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RESUMO

Esta pesquisa esta voltada a analise da importancia e limitacdo da clausula de confidencialidade
nos contratos de know-how, que transferem conhecimentos ndo protegidos por propriedade
intelectual. Para esse propdsito, inicia-se pelo estudo dos contratos de know-how, bem como da
relacdo entre o know-how e o segredo, seguido de uma analise da clausula de confidencialidade.
Na sequéncia, passa-se ao estudo do sigilo nas fases contratuais, para entdo analisar a relevancia
da presenca da clausula de confidencialidade no contrato de know-how, que tem relacdo direta
com a necessidade de sigilo que envolve a formacao e concretizacdo desta espécie de relagcdo
contratual. O presente estudo desenvolveu-se pelo método qualitativo de andlise de contetdo.
Conclui-se que a clausula de confidencialidade garante a protecdo necessaria ao know-how
possibilitando a celebracdo de contratos de transferéncia de tecnologia. Ressalta-se, todavia,
que apesar de haver certa divergéncia na doutrina quanto as peculiaridades de tal negocio
juridico, o INPI tem imposto algumas limitacGes aos contratos de know-how como forma de
incentivar a concorréncia, limitando inclusive o dever de sigilo entre as partes.

Palavras-chave: Transferéncia de tecnologia. Contrato de know-how. Sigilo. Clausula de
Confidencialidade. Propriedade intelectual.

ABSTRACT

This research is focused on the analysis of the importance and limitation of the confidentiality
clause in the know-how contracts, which transfer knowledge not protected by intellectual
property. For this purpose, we begin with a study of know-how contracts, and of the relationship
between know-how and secrecy, followed by an analysis of the confidentiality clause.
Following, the secrecy in various contractual phases is studied, which leads to an analysis on
the relevance of the presence of the confidentiality clause in the contract of know-how, which
is directly related to the need for confidentiality that involves negotiating and achieving this
kind of contractual relationship. The present study was conducted using the qualitative method
of content analysis. We conclude that the confidentiality clause provides the necessary
protection to know-how, enabling the achievement of technology transfer contracts. It is
noteworthy, however, that although there is some disagreement between authors as to the
peculiarities of such a legal transaction, the INPI has been imposing some limitations to the
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contracts of know-how in order to encourage competition, including some limitations in the
bound of confidentiality between the parties.

Keywords: Transfer of technology. Know-how contract. Secrecy. Confidentiality clause.
Intellectual property.

1. Introducéo

O estudo central deste artigo esta relacionado com os contratos de know-how e a
relevancia da clausula de confidencialidade inerente aos mesmos. O contrato know-how é uma
espécie de contrato de transferéncia de tecnologia que se constitui em um instrumento juridico
que tem como objeto a regulacdo da transferéncia de bens imateriais, sejam eles decorrentes da
propriedade intelectual — patentes, marcas, desenho industrial e direitos autorais — ou know-
how?, sendo também uma forma de fazer ou executar certa atividade, ou uma série de
conhecimentos técnicos possuindo valor econémico.

O desenvolvimento tecnoldgico é de extrema importancia para o desenvolvimento de
uma nacao, tanto que Chaves (1985, p. 08) considera que, se uma Nagédo nédo souber explorar
de forma efetiva seus 0s recursos minerais, nao passara de mera fornecedora de matéria prima.
O desenvolvimento da tecnologia necessaria para realizar o melhor proveito de tais recursos,
contudo, demanda grande investimento de tempo e dinheiro, sendo em certos casos necessaria
a transferéncia da tecnologia.

O desenvolvimento e a inovagdo em tecnologias suscitam um fendmeno que aqui
podemos denominar de transferéncia de tecnologia. Este fendmeno ocorre de maneira que
inovacgOes tecnoldgicas possam ser negociadas tanto entre pessoas juridicas de Direito Privado,
guanto entre estas e pessoas juridicas de Direito Publico. Assim, a transferéncia de tecnologia,
por se tratar de um tema atual e recorrente, que estd presente nas relacBes negociais
contemporaneas do Estado brasileiro, interessa ao Estudo juridico.

Via de regra, a transferéncia de tecnologia, enquanto relacdo negocial
instrumentalizada em contrato se submete a normas especificas®. O instituto da propriedade
intelectual, que se aplica aos contratos de transferéncia de tecnologia, atribui um direito de
propriedade ou de uso exclusivo de uma informac&o, garantido ao proprietario da tecnologia a
devida protecdo.

Entretanto, ha a possibilidade da tecnologia a ser transferida abranger conhecimentos

técnicos com valor econdmico — i.e.: forma de fazer ou executar uma certa atividade —, porém,

3 A lei 9.279/96 regula os direitos e obrigacGes relativos a propriedade intelectual.
4 BRASIL. Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial.



sem a possibilidade de serem protegidos pela propriedade industrial. Este seria um caso em que
0 bem transferido seria o know-how — ou seja, conhecimentos dotados de informacdes e dados
que, por exemplo, podem dizer respeito a atividade econdmica e financeira de uma empresa,
incluido por vezes informacoes referentes a carta de clientes, condi¢des de mercado, etc.

Nessas situagdes, a inser¢do da clausula de confidencialidade nos contratos de
transferéncia de tecnologia — chamado, neste caso, de contrato de know-how -, assume maior
relevancia, visto que esta representa uma protecdo contratual ao detentor original da tecnologia
e/ou inovacdo — sobretudo, quando tal tecnologia se torna objeto de comercializagcdo. Esta
clausula asseguraria, entdo, ndo somente o sigilo quanto ao objeto do contrato, como também
quanto as informagdes contratuais descritas, permitindo assim a concretizacdo do negdcio
juridico.

Assim, objetiva-se por meio deste trabalho o estudo dos contratos de know-how.
Enfase serd dada a analise da clausula de confidencialidade - tanto no que se refere a
importancia da sua inser¢do quanto as limitacdes que ainda enfrenta - normalmente, presente
neste tipo de contrato. Para tanto, o estudo presente artigo inicia com a com a definicdo dos
contratos de know-how, salientando a importancia da manutencdo do segredo, para 0s
conhecimentos ndo protegidos pela propriedade industrial. Ap0s, o artigo trata de abranger o
estudo da confidencialidade nas fases contratuais, para entdo analisar a relevancia da presenca
da clausula de confidencialidade no contrato de know-how, que tem relagdo direta com a
necessidade de sigilo que envolve a formacao e concretizacao desta relacdo contratual.

O presente estudo desenvolve-se pelo método qualitativo, de analise de contetudo. A
analise de contelido, que se caracteriza pelo conjunto de técnicas de analise das comunicacdes,
é proposta para, sistematicamente, obter os seguintes dados: a) a hogdo de contrato de know-
how; b) a relevancia do segredo para o know-how; c) a importancia da clausula de
confidencialidade nos contratos de know-how; d) as limita¢des da clausula de confidencialidade

nos contratos de know-how.

2. O contrato de know-how

O Contrato de know-how é uma espécie contratual criada, como explica Gomes (2008,
p. 566), “para atender a novas exigéncias econdmicas” e provém de praticas dos negocios. A
primeira parte deste trabalho tera como objetivo o estudo das peculiaridades deste contrato, bem
como a relagéo do seu objeto com o sigilo. Desta forma, sera possivel analisar a importancia do
sigilo para o know-how, bem como algumas limitagdes impostas pelo Instituto Nacional da

Propriedade Industrial — INPI, a tal espécie contratual.



2.1. Natureza juridica e caracteristicas do contrato de know-how

O contrato de know-how é o contrato que tem como objeto a transferéncia de
tecnologia ndo protegida por patente, usualmente, denominada know-how. Constitui-se em uma
espécie contratual dentre os contratos de transferéncia de tecnologia, que, apesar de nao previsto
no titulo dos contratos em espécie do Cddigo Civil Brasileiro, é admitido pelo ordenamento
juridico, devendo observar as normas gerais fixadas em tal Codigo®.

A Lei de Propriedade Industrial — Lei 9.279/96 — determina que 0s contratos de
transferéncia de tecnologia deverao ser registrados perante o INPI. A instrucdo normativa do
INPI n° 16/2013, que normatiza a averbagdo e o registro de contratos de transferéncia de
tecnologia e franquia, define em seu artigo 2°, os contratos de transferéncia de tecnologia.

Art. 2° - O INPI averbara ou registrara, conforme o caso, 0s contratos que
impliquem transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licenca de
direitos de propriedade industrial (exploragdo de patentes, exploragdo de
desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisi¢do de conhecimentos
tecnologicos (fornecimento de tecnologia e de prestacdo de servicos de
assisténcia técnica e cientifica), os de franquia e os de licenga compulséria
para exploracdo de patente. (grifa-se)

Os contratos de transferéncia da tecnologia séo instrumentos juridicos que viabilizam
a transmiss@o de conhecimentos que possuem uma forma de organizar a producédo, pode-se
dizer que estes contratos tutelam experienciais empresariais. (BARBOSA, 2003) Tais contratos
transferem bens imateriais, que podem ou nao estarem protegidos pela propriedade intelectual.

Conforme Zaitz (2008) propriedade intelectual é uma expressdo geral que objetiva
certificar aos inventores o direito de receber retribuicdo pela prdpria criacdo, podendo esta ser
no campo da técnica ou da industria, ou trabalhos literarios e artisticos.

Barbosa (2011) esclarece que, as criacdes intelectuais sdo suscetiveis de copias
ilimitadas, por isso a propriedade intelectual tem como um dos seus fundamentos a retribuigéo
econdmica e pessoal do esforco intelectual de inventores, criadores e autores, assim como de
guem realizou investimento financeiro em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A propriedade
intelectual é uma forma de incentivar os inventores, gratificando 0s mesmos.

Ressalva-se, todavia, que quando se trata de bens imateriais protegidos, ndo ha a
necessidade da clausula de confidencialidade como forma de manter o valor da mercadoria a
ser transferida, uma vez que tal valor é garantido pelo direito concedido ao titular de impedir

terceiros que utilizem sua ideia, seu conhecimento. Desta forma, para este estudo € relevante o

5 BRASIL. Codigo civil brasileiro: Lei 10. 406, de 10 de janeiro de 2002. Brasilia, 2002. “Art. 425. E licito as
partes estipular contratos atipicos, observadas as normas gerais fixadas neste Codigo.”



estudo de contratos de transferéncia de tecnologia que tem como objeto tecnologias que
necessitam ser mantidas em segredo. Este trabalho ira analisar somente os contratos de know-
how, especificamente, os que tratam de fornecimento de tecnologia.

A definicdo da natureza juridica dos contratos de know-how é amplamente discutida
entre os doutrinadores. Acredita-se que um dos motivos de tal confusédo, seja decorrente da
divergéncia quanto a natureza juridica do préprio know-how.

Gomes (2008) e Gongalves (2004), por exemplo, definem que o conhecimento a ser
transferido é um bem e, assim, possui carater patrimonial e que a transferéncia de tecnologia
pode se dar em dois modos: em carater temporario ou em carater definitivo.

Ocorre que, apesar de parte da doutrina considerar o know-how como um bem sujeito
ao direito de propriedade e, por isso considerar a possibilidade da cessdo temporaria de know-
how, o INPI ndo vem aceitando o carater temporario de tais contratos. Isto porque a autarquia
entende que o conhecimento que ndo possui protecdo de propriedade intelectual ndo se trata de
uma propriedade. Como explica o autor Denis Barbosa (2002, p. 03), o INPI “vem adotando ha
uns anos uma posicdo restritiva no sentido de ndo considerar o know-how um direito passivel
de licenga, sustentando que a tecnologia ndo patenteada é o objeto de simples divulgacéo e
aquisicdo de direitos”. O autor assume a complexidade da definicdo da natureza juridica dos
contratos de know-how; se filia, contudo, a corrente que considera o contrato de know-how uma
cessdo. Explica o Barbosa (2002, p. 04)

o contrato de know-how pode ser ndo s6 de cessao temporéria (licenga) como
de cessao definitiva gravada e de cesséao integral, sendo apenas as duas Ultimas
modalidades politica, econémica e juridicamente defensaveis. Em particular,
a expressdo “licenca” tem sido expurgada dos contratos celebrados para
execucdo no pais, por sua conotacdo de “autorizagdo de uso de direitos
exclusivos”, algo de que certamente ndo se trata.

Desta forma, apesar de existir alguma parte da doutrina que entenda como possivel o
contrato de licenga de know-how, o INPI concebe que os conhecimentos néo protegidos pela
propriedade industrial, mas apenas pela concorréncia desleal, ndo sdo passiveis de licenca, mas
apenas de venda (aquisicio de tecnologia). Dannemann® (2005) explica que o INPI n&o entende
0 know-how como um direito passivel de licenca, por ndo constituir um direito de propriedade,
sendo considerado como objeto de simples divulgacdo e aquisicdo de direitos. Desta forma a
autarquia nao admite disposic¢des contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida apos o

prazo contratual.

& Em livro publicado pelo IDS - Instituto Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual.



Denis Barbosa afirma ainda que, de regra, ndo é considerada a possibilidade de
cessacdo de uso apds o término do contrato. Desta forma, os contratos de know-how sdo de
carater definitivo, ndo podendo ser exigido ao receptor que pare de utilizar a
tecnologia. Observa-se que, ainda que o contrato obrigue o transferente a pagar mensalmente
pela tecnologia a ser utilizada, hd ainda uma limitacdo temporal para tal cobranga, ndo podendo
ser superior ao periodo de 10 anos (05 anos prorrogaveis por mais 05 anos).

Parte-se, entdo, para a analise das caracteristicas dos contratos de know-how.
Considera-se que tais contratos sdo contratos bilaterais, uma vez que ambas as partes possuem
obrigacdes. Cesar Flores (2008, p. 22) denomina como partes: o detentor original da tecnologia,
chamado também de transferente e o receptor da tecnologia. Ambas as partes possuem
obrigac@es. O detentor da tecnologia fica obrigado a fornecer conhecimento, de um modo de
gue quem a receba consiga aproveitar da forma mais produtiva possivel. Ou seja, deve fornecer
atualizagBes, treinamento pessoal, além das obrigacGes contratuais gerais. E o receptor, além
de pagar o preco pactuado, fica obrigado a comunicar os resultados a partir dos conhecimentos
obtidos, devendo, também, manter sigilo.

Considera-se que, como o bem a ser transferido possui um valor, e que ha a obrigacéo
de pagamento, os contratos de know-how sdo onerosos. Nada impede, contudo, que existam
contratos de know-how gratuitos. Flores (2009, p. 23) ilustra que “existem Organizagdes
Internacionais buscando a cooperagdo no desenvolvimento econdmico através da tecnologia”.
Importante ressalvar que, quando onerosos, 0 pagamento nos contratos de transferéncia de
tecnologia é denominado royalties — que pode ser em termos percentuais ou fixos.

Ja no que refere a personalidade, tais contratos sdo intuitu personae. Nader (2008, p.
476) esclarece que, salvo ajuste em contrario, o contrato nao é transferivel, uma vez que a
tecnologia transmitida ndo é de conhecimento generalizado e, por isso classifica a relagdo como
intuitu personae.

Neste sentido, também Prado (1997, p. 23) afirma que “a importancia do carater
personalissimo fica sobremaneira ressaltada quando se avaliam os riscos que sdo assumidos
pelo original detentor da tecnologia e que decorrem da sua transferéncia”. O doutrinador
ressalta o risco do receptor da tecnologia constituir concorréncia ao detentor original, que pode
ser somente atenuado pelas disposi¢des contratuais e garantias legais. Contudo, somente com a
relacdo de confianca entre as partes havera o sucesso do empreendimento. (PRADO, 1997, p.
26)



Os contratos de know-how sdo relativamente formais, uma vez que necessitam ser
registrados para produzirem efeitos perante terceiros’. Ressalva-se que a averbagdo confere
maior seguranca juridica para os contratos de tecnologia através da publicidade, aferindo ao
negocio juridico fé publica. Pode a averbacdo tornar-se necessdria como no caso do
cumprimento de obrigagdes contratuais que envolvem pagamentos em moeda estrangeira, como
também para deduzir as despesas com royalties e servigos de assisténcia técnica quando da
apuracdo do Imposto de Renda das empresas.

Quanto ao tempo de duracdo dos contratos que tratam de know-how, Timm (2009, p.
77) explica que “existe uma limitagdo de cinco anos, renovaveis por mais cinco, segundo a
inexplicavel praxis do INPI”. Segundo 0s comentarios a Lei n. 9.279/96 de Dannemann (2005,
p. 460), é possivel justificar o prazo imposto pelo INPI, pois haveria a “aplica¢do do limite
temporal maximo de dedutibilidade fiscal fixado no §3° do art. 12 da Lei n 4.131/628 para
contratos de transferéncia de tecnologia como limite de validade de tais contratos”.

Quando se tratar de contrato de know-how com prazo determinado, pela modalidade
de licenca, ou seja, uso temporario da tecnologia, Prado (1997, p. 139) entende que “apos a
extincdo do contrato, o receptor fica obrigado a ndo mais explora-la”. Neste mesmo sentido
afirma Rizzardo (2008, p. 1381) “vencido o prazo, cabe ao licenciado abster-se da utilizagdo
no futuro”. Ocorre que, como ja visto, tal limitagdo ndo vem sendo aceita sequer aceita pelo
INPI, e muito menos concebida como regra.

Em contrapartida, na visdo de Flores (2008, p. 52) ndo € o termo final da licenca que
estabeleceria a obrigacdo do receptor de ndo mais explorar a tecnologia, devendo, para o autor,
estar estipulada em uma clausula denominada clausula de ndo-exploracéo, em que pese noticiar
que o INPI “tem repudiado tal clausula, s6 sendo admitida a cessdo definitiva”. Ensina, todavia,
que o INPI, rejeitando os contratos de licenca, aceita o estabelecimento de obrigacdo de sigilo
durante o contrato, que também deve cessar ao término do negdcio, momento em gue ocorre a

cessao definitiva.

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

8Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de "royalties" pela exploracio de patentes de invencéo, ou uso da
marcas de indUstria e de comércio e por assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, poderdo ser
deduzidas, nas declara¢Bes de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto n® 47.373 de 07/12/1959, até o limite
maximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. 8§ 3° As despesas de assisténcia
técnica, cientifica, administrativa e semelhantes, somente poderdo ser deduzidas nos cinco primeiros anos do
funcionamento da empresa ou da introducdo de processo especial de producdo, quando demonstrada sua
necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorizacdo do Conselho da
Superintendéncia do Conselho da Superintendéncia da Moeda e do Crédito.
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Por sua vez, Dannemann (2005, p. 452) explica que a ndo aceitacdo de clausulas que
importem no retorno da tecnologia apds o término ou rescisdo do contrato, decorre do fato de
o INPI nédo considerar o know-how como um direito de propriedade, ilustrando que “a parte
receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode continuar livremente a utiliza-
la”.

O INPI também n&o aceita a pactuacao de clausulas de confidencialidade ap6s o termo
final do contrato, uma vez que nao aceita a licenca de know-how (FLORES, 2008, p. 41). A
clausula de confidencialidade é a clausula responsavel pela manutencdo do segredo do know-
how. O segredo, como analisado ao estudarmos o know-how, ¢ essencial para “preservar o valor
econdmico e¢ a vantagem competitiva conferida pela exploragdao da tecnologia” sendo
considerado por muitos como requisito do know-how. (PRADO, 1997, p. 138) Devido a
importancia do segredo, cabe um estudo especifico da clausula dos contratos de transferéncia

de tecnologia.
2.2. O objeto dos contratos de know-how e a relagcédo com o sigilo

O termo know-how, pela definicdo realizada pelo comité executivo AIPPI® (apud
FLORES, 2008, p.59), sdo “os conhecimentos e experiéncia de natureza técnica, comercial,
administrativa, financeira ou outra aplicada a outra, que séo aplicadas dentro da prética para a
explora¢do de uma empresa ou para o exercicio de uma profissao”. Tais conhecimentos
constituem-se como bens imateriais. Pelo conceito proposto pelo professor Paulin (Apud
PRADO, 1997, p. 12), know-how € o “conhecimento técnico ndo protegido por patente ou
qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passivel de
ser transmitido, e que quando aplicado a processo produtivo industrial aplica vantagem ao seu
titular”.

O termo know-how €é de origem americana, e tem como sindnimo o termo francés
savoir-saire (FLORES, 2008, p 55). Domingues (1989, p. 31) comenta

O que hoje se considera “direitos de know-#ow ” nasceu exatamente assim: 0s
contratos, instrumentos que melhor espelham o dinamismo e flexibilidade da
vida econbmica e comercial, se anteciparam as deposi¢des legais, entdo
vigentes e, via reflexa deram origem a uma jurisprudéncia e doutrina sobre
matérias contratadas, antes que os legisladores regulassem a lei, de forma
precisa, as figuras juridicas nascidas nos contratos mercantis de know-how.

Pode ser know-how: a tecnologia com aplicabilidade industrial e ndo patenteada desde

gue plenamente identificada (FLORES, 2008, p. 60). Observa-se que é requisito do know-how
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ndo estar patenteado o que ndo significa que ndo possa ser passivel de tal protecdo. Observa-se
que a ndo protecdo de uma tecnologia patentedvel € uma escolha estratégica do detentor uma
vez que é possivel que tal protecdo ndo traga beneficios para o seu detentor. Isto pode ocorrer
por varios motivos, tais como: o alto custo da manutencédo de patentes, o dever de informacéo
sobre 0 conhecimento a ser patentedvel necessario para o registro, 0s gastos para coibir que
outros utilizem a tecnologial® ndo recompensam. Ou seja, ha diversas razdes que podem
motivar o detentor de uma tecnologia a manté-la em segredo, e ndo Ihe protege por patentes.

Flores explica que pode ser um “bem imaterial”, ou “um produto que contenha um
determinado know-how, que fora desenvolvido com uma finalidade especifica”. O autor afirma
que segredo ndo é elemento absoluto do know-how, “apesar de ser elemento importante do
know-how, juntamente com a vontade de manter o conhecimento protegido, e o interesse
econémico do conhecimento”. (FLORES, 2008, p. 60)

Observa-se que Gomes (2008, p. 577) conceitua know-how como “conhecimentos ou
técnicas originais ndo reveladas”. Complementando tal conceito, Nader (2008, p 475) explica
que tais conhecimentos ou técnicas devem ser altamente especializados e “inacessivel sem uma
adequada iniciagdo e recursos especificos de aprendizagem”.

Apesar do know-how ndo precisar ser segredo absoluto, pois ha a possibilidade de
transferir tais conhecimentos, ndo pode o conhecimento transferido ser publico, uma vez que
seus detentores ndo obteriam vantagem alguma. Bortolotti (apud VAZ, 1985, p. 109) aceita a
possibilidade de existir know-how néo secretos que seriam “informagdes técnicas nao secretas
(materializadas em planos, desenhos) que podem redundar em grande economia de pesquisas”,
todavia entende o segredo como parte essencial do conceito de know-how. Justifica que

A atencdo, neste caso, se desloca do carater ‘secreto’ que o know-how
pressupdem para centrar-se na “utilidade” de determinadas informagdes, que,
mesmo ndo sendo secretas, podem ser de grande valor para uma determinada
classe de pessoas. Assim, nas relagfes entre paises em niveis diferentes de
desenvolvimento tecnoldgico, pode ser mais interessante adquirir este tltimo
tipo de conhecimentos, mesmo nao secretos, desde que sejam mais acessiveis
e adequados & sua infra-estrutura empresarial. Aqui o carater ‘secreto’ deve
dar lugar ao fator ‘adequagdo’. A menos que 0 preco neste tipo de transacéo
seja estabelecido em funcdo do segredo, quando na realidade se esta pagando
preco de know-how por objeto (conhecimentos, praticas, planos) tombado no
dominio publico.

Domingues também entende, ndo ser elemento essencial do conceito de know-how, o
segredo absoluto (DOMINGUES, 1989, p. 32). Considera, todavia, que a teoria do know-how

10 F o titular da patente que precisa cuidar para que terceiros ndo a utilizem indevidamente.



n&o secreto, ou seja, conhecimento que todos tem acesso, se encontra com o fato de ndo poder
ser protegido por agdo direta, pois atentaria contra o “principio de que tudo aquilo que ¢
livremente acessivel ao pubico e aos concorrentes pode ser livremente utilizado por qualquer
pessoa, a menos que esteja protegido por um direito de propriedade industrial”.

Observa-se que apesar de existir na doutrina, uma certa divergéncia quanto a
obrigatoriedade ou n&o do sigilo para um conhecimento se qualificar como know-how, néo
restam duvidas que o valor deste conhecimento esta intimamente relacionado com o nimero de
pessoas que a utiliza.

Assim, ainda que o segredo absoluto ndo seja necessario para a classificacdo do know-
how, certamente o sigilo de tais informagdes ¢é essencial para “preservar o valor econdmico ¢ a
vantagem competitiva conferida pela exploragido da tecnologia”. (PRADO, 1997, p. 138) Desta
forma, relevante que, durante a transferéncia de tecnologia, busque-se conservar o sigilo da
tecnologia, o que sera realizado com a clausula de confidencialidade.

Ocorre que como ja visto o INPI possui uma série de limitagdes quanto a transferéncia
de know-how e, tais limitacfes, também atingem o dever de confidencialidade. Desta forma,
entendida a relevancia da confidencialidade e sua funcdo nos contratos de transferéncia de
tecnologia, imperioso faz-se o estudo de tal clausula e suas especificidades quando assegura o

valor do know-how.

3. A clausula de confidencialidade nos contratos de know-how

A clausula de confidencialidade “tem como esséncia manter secreta uma informacao,
0 seu objeto principal é o segredo” (LEE, 2004, p. 732). Dada a necessidade do segredo,
enquanto caracteristica expressiva para o know-how, cabe um estudo individual da clausula de
confidencialidade para depois verificar as aplicacdes e limitacGes da mesma quando se prestam

a assegurar o sigilo de uma tecnologia.
3.1  Nocbes gerais sobre a confidencialidade

A confidencialidade protege dados, informacéo ou conhecimento, que necessitam ser
mantidos em sigilo, limitando o acesso a tais informagcdes. E o instituto que obriga uma parte a
ndo revelar alguma informacdo, visto que é importante a manutencdo do segredo para dar
vantagem sobre concorréncia, possibilitar pedidos de protecdo da propriedade intelectual ou
publicacao futura, etc. sendo, entdo, relevante para proteger os interesses econdmicos.

Todavia, apesar de se admitir a autonomia das partes para dispor dessa
confidencialidade, ndo significa em absoluto a auséncia do Estado, quando se delimita a

garantia dos direitos fundamentais para a sociedade. Ainda que se busque efetuar os direitos



das partes, ndo ha a desconsideragdo do total do interesse publico (FLORES, 2008, p. 103).
Assim busca-se a confidencialidade como forma de dar seguranca a relagéo contratual, todavia,
se houver interesse publico a confidencialidade podera ser quebrada.

As matérias de conhecimento publico, por exemplo, ndo sdo objetos da
confidencialidade, assim como os conhecimentos que sdo de divulgacdo obrigatdria “para
obtencgéo de autorizagdo governamental para comercializagdo de produto ou uso de processo
industrial; ou quando exigida por lei, para cumprir determinagado judicial ou governamental.”
(PIMENTEL, 2010, p. 75).

Observa-se, entdo, que a clausula de confidencialidade ird assegurar expectativas e
direcionar condutas. Tais fungdes estdo resguardadas, respectivamente, pelo principio da
confianca e da boa-fé objetiva.

Pode-se entender que assegurar expectativas equivale a garantir confianca nas
condutas das pessoas, sendo tal confianca fundada na credibilidade das pessoas. O principio da
confianca € relevante em todas as relagBes juridicas, pois tem origem em padrbes éticos
socialmente adequados. Este principio € transversal no Cddigo Civil de 2002, sendo
consequéncia do principio informador do Codigo que é a eticidade. (MARTINS-COSTA, 20009,
p. 61). Especificamente, este principio da confianga é prevalente aos contratos, pois busca
proteger as expectativas decorrentes da manifestagdo de vontade na formac&o dos negdcios
juridicos. (MARTINS-COSTA, 2009, p. 61)

Enfatizando a importancia da confianca, Cordeiro (2007, p. 625) explica, quanto a
eticidade, que

em sua falta qualquer sociedade se esboroa. Em termos interpessoais, a
confianga instalada coloca os protagonistas a mercé uns dos outros: o sujeito
confiante abranda as defesas, ficando vulneravel. Seguidamente, todos os
investimentos, sejam eles econdmicos ou meramente pessoais, postulam a
credibilidade das situac@es: ninguém da hoje para receber (apenas) amanha,
se ndo houver confianga nos intervenientes e nas situagdes. Por fim, a
confianca e a sua tutela correspondem a aspiracOes éticas elementares. A
pessoa defraudada na sua confianca é, desde logo, uma pessoa violentada na
sua sensibilidade moral. Paralelamente, o agente que atinja a confianca alheia
age contra um codigo ético imediato.

Conforme Gerson Branco (2002) o principio da confianca tem aplicacdo mais efetiva
nas relagdes contratuais atuais, devido as exigéncias econémicas e tecnoldgicas que estdo
presentes no nosso dia a dia. Refere ainda que o modelo contratual atual depende
fundamentalmente das exigéncias sociais e ndo somente do consenso para sua formacdo. Por
estas raz0es, o contrato deixou de ser um mero acordo de vontades “para ser visto, antes, Como

uma relacdo social juridificada ordenada e unificada, com caracteristicas sistematicas



significativas” (BRANCO, 2002, p. 188). Desta forma a confianga € um mecanismo para a
reducdo da complexidade social.

Para Martins-Costa (2009), a confianca possui eficacia enquanto fundamento de um
conjunto de principios e regras tendentes a assegurar que os individuos possam interagir num
meio juridico e no qual possam dirigir sua confianca. A doutrinadora aponta que confianca pode
ser entendida especificamente como fundamento da vinculagdo negocial, uma vez que as
declaracfes de vontade devem gerar um grau de certeza sobre os significados da conduta da
outra parte. Nesse sentido, torna-se a fonte do dever de indenizar, quando violadas em
determinadas relagoes.

Nd ha, no ordenamento juridico, um dever geral, impondo a adogdo de
comportamentos que se relacionem com a expectativa que 0s sujeitos criam de certas condutas,
0 que ocorre, por exemplo, no dever geral de ndo lesar. Martins-Costa (2009, p. 71) ilustra, que
o fato de fomentar expectativas, ndo vincula as partes para realizacdo das mesmas. Ensina,
ainda, que héa situacdes em que a responsabilidade ndo decorre da expectativa legitima, mas que
0 nascimento de deveres (deveres de protecdo) decorre da conexdo do principio da boa-fé
objetiva com o principio da confianca.

Ainda que conexos e por vezes superpostos, 0s principios da boa-fé objetiva e da
confianca designam realidades funcionais diversas, como ressalva a doutrinadora Martins-
Costa (2009). O principio da boa-fé tem como objetivo o redirecionamento de condutas. E o
“direcionamento e coordenacdo do comportamento devido na relagao obrigacional”.

A boa-fé objetiva'! direciona as condutas para um comportamento devido nas relagdes
juridicas. Esse comportamento deve ser correto, leal, honesto e probo. Martins-Costa (2009, p.
76) esclarece que a boa-fé objetiva indica o correto processamento na relacdo para alcancar a
confianca durante as relacdes. Assim esse principio, com o escopo de obter tais objetivos, cria
uma série de normas de condutas, possuindo eficacia negativa quando impede comportamentos
desleais; e eficacia positiva quando imp&e deveres as partes.

De acordo com Negreiros (2006, p. 118)

Na promocéo de uma ética de solidariedade contratual, o principio da boa-
fé opera de diversas formas e em todos os momentos da relacdo, desde a
fase da negociacdo a fase posterior a sua execucao.

11 Martins-Costa (2009, p. 73), explica que podemos classificar a boa-fé em objetiva e subjetiva. A boa-fé subjetiva
€ 0 oposto da méa-fé e mais “a boa-fé subjetiva tem o sentido de uma condig8o psicol6gica que normalmente se
concretiza no convencimento do proprio direito, ou da ignorancia de estar lesando direito alheio” (MARTINS-
COSTA , 2000. p. 412).



A boa-fé objetiva exige, portanto, a transparéncia e clareza das clausulas, sendo
essencial para a seguranca juridica. Desta forma obriga as partes a redigirem o contrato, tendo
em vista a manifestacdo de vontade dentro dos interesses que as levaram a se aproximarem,
sem 0 uso de subterfugios ou inten¢des outras que ndo expressas no instrumento formalizado.

Além disso, o principio da boa-fé objetiva rege a conduta dos agentes tanto na fase
pré-contratual quanto na fase pds- contratual. Deve orientar as partes, desde 0 momento que
marca o inicio das negocia¢Ges a conclusdo do negdcio - desenvolvimento e extingdo -,
indicando, portanto, uma forma de agir. Gomes (2008, p. 29) afirma que a aplicacdo de tal
principio pode se dar de forma interpretativa, supletiva ou corretiva. O principio da boa-fé
objetiva, portanto, determina a probidade nas relagdes juridicas impondo, para isso uma série
de deveres comissivos ou omissivos durante toda a relacédo contratual.

Assim o dever de confidencialidade tem como fundamento tais principios.
Dependendo das circunstancias, a confidencialidade podera ser exigida mesmo que ndo tenha
sido objeto de deliberacdo de um negdcio juridico. Se por um lado, a troca de informacGes pode
acontecer antes mesmo de ser firmado o contrato, por outro, o dever de sigilo pode perpetuar
apos a sua extingéo.

Apesar de ser possivel que um contrato se forme e se extinga em um curto lapso
temporal, nem sempre a fase do nascimento dos deveres inicia repentinamente e tampouco
termina sem deixar rastros. (MARTINS-COSTA, 2009, p. 45). Um contrato pode ser
antecedido de tratativas, negociacfes preparatorias ou preliminares. Este processo de formacéo
caracteriza a fase pré-contratual, consiste no periodo de negociagbes entre as partes. As
declaracBGes exteriorizadas nesta fase ndo vinculam as partes a uma relacdo juridica
obrigacional. Entretanto, isto ndo retira qualquer responsabilidade por danos causados, uma vez
gue mesmo nesta fase pré-contratual, o principio da boa-fé objetiva € aplicavel.

Entende-se que durante a formacdo do contratado ndo ha vinculo das partes, todavia
ha a exigéncia que as mesmas devem agir de acordo o principio da boa-fé. Observa-se que a
formagé&o de certos contratos exige a troca de informacdes essenciais do negocio a ser praticado,
e que este dever de manter o sigilo — assim como o dever de informar , em tal situacdo advém
dos principios da confianca e da boa-fé objetiva. Assim pelo principio da boa-fé o sigilo das
informacdes trocadas deve ser mantido, ainda que o contrato nédo seja firmado.

A confidencialidade é tdo relevante em certos tipos de negdcios juridicos que, para
maior seguranca das partes, estas podem realizar um contrato preparatorio denominado

contrato de confidéncia ou acordo de confidencialidade, no qual “a parte que recebe em



confianga os dados confidenciais deve guarda-los com méaximo rigor, e usa-los tdo somente em
proveito do que sera avengado”. (VIANNA, 2008 p. 31)

O contrato de confidencialidade possui natureza contratual e pode ser celebrado
oralmente, ndo exigindo forma solene (PRADO, 1997, 49). Sobre o objeto do acordo, esclarece
que as partes se comprometem a manterem em sigilo as informagdes reciprocamente
transmitidas, assim como de n&do as utilizarem para outro fim que ndo o de avaliar a
conveniéncia da celebracdo do contrato definitivo. A pratica consagra tanto contratos que
obrigam ambas as partes (bilaterais), como contratos que incidem apenas sobre o receptor
(unilaterais).

Apesar do contrato de confidencialidade dar mais seguranca as partes e especificar o
que deve ser mantido em sigilo, a obrigacdo de manter sigilo pode existir mesmo sem a
existéncia do contrato de confidencialidade, e, em havendo quebra do sigilo, poderéo as partes
ser responsabilizadas. Tal responsabilidade fundamenta-se na tutela da confianga “na
honestidade, na lisura e lealdade do comportamento da outra parte, quando tal confianca se
reporte a uma conduta juridicamente relevante e capaz de provocar-lhe danos” (VIANNA,
2008, p. 33).

Apb6s a celebracdo do contrato, o acordo sera convertido na clausula de
confidencialidade, que podera ser redigida mesmo sem a existéncia do acordo. A clausula de
confidencialidade devera determinar as informacGes a serem mantidas em segredo. Ressalva-
se, todavia, que os deveres da boa-fé permanecem ainda durante a relacao contratual.

Com a extincdo dos contratos, inicia a fase pds-contratual. Durante esta fase, as partes
ja adimpliram suas obrigacgdes, porém ainda possuem alguns deveres e responsabilidades, que
assim como na responsabilidade pré-contratual,orientam-se pelo principio da boa-fé. De modo
que, apos o término do contrato, o licenciado se mantém obrigado a guardar sigilo sobre 0s
conhecimentos que lhe foram passados em funcdo do contrato. Gongalves (2008, p. 676)
também defende que “o beneficiario devera continuar a manter segredo sobre o know-how e
ndo mais utiliza-lo, restituindo todos os documentos que lhe foram fornecidos.”

Assim, percebe-se que a clausula de confidencialidade, em geral, tem como objetivo
manter em sigilo informacdes confidenciais, tendo como fundamento o principio da boa-fé e da
confianca. Ressalva-se que o dever de sigilo poderad ser exigido ainda que nédo tenha sido
contratado, e que poderd, sob os limites da razoabilidade permanecer mesmo apos a extingdo

contratual.



3.2.  Aplicacéo da clausula de confidencialidade nos contratos de know-how

A cléusula de confidencialidade nos contratos de know-how, é a clausula responsavel
pela manutencdo do segredo do objeto do contrato. O segredo, como ja analisado, € essencial
para “preservar o valor econdmico € a vantagem competitiva conferida pela exploragcdo da
tecnologia” (PRADO, 1997, p. 138), sendo considerado por muitos como requisito do know-
how. Desta forma, a clausula de confidencialidade nesses contratos ndo protege apenas
informacdes confidenciais, mas é essencial como forma de resguardar o valor da tecnologia.

Importante, entdo, observar quais as particularidades da clausula de confidencialidade
guando a mesma tem como objeto o sigilo do know-how, de uma tecnologia néo protegida por
propriedade industrial. Para isto sera analisado, individualmente, o dever de manutengdo de
sigilo em cada fase contratual.

Como ja foi visto, certos contratos ndo sdo realizados de forma instantanea, existindo
uma fase anterior de negociacdo. Flores (2008, p. 122) acentua a importancia da fase pre-
contratual nos contratos de know-how, afirmando que “a troca de informagdes que se concluira
nos contratos precisa ser analisada pelos técnicos que adquirirdo o novo conhecimento”.
Discorre ainda que, durante as negociagdes, ha um conflito de interesses, pois o transferente
tem o dever de informar sobre os pontos relevantes da transagcdo comercial, contudo néo
pretende revelar toda a sua técnica, pois isso poderia ocasionar a transmissao antecipada dos
segredos tecnoldgicos, que para 0 seu desenvolvimento foram necessarios muitos custos e
tempo. Ademais, durante as negocia¢fes também ocorrem trocas de informacdes estratégicas,
que devem ser mantidas em sigilo, pois podem ser importantes como ‘“componente de
concorréncia no setor”. (FLORES, 2008, p. 122)

De acordo com Prado (1997, p. 43), também é possivel identificar a existéncia de um
conflito entre as partes durante a fase negocial, pois estas possuem objetivos especificos e
contrarios, o que resulta na adocdo de condutas diametralmente opostas em torno do grau de
troca das informagdes.

De um lado, o transferente resiste a realizar a abertura (disclosure) antecipada
da tecnologia, porém precisa obter informagdes sobre o receptor e fomentar
seu interesse na conclusdo do contrato.

Por outro lado, o receptor necessita de informacgdes precisas sobre o
transferente, sobre o contetdo da tecnologia e sobre questdes estratégicas da
exploracéo da tecnologia (resultados operacionais e custos de implementacéo
e operacionalizagdo). Evidente, também resiste a fornecer informacGes
estratégicas sobre a sua empresa (area industrial, e comercial, mercado) sob o
risco de eventual concorréncia.



Diante da existéncia de tais conflitos, da importancia da troca de informac6es versus
relevancia do sigilo, as partes podem realizar contrato de confidencialidade, firmado ainda na
fase das negociacdes. Tal contrato, segundo Flores (2008, p. 123), devera ter prazo fixo, ou, ser
for o caso, devera manter a obrigacdo de sigilo enquanto a tecnologia em questdo nao passar
para o dominio pablico. Entende o autor que o conteudo resguardado em segredo pelo contrato
de confidencialidade, seré a futura clausula de confidencialidade, que sera analisada adiante.
Ressalta ainda que o contetdo de tal negocio juridico pode incorporar qualquer informacéo
estratégica para as partes, sendo, portanto, muito mais abrangente que a defini¢cdo da tecnologia.

Acredita-se que caso o contrato de know-how néo seja firmado, o possivel receptor da
tecnologia, tem a obrigacéo de manter o sigilo desta, por tempo indeterminado. Desta forma, o
possivel receptor além de impedido de utilizar a tecnologia, uma vez que nao a contratou, tem
ainda assim o dever de sigilo das informacdes que Ihe foram repassadas em decorréncia das
negociagoes.

Apos a realizagdo do contrato de know-how, o acordo sera convertido na clausula de
confidencialidade. Flores (2008, p. 126) acredita que tal clausula deve se entendida como
obrigatéria quando o objeto da transferéncia de tecnologia é o know-how, pois “sem
confidencialidade ndo ha segredo e sem segredo o contrato de know-how reduz o valor do objeto
negociado”.

Ressalta-se que a clausula de confidencialidade também obriga o transferente, uma vez
que o receptor também tem interesse que este guarde sigilo das informac6es transmitidas, para
gue ndo haja a diminuicdo do valor da mercadoria que adquiriu. Caso contrario, ndo seria
possivel manter a sua vantagem competitiva, em frente aos demais concorrentes. Prado (1997,
p. 132) explica que as obriga¢es decorrentes da clausula de confidencialidade, quando tal
clausula trata do objeto dos contratos, consistem em tipicas obrigacdes de meio, pois

obriga-se o devedor a adotar conduta diligente, a fim de evitar disseminacgao
indesejada das informacdes; ele, contudo ndo é responsavel pelo resultado
concreto que decorra de fatores estranhos a sua vontade e que venham a
interferir na conservacao do segredo. Outra ndo poderia ser a conclusao, uma
vez que o proprio detentor do know-how (transferente) ndo dispGem de meios
que Ihe garantam a protecdo absoluta de tais informacoes.
A fase pos-contratual, todavia, a confidencialidade possui algumas peculiaridades.
Como jé foi explicado, o INPI possui uma série de limitagdes quanto ao carater definitivo dos
contratos de know-how, néo tendo aceitado contratos que obriguem o receptor a parar de utilizar
a tecnologia transferida. Da mesma forma, possui limitagbes quanto ao periodo em que o

receptor deverd permanecer com a obrigacao de sigilo ap6s o término contratual.



Apesar deste entendimento do INPI, alguns autores desconsideram tal limitacdo e
defendem que o dever de sigilo persiste ao término contratual. A exemplo, Nader (2008, p. 475)
considera que apds o téermino do contrato, o licenciado se mantém obrigado a guardar sigilo,
sobre os conhecimentos que lhe foram passados em funcdo do contrato. Carlos Roberto
Gongalves (2008, p. 676) também defende que “o beneficiario devera continuar a manter
segredo sobre o know-how e ndo mais utiliza-lo, restituindo todos os documentos que Ihe foram
fornecidos”.

Por sua vez, Prado (1997) defende que a obrigacdo de manter a confidencialidade apds
a extin¢do do contrato de know-how deve persistir por um tempo determinado. Neste mesmo
sentido afirma Cesar Flores (2008, p. 104), opinando que

0 segredo deve ser mantido durante o periodo contratual e mesmo apos
o fim do contrato, as clausulas de manutencédo de segredo vigoram com
relacdo a terceiros, pois esta independe do prazo contratual, desde que
respeitado o principio da razoabilidade.

O INPI, contudo, ndo aceita a “clausula de confidencialidade perpétua”, limitando a
confidencialidade ao tempo de duracdo do contrato, que ndo deve ultrapassar o periodo de 5
anos — admitindo uma Unica prorrogacdo por mais 5 anos. Nesse sentido, o INPI explica que
apos a transferéncia da tecnologia, esta ja foi incorporada pela empresa, ndo havendo razédo para
a manutencdo do sigilo apds o término de tal relacdo contratual, tampouco para a devolugdo da
tecnologia transmitida (IDS, 2005, p 451).

A limitacdo imposta pelo INPI da clausula de confidencialidade é decorrente da
restricdo a concorréncia que a mesma gera. Barbosa (1981, p. 11) ilustra que as limitacfes
temporais impostas ao know-how nao devem, em nenhuma hipétese, superar a duracdo normal
de uma patente correspondente. O autor ensina, assim, que um prazo razoavel para o controle
da concorréncia seria de cinco anos

O prazo € o estabelecido para que se crie um “personal” ou “local goodwill”,
relacbes pessoais ou habitos de clientela; mas o principio geral pode ser
ampliado, para se considerar que a vantagem comparativa do quinquénio,
dado ao supridor, é mais do que suficiente para garantir-lhe os interesses.
Nenhuma restricdo, esta claro, sera valida apds a revelacdo do segredo ao
publico, sem culpa do receptor.

Sustenta Barbosa (2011) que, como toda restri¢cdo a concorréncia, a confidencialidade
deve ser limitada no tempo, na extenséo e no objeto. A clausula de confidencialidade, segundo
Flores (2008) busca a manutengéo do interesse comercial e financeiro do objeto do contrato,

contudo, tal clausula esta limitada de forma a ndo prejudicar os interesses publicos, e ndo ferir



outros direitos. O segredo desta forma nao pode se sobrepor aos “direitos do consumidor, do
meio ambiente, da saude publica, da seguranca internacional, e ndo somente enfatizando-se a
concorréncia desleal.” (FLORES, 2008, p. 239)

Percebe-se, assim, que a clausula de confidencialidade nos contratos de know-how
deve ser analisada de forma diferente: a) quando busca proteger informacdes referente as partes
e, b) quando busca proteger os conhecimentos transmitidos. Quando a confidencialidade trata
das informacGes das empresas, entende-se que este segredo deve ser mantido mesmo apoés a
extincdo do contrato, uma vez que se trata de direitos pessoais. Ja, quando trata do objeto do
contrato, ou seja, do know-how, esta ndo pode prejudicar interesses publicos, e ndo pode, no

Brasil, ser imposta ap0s a extingdo do contrato.
4.  Conclusao

Do trabalho desenvolvido, destacam-se algumas consideracfes. Partindo do
entendimento de que os contratos de know-how sdo uma espécie contratual atipica, uma vez
que ndo encontra previsdo nas normas do Codigo Civil brasileiro, conclui-se que para a sua
formacéo deverdo ser observadas as normas gerais previstas na codificacéo citada.

A analise da natureza juridica dos contratos de know-how sugere que este € um tema
amplamente divergido entre os doutrinadores consultados. Entretanto, o posicionamento do
INPI é de que os contratos de know-how, em razdo de ndo haver a protecdo das normas de
propriedade intelectual, ndo configura um bem de propriedade do detentor. Isto, por sua vez,
fard com que o contrato assuma as caracteristicas de mera cessdo, podendo ser gravada pela
clausula de confidencialidade.

Os contratos de Know-how possuem como objeto, conhecimentos que devem ser
aplicados a técnica. Os contratos de know-how sdo espécies de contratos de transferéncia de
tecnologia que tratam da transferéncia de um bem imaterial, uma vez que incorporeo, sendo
existente apenas em face da atividade intelectual e inventiva do homem. Por consistir em um
bem imaterial, necessita de protecdo especial, uma vez que para a sua invencdo demandam
grandes investimentos, tanto econdmico quanto temporal, e, ap6s o conhecimento publico,
tornam-se de facil reproducdo privando o criador de sua exclusividade. O instituto juridico que
se presta a tal protecdo é o da propriedade industrial.

Em contrapartida encontram-se as tecnologias nédo registradas, denominadas know-
how, que recebem tratamento diferenciado. Quando o know-how for objeto de contrato de
transferéncia de tecnologia, serd denominado contrato de know-how e necessitara, a titulo de

protecdo inventiva, o sigilo garantido pela clausula de confidencialidade. Esta préatica procurara



garantir a conservacdo do valor patrimonial, e da novidade envolvida no know-how. Assim se
entende o know-how como uma técnica aplicada a forma de producdo, aquele que a detiver
usufruird exclusivamente de suas vantagens, exclusividades estas que diminuem a medida que
a técnica for sendo difundida. Deste modo pode-se concluir que o valor do know-how é
inversamente proporcional ao nimero de pessoas que tem acesso a0 mesmo.

A nogéo de segredo que se aplica ao know-how ndo necessariamente alia-se ao seu
conceito, porquanto se constatou haver divergéncia quanto a essencialidade da nocdo de
segredo como elemento formador conceitual. Entretanto, ainda que existam divergéncias
quanto ao segredo pertencer ou ndo ao conceito de know-how, entende-se que a
confidencialidade deve sempre estar envolvida nos contratos de transferéncia de tecnologia dos
quais for objeto.

A aplicacdo da clausula de confidencialidade, contudo supera a intencéo de protecao
do objeto do contrato de know-how, prestando-se ainda a preservacdo de outros dados
relacionados ao negocio juridico entabulado. Esta clausula baseada nos principios da confianca
e da boa-fé objetiva servira, assim como forma de garantir o sigilo, por exemplo, das condicdes
financeiras e de mercado de uma ou ambas as partes, aplicando-se indistintamente a qualquer
espécie contratual.

A clausula de confidencialidade nos contratos de know-how deve ser analisada de
forma distinta, de acordo ao tipo de informacdo que se objetive proteger. Ou seja, quando a
clausula de confidencialidade for utilizada para proteger informacdes referentes as partes,
devera ser interpretada e analisada de forma diversa daquela que se dispensa a clausula de
confidencialidade que visa a protecdo de informacoes relativas ao objeto do negdcio juridico.

Assim sendo, quando a clausula de confidencialidade se destinar a protecdo das
informacdes relativas a atividade empresarial das partes, entende-se que este segredo deve ser
mantido mesmo ap6s a extingdo do contrato. Ao contrario, quando a clausula de
confidencialidade tiver por escopo a protecdo do objeto contratual, ndo podera prejudicar
interesses publicos, limitando-se temporalmente, no Brasil, ao termo contratual.

Observa-se, por fim que se ndo fosse a previsdo de insercdo da clausula de
confidencialidade no contrato de transferéncia de tecnologia, do tipo contrato de know-how, até
mesmo a negociacgao e ou tratativas acerca do negocio juridico restariam comprometidas, dada
a necessidade de sigilo inerente a esta espécie contratual. Eis a relevancia da clausula de
confidencialidade nos contratos de know-how, motivo pelo qual importa o presente estudo.

Conclui-se que a clausula de confidencialidade garante a protecéo necessaria ao know-

how possibilitando a realizacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia. Ressalta-se,



todavia, que apesar de haver certa divergéncia na doutrina quanto as peculiaridades de tal
negdcio juridico, o INPI tem limitado os contratos de know-how como forma de incentivar a

concorréncia, limitando inclusive o dever de sigilo entre as partes.
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