ii) ser confidencial; (iii) ter um valor comercial em razéo dessa
confidencialidade; e (iv) ter a confidencialidade protegida por seu titular.

A necessidade de relacdo da informacdo ou dado tutelado com o exercicio de
atividades econdmicas decorre de instituto relacionar-se diretamente & concorréncia. Como
esta diz respeito a disputa travada entre agentes econdémicos por participacdo no mercado, 0
exercicio de atividades econémicas é indissociavel do segredo de negdcio. Sua violagdo
representaria subtracdo indevida de determinada vantagem competitiva.

Por esta razéo, Barbosa (2003, p. 640) assevera que caso a violagdo ao segredo néo
tenha relacdo com a concorréncia, nao cabera aplicar a protecdo do artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial, mas sim o disposto nos artigos 153 e 153’ do Codigo Penal®.

" Divulgacgéo de segredo

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

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

§ 1° Somente se procede mediante representacao.

§ 1°-A. Divulgar, sem justa causa, informaces sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou ndo
nos sistemas de informagdes ou banco de dados da Administragdo Publica:

Pena — detenco, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.



Barbosa (2003, p. 643) também esclarece que o carater confidencial da informacéo
ndo significa que ela deva ser objeto de sigilo absoluto, tampouco que se revista do carater de
exclusividade. Para atendimento deste requisito, o que importa é, primordialmente, que a
informacdo ndo seja de dominio geral ou do concorrente em relagdo ao qual se oponha o
segredo de negacio.

Definindo a inacessibilidade geral da informagdo como quesito objetivo do segredo
de negdcio, Barbosa (2003, p. 643) salienta que a manifestacdo do seu titular no sentido de
que deseja preserva-la constituiria o elemento subjetivo. Ja Braga (2009, p. 758), conceitua
esta manifestacdo de vontade como elemento volitivo.

Nomenclaturas a parte, o da confidencialidade justifica-se na medida em que néo
havera que se falar em violacdo do segredo de negdcio no que se refere as informacdes que
ndo tenham sido previamente apontadas como confidenciais por seus titulares.

N&o bastard, contudo, que o titular do segredo de negdcio manifeste sua intencéo de
manté-lo confidencial. Deverd adotar esforcos neste sentido, pois caso contrério estaria
permitindo seu livre acesso. Estes esforcos ndo precisam ser dispendiosos ou de grande
complexidade, bastando medidas que confiram uma protecdo razoavel a confidencialidade.

Braga (2009, p. 756) assinala como exemplos de esfor¢os razoaveis o envio de avisos
de confidencialidade, limitacio de acesso aos dados, e celebracdo de acordo de
confidencialidade. Este Gltimo ganha relevo para a protecdo do segredo de neg6cio na medida
em que, conforme anota Bitelli (2012), tem o propoésito de viabilizar que as partes de uma
relacdo juridica franqueiem umas a outras o acesso a informacdes sigilosas a0 mesmo passo
restringirem a utilizacdo destas pelo seu receptor.

Com efeito, tendo em vista especificarem o que deve ser considerado informagéo
confidencial, os acordos de confidencialidade sdo comumente adotados com o propdsito de
preservar e delimitar as informac@es e dados objeto do segredo de negécio.

No que se refere ao elemento do valor econdmico em virtude da confidencialidade,
Kors (2007, p. 107) indica que este deve ser compreendido a partir de uma acepgdo ampla,

gue se delineia a partir da importdncia do segredo de negdcio para o seu titular. A

§ 2° Quando resultar prejuizo para a Administragdo Publica, a agdo penal serd incondicionada.

Violagdo do segredo profissional

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

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

Paragrafo Unico - Somente se procede mediante representacéo.

8 Decreto-lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940.



identificacdo do referido valor, portanto, vai além do montante pecuniario diretamente
envolvido no desenvolvimento da tecnologia.

Vale ressaltar que o valor econémico ndo necessariamente serd efetivo, podendo,
sem embargo, constituir um valor em potencial. Apesar de ndo haver no ordenamento patrio
disposicdo expressa neste sentido — como é o caso dos Estados Unidos — a doutrina pétria
ressalta este aspecto®.

3.2 Natureza juridica do segredo de negocio

Quanto a natureza juridica do segredo de negdcio, Silveira (2001, p. 152) aclara que
outrora se discutia doutrinariamente se esta corresponderia a um direito da personalidade. Esta
posicao restou superada notadamente pelo fato de que a violacdo deste instituto ndo feriria a
personalidade do seu titular, mas sim as vantagens que ele detinha. Ademais, contrariamente
ao segredo de negdcio, os direitos da personalidade sdo intransferiveis.

H4, ainda, a posicdo que entende que o segredo de negdcio corresponderia a um
direito de propriedade. Conforme mencionado por Braga (2009, p. 755), esta prevaleceu nos
Estados Unidos até a década de 70. Contudo, atenta ao fato de que as principais disputas
envolvendo o trade secret envolvia a competicdo entre os envolvidos pela clientela, a doutrina
passou situa-lo no ambito do direito concorrencial.

Subsiste, tanto nos Estados Unidos, como é o caso de Epstein (2003), quanto no
Brasil, como indica Barone (2009, p. 67), uma posi¢do minoritaria que entende que o segredo
de negdcio seria uma espécie de propriedade sui generis. Para esta doutrina, apesar de faltar
ao instituto atributos da propriedade conforme tradicionalmente concebida, principalmente a
oponibilidade erga omnes absoluta, seria uma propriedade com caracteristicas proprias.

De todo modo, nota-se que a doutrina majoritaria é no sentido de que o segredo de
negocio constitui um bem imaterial, mas ndo uma propriedade. A esse respeito, ndo cabe
confundir o instituto da propriedade intelectual com a propriedade intelectual enquanto
disciplina juridica — que, conforme indica Barone (2009, p. 36), passou a englobar tanto os
direitos de propriedade intelectual como a repressdo a concorréncia desleal.

Com efeito, o segredo de negécio é estudado no ambito da disciplina juridica da
propriedade intelectual, sem, contudo, constituir um direito de propriedade intelectual
propriamente dito.

° Vide, por exemplo, Silveira (2001, p. 151) e Braga (2009, p. 760).



Como consiste em uma exclusividade de fato tutelada no &mbito da concorréncia, o
segredo de negdcio é um bem imaterial integra o estabelecimento ou fundo de comércio®® do
seu titular. Este delineamento justifica-se principalmente pelo objeto do segredo de negocio
conferir ao seu titular vantagem competitiva para o exercicio de atividades econdmicas, tendo
valor nesta medida.

Portanto, enquanto bem, o segredo de negdcio é objeto de posse, como indica Correa
(1998, p. 146), e ndo de propriedade.

3.3 Reparacao pela violacdo ao segredo de negdcio

Conforme licdo de Barbosa (2003, p. 632), na medida em que a lesdo a que é
sujeitado o titular do segredo de negdcio violado corresponde a perda da vantagem
concorrencial, ela se exprime por meio dos lucros cessantes. As perdas se consubstanciardo no
momento em que Seus concorrentes assumirem no posicionamento no mercado que néo
detinham antes da violagdo ao segredo de negdcio.

Neste sentido, a protecdo penal do segredo de negdcio complementa-se pela civil,
conforme artigos 186 e 927! do Caédigo Civil e 207 da Lei de Propriedade Industrial*?. A
possibilidade de reparacdo civil reforca-se pelo instituto da boa-fé objetiva — positivado no
artigo 422 do Cadigo Civil'® —, de acordo com o qual os contratantes sdo obrigados a guardar,
assim na conclusdo do contrato, como em sua execugao, 0s principios de probidade e boa-fé,
0 que inclui o dever de sigilo.

Conforme ressaltam Tepedino, Barboza e Moraes (2006, p. 17), este principio veda
que as vantagens individuais dos contratantes sobressaiam sobre a preservacdo da atividade
econdmica. Esta constatacdo se justifica na medida em que a boa-fé objetiva encontra-se
vinculada diretamente ao 170 da Constituicdo Federal (TEPEDINO; BARBOZA; MORAES,
2006, p. 17), sendo justamente neste dispositivo que residem 0s principios que norteiam a
tutela do segredo de negocio — livre iniciativa e a livre concorréncia.

Note-se que a conjugacédo dos aludidos dispositivos com o quando disposto no artigo

195 da Lei de Propriedade Industrial langa luz a forga que o ordenamento pétrio confere a

10 Nos termos do artigo 1.142 do Cdédigo Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado,
para exercicio da empresa, por empresario, ou por sociedade empresaria.

11 «Art. 186. Aquele que, por acdo ou omissdo voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito. (...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo”.

12 «Art. 207. Independentemente da acdo criminal, o prejudicado podera intentar as agdes civeis que considerar
cabiveis na forma do Coédigo de Processo Civil”.

13 “Art. 422. Os contratantes sdo obrigados a guardar, assim na conclusdo do contrato, como em sua execucio, 0s
principios de probidade e boa-fé”.



protecdo do segredo de negdcio. Aquele que o violar de maneira intencional estara sujeito a
sangdes civeis e criminais independentemente se (i) teve ou ndo acesso em razdo de vinculo
contatual ou empregaticio; (ii) € ou ndo parte de negocio juridico celebrado com o seu titular;
ou (iii) obteve o segredo de negdcio no curso ou apds a celebragdo dos negocios juridicos. E
ainda que a violagdo do segredo de negocio ndo seja intencional, o autor da conduta deverd,

nestes mesmos termos, reparar o titular das informacdes ou dados confidenciais.

4  APLICACAO DO SEGREDO DE NEGOCIO AOS ACORDOS DE
PARCERIA TECNOLOGICA

Tanto a promulgacdo da Lei de Inovacdo como o fortalecimento da tutela do segredo
de negdcio se prestam ao mesmo fim, qual seja, o estimulo a inovacdo tecnoldgica,
incremento da competitividade do mercado e desenvolvimento econémico nacional.

A partir da celebracdo de Acordos de Parceria Tecnoldgica serdo significativas as
chances de as InstituicGes Cientificas e Tecnologicas terem acesso a tecnologias mantidas sob
sigilo pelas contrapartes — e vice-versal®. Além disso, pode haver o desenvolvimento de
tecnologias no ambito destas parcerias que uma ou ambas as partes pretendam manter sob
segredo a fim de preservarem a vantagem competitiva auferida, seja ela efetiva ou potencial.

Mesmo ndo havendo davidas de que o objetivo da Lei de Inovagdo coaduna-se com o
do segredo de negdcio no estimulo a inovagédo, ainda assim cumpre investigar se a disciplina
juridica deste ultimo instituto aplica-se de modo apropriado as peculiaridades dos Acordos de

Parceria Tecnoldgica.

4.1. Segredo de negdcio, carater universal do conhecimento propagado por

Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas e direito de acesso a informacao

O papel de determinadas Instituicdes Cientificas e Tecnologicas de fomentarem a
inovacdo tecnologica, levando ao mercado do conhecimento que detém (MASSAMBANI,
2008, p. 161), ndo deve ser entendido como um dever de promover 0 acesso universal e
irrestrito as tecnologias que tenham desenvolvido.

Conforme ressalta Barbosa (2011, p. 854), se por um lado as tecnologias cujo

desenvolvimento se d& mediante intervencdo estatal devem ser destinadas ao sistema

14 Conforme frisa Massambani (2008, p. 162), é comum que a participacdo informal das InstituicGes Cientificas e
Tecnolbgicas em processos de inovacgao das sociedades empresarias, mesmo sem a prévia celebracdo de Acordos
de Parceria Tecnoldgica ou convénios, o que também pode resultar no acesso de segredos de negdcio.



produtivo nacional, por outro, o regime constitucional veda que 0s recursos da nagdo sejam
aproveitados somente “por aquele competidor que tenha mais capacidade de absor¢do de
tecnologia, que sera provavelmente o agente econdmico multinacional”.

Nesta medida, ndo se pode perder de vista que as vantagens competitivas auferidas
por aqueles que investiram na inovacao por meio de Acordos de Parceria Tecnoldgica podem,
de fato, ser fulminadas caso sejam publicizadas. Com a divulgagdo indistinta dos
conhecimentos desenvolvidos pelas Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas poderia estar-se,
assim, desencorajando a competicdo no mercado, em eventual violacdo aos principios
constitucionais da livre iniciativa e livre concorréncia.

Tampouco o direito fundamental de acesso a informacdo®, conflita com a
manutencdo do carater confidencial sobre inovacdes tecnoldgicas desenvolvidas por meio de
Acordos de Parceria Tecnoldgica.

Conforme ressalta Peruingeiro (158, 2012), o acesso a informacdo ndo pode ser
concebido como absoluto, vez que orienta-se pelo interesse publico, que ora podera ser no
sentido de estabelecer a divulgacdo ora no sentido de fazer prevalecer o sigilo.

Neste esteio, a aplicacdo do segredo de negdcio no ambito dos Acordos de Parceria
Tecnoldgica poderia fazer confrontar o direito fundamental do acesso a informagdo com os
principios da livre iniciativa e livre concorréncia. Indicando que estes Gltimos prevalecem
justamente por serem considerados basilares ao ordenamento brasileiro, a Lei de Acesso a

Informacédo estabelece, no artigo 22, que o nela disposto

ndo exclui as demais hipdteses legais de sigilo e de segredo de justica nem as
hipéteses de segredo industrial decorrentes da exploracdo direta de atividade
econdmica pelo Estado ou por pessoa fisica ou entidade privada que tenha qualquer
vinculo com o poder publico.

Fica claro que do mesmo modo que nada obsta que as Instituicbes Cientificas e
Tecnologicas sejam titulares de segredo de negocio, o direito de acesso a informacédo nao deve
ser oposto as obrigacdes que lhes sdo impostas relativamente a tutela dos segredos de negdcio
detidos pelos agentes econdmicos privados.

Nota-se, portanto, que o0 segredo de negocio aplica-se tanto as informagdes ou dados
assim caracterizados que sejam de titularidade dos privados ou das Institui¢cGes Cientificas e
Tecnologicas como sobre as tecnologias desenvolvidas no ambito dos Acordos de Parceria

Tecnoldgica.

15 Conforme previsto na Constituicdo Federal — na forma do artigo 5°, inciso XXXIII, artigo 37, §3° inciso Il, e
do artigo 216, 82° e regulamentado pela Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a
Informagéo).



4.2 O segredo de negdcio relativamente a tecnologia desenvolvida

Dias (2008) anota a importancia de as partes estipularem, no &mbito dos Acordos de
Parceria Tecnologica ou convénios, 0 regramento aplicAvel a co-titularidade e
compartilhamento das invengdes tecnologicas deles resultantes. E no que se refere ao segredo
de negdcio, ganham especial relevo as estipulagdes acerca da obrigacéo de ndo divulgac&o.

Os acordos de confidencialidade sdo de grande importancia neste sentido. Estes
podem ser celebrados tanto na fase negocial como no bojo dos Acordos de Parceria
Tecnologica, e poderdo se prestar, na mesma senda, a (i) estabelecer a obrigacéo das partes de
ndo divulgarem os segredos de negdcio disponibilizados; (ii) acordar o sigilo das invengdes
tecnoldgicas desenvolvidas; (iii) delinear quais informacdes ou dados serdo tutelados pelo
segredo de negocio; e (iv) conferir os elementos da confidencialidade e protecdo desta aos
inventos objeto de protecdo pelo segredo de negdcio.

Importante questdo € a das invencBes desenvolvidas no &mbito dos Acordos de
Parceria Tecnoldgica que ndo tenham sido objeto de acordo de confidencialidade, mas cuja
divulgacdo resultaria na perda da vantagem competitiva por parte de ambas ou uma das
partes.

Nesta hipGtese, a0 menos uma das partes deverd informar a outra, previamente a
divulgacdo, o seu intento de manter confidencial o invento tecnoldgico.

Com efeito, em vista dos ja apontados contornos do segredo de negdcio, somente
assim estariam preenchidos, ao lado da aplicacdo no exercicio da empresa e do seu valor
econémico enquanto confidencial, os demais elementos do referido instituto juridico: a
confidencialidade e a demonstracdo de adogéo de iniciativas para assim manter a tecnologia.

Neste particular, cabe langar mdo das ligbes de Dias (2008, p. 23), para quem na
hipbtese de ndo haver disposicdo expressa acerca dos deveres e direitos relativos a invencéao
tecnoldgica, cabe aplicar a legislacao civil.

Como ndo hé& disposicdo expressa na Lei de Propriedade Industrial ou na Lei de
Inovacdo, uma vez que a tecnologia seja caracterizada como segredo de negdcio, incidira
sobre ela a tutela dos bens imateriais objeto de condominio, cabendo aplicar o disposto no
artigo 1.314. do Caodigo Civil:

Art. 1.314. Cada conddmino pode usar da coisa conforme sua destinacdo, sobre ela
exercer todos os direitos compativeis com a indivisdo, reivindica-la de terceiro,
defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou grava-la.

Paragrafo Gnico. Nenhum dos conddéminos pode alterar a destinagdo da coisa
comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.



Sendo o segredo de negdcio um bem imaterial cuja vantagem competitiva se perdera
caso sua posse ou uso seja conferido a terceiros, caso qualquer das partes, divulgue as
invencOes tecnolodgicas desenvolvidas sem a devida autorizacdo da outra, estara permitindo a
posse, uso e/ou gozo destas Ultimas por terceiros, 0 que tera por consequéncia 0 prejuizo a

vantagem competitiva do co-proprietério.

4.3 Enquadramento do segredo de negocio nos Acordos de Parceria Tecnoldgica
Cumpre mencionar que o disposto no artigo 12 da Lei de Inovacgdo ndo se prestam a

regular o segredo de neg6cio. Nos seus termos,

[é] vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou
prestador de servigos de [Instituicdo Cientifica e Tecnoldgica] divulgar, noticiar ou
publicar qualquer aspecto de criagGes de cujo desenvolvimento tenha participado
diretamente ou tomado conhecimento por forca de suas atividades, sem antes obter
expressa autorizacdo da [Instituicdo Cientifica e Tecnoldgica].

Ndo esta contemplado nenhum dos ja& mencionados elementos do segredo de
negdcio, quais sejam, (i) a relacdo com atividades econdmicas; (ii) a confidencialidade; (iii) o
valor comercial em razdo dessa confidencialidade; tampouco (iv) a inciativa em prol da
manutencdo da confidencialidade.

De toda sorte, ndo se olvida a importancia destes dispositivos, tampouco sua
pertinéncia a tutela do segredo de negdcio. Isto porque obrigam as pessoas naturais que
tenham acesso a informagdes caracterizadas como tal a submeterem qualquer iniciativa no
sentido de divulga-las a prévia aprovacdo dos responsaveis pela Instituicdo Cientifica e
Tecnologica.

Como esclarece Barbosa (2003, p. 641), a referida autorizacdo cria a presungédo de
cessao da oportunidade de mercado relacionada a informacgdo. Desse modo, em que pese ndo
regulamentar o segredo de negdcio, este dispositivo claramente aloca a responsabilidade da
observancia as obrigacOes atinentes a este dispositivo a propria Instituicdo Cientifica e
Tecnologica.

Isto ndo obsta, por oObvio, a responsabilidade da pessoa vinculada a Instituicéo
Cientifica e Tecnoldgica. Diante da abrangéncia conferida ao instituto pela Lei de Propriedade
Industrial, independentemente do modo por meio do qual tiveram acesso ao segredo de
negdcio, quaisquer pessoas fisicas estardo sujeitas as san¢des criminais e civeis.

A proposito, note-se que para sujeitarem-se as obrigacOes atinentes ao segredo de
negocio, 0s sujeitos ndo precisardo ser contratantes, muito menos concorrentes. Por esta razéo
é que Correa (1998, p. 148) acentua que a disciplina delineada no inciso XII do artigo 195 da

Lei da Propriedade Industrial confere alca o segredo de neg6cio a objeto de tutela erga omnes.



Neste sentido, a necessidade de concorréncia para aplicacdo do instituto ndo pode ser
confundida com a necessidade de relagdo de concorréncia.
Conforme doutrina de Barbosa (2003, p. 644),

o principal requisito da modalidade criminosa ou da versdo civil é o da concorréncia
desleal: ha que haver concorréncia no contexto fatico pertinente, e o segredo tem de
ser relativo a essa concorréncia.

Ora, como via de regra as Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas ndo atuam no
mercado e, portanto, ndo concorrem com o ente privado com o qual celebraram Acordos de
Parceria Tecnologica, poder-se-ia questionar se, diante da necessidade de concorréncia, esta
situacdo representaria empecilho a aplicacdo das san¢6es do segredo de negdcio.

Ocorre que a necessidade da concorréncia diz respeito ao objeto do segredo de
negocio, e ndo a posicdo dos sujeitos envolvidos.

O que leva o agente econébmico a celebrar Acordos de Parceria Tecnoldgica é
justamente a intencé@o de auferir vantagens competitivas no mercado em que atua. Assim, o
elemento da concorréncia ndo somente esta presente nesta espécie de relacdo juridica: ele é
fator indispensavel a sua celebracéo.

Pela mesma razdo, ou seja, a busca pela vantagem competitiva é propulsora da
celebracdo dos Acordos de Parceria Tecnoldgica, as invengdes tecnoldgicas relacionadas ao
segredo de negocio podem muito bem possuir valor econémico.

Com efeito, o fato de muitas vezes a inovacao tecnoldgica desenvolvida ou detida
pela Instituicdo Cientifica e Tecnoldgica ndo ter um valor identificavel prima facie, ainda
assim estara preenchido o correspondente elemento do segredo de negdécio.

Conforme mencionado, o valor da informagéo confidencial ndo necessita ser efetivo,
bastando sua potencialidade de conferir vantagens na disputa por participacdo no mercado,
principalmente no caso dos segredos de negdcio relacionados as parcerias estratégicas entre

entes publicos e privados nos termos da Lei de Inovacao.

5 CONCLUSAO

Apresentado pela doutrina como um dos mais importantes mecanismos de prote¢ao
das tecnologias detidas pelos agentes econémicos, o0 segredo de negocio aplica-se sem
qualquer restricdo aos acordos celebrados entre entes publicos e privados nos termos da Lei
de Inovacao.

Nota-se que o fortalecimento do instituto do segredo de negocio pela Lei de

Propriedade Industrial e o posterior advento da Lei de Inovacdo séo de grande importancia



para o desenvolvimento tecnoldgico nacional, uma vez que viabilizam ndo somente o
estimulo a atividade inovativa, mas também a protecdo do resultado desta.

Para que uma informacéo ou dado se sujeite a protecéo civil e criminal do segredo de
negocio, deverd (i) se relacionar ao exercicio de atividades econémicas, uma vez que 0
instituto se situa no ambito da tutela a concorréncia; (ii) ser confidencial; (iii) ter um valor
comercial em razdo dessa confidencialidade; e (iv) ter a confidencialidade protegida por seu
titular.

Dado o objeto dos Acordos de Parceria Tecnoldgica, os elementos (i) e (iii) acima
mencionados estarédo, via de regra, contemplados nos inventos deles resultantes. Isto o agente
econémico privado os celebra justamente com a intencdo de auferir vantagens competitivas
no mercado em que atua, fazendo presente a relacdo com a concorréncia. Nesta mesma
medida, tais vantagens atribuem valor econémico a tecnologia desenvolvida, seja ele efetivo
ou potencial.

Verificou-se que as nuances relacionadas aos Acordos de Parceria Tecnologica,
notadamente o carater universal do conhecimento propagado por InstituicGes Cientificas e
Tecnologicas e a necessidade da concorréncia e do valor econémico da informacdo ou dado
confidencial, ndo obstaculizam a aplica¢do do segredo de negdcio as aludidas parcerias.

De todo modo, para que as invencgdes tecnoldgicas produto dos Acordos de Parceria
Tecnoldgica se revistam dos demais elementos — a confidencialidade e a manifestacdo de
intencdo no sentido de manté-la —, é necessario que as partes celebrem, anteriormente, no
Ccurso ou juntamente com o estabelecimento do vinculo, acordo de confidencialidade.

Este acordo podera cumprir, de uma s6 vez, o papel de (a) estabelecer a obrigacdo
das partes de ndo divulgarem os segredos de negdcio; (b) acordar o sigilo das invencGes
tecnoldgicas desenvolvidas; (c) delinear quais informaces ou dados serdo tutelados pelo
segredo de negdcio; e (d) conferir os elementos da confidencialidade e protecdo desta aos
inventos objeto de protecdo pelo segredo de negocio.

Subsiste, ainda, a possibilidade de as partes ndo celebrarem acordo de
confidencialidade e, como resultado da relacdo de parceria estabelecida, sobrevir uma
invencdo tecnoldgica que confira vantagem competitiva para um ou ambos 0s contratantes,
mas cuja qual se perdera na hipdtese da sua divulgacéo.

Neste caso, a tutela do segredo de negocio somente serd aplicavel se, antes da
divulgacdo da tecnologia por qualquer parte, uma comunicar & outra sua inten¢do de manté-la

confidencial. Isto porque somente assim estariam preenchidos todos os elementos do



mencionado instituto juridico, notadamente da confidencialidade e da adoc&o de iniciativas
com a intengdo de manté-la.

Em sintese, no curso deste trabalho ficou claro que o segredo de negocio e 0s
Acordos de Parceria Estratégica, além de serem de suma relevancia a inovagdo nacional, séo
plenamente compativeis, de modo que a conjugacdo das suas disciplinas reforca o estimulo a
inovacdo tecnoldgica, incremento da competitividade do mercado e desenvolvimento

econbmico nacional.
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