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Resumo: Na atual conjuntura das relagdes comerciais, observa-se uma crescente preferéncia das
empresas pela transferéncia de tecnologia em detrimento do investimento de tempo e recursos
nos onerosos processos de pesquisa e desenvolvimento tecnologico. No ambito das tecnologias
patenteaveis, o ordenamento juridico brasileiro ja contempla legislagbes que resguardam
pesquisadores e/ou inventores contra pirataria e concorréncia desleal. Entretanto, no que tange
as tecnologias nao patentedveis, inexiste legislacao especifica para a protecao destas, assim como
auséncia de regulamentacao para os contratos firmados visando a transferéncia de tecnologia. A
relevancia deste estudo se destaca diante da presenca de inseguranga juridica na celebragao de
contratos destinados a transferéncia de tecnologia, acarretando impactos no panorama da
pesquisa e desenvolvimento tecnolégico no Brasil. Para abordar esta problematica, o presente
artigo iniciou sua andlise pelos principios e normas gerais aplicaveis aos contratos. Em sequéncia,
examinou como as propriedades industriais e intelectuais sdo tratadas. Por fim, a pesquisa
direcionou-se a abordagem da transferéncia de tecnologia no Brasil, comparando-a com praticas
adotadas em outros paises, especialmente no que concerne a protecdo de tecnologias nao
patenteaveis. A metodologia adotada fundamentou-se em pesquisa bibliografica de carater
exploratdrio, respaldada por doutrinas, obras literdrias, artigos cientificos, e legislacdo nacional e
estrangeira.

Palavras-chave: contratos; propriedade industrial; propriedade intelectual; transferéncia de
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Abstract: In the current scenario of commercial relations, there is a growing preference among
companies for technology transfer over investing time and resources in the costly processes of
research and technological development. In the realm of patentable technologies, the Brazilian
legal system already encompasses legislation that protects researchers and/or inventors against
piracy and unfair competition. However, concerning non-patentable technologies, there is no
specific legislation for their protection, and there is also a lack of regulation for contracts aimed
at technology transfer. The relevance of this study stands out in the face of legal uncertainty in
the execution of contracts for technology transfer, leading to impacts on the landscape of
technological research and development in Brazil. To address this issue, this article began its
analysis with the principles and general rules applicable to contracts. Subsequently, it examined
how industrial and intellectual properties are treated. Finally, the research focused on the
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approach to technology transfer in Brazil, comparing it with practices adopted in other countries,
especially regarding the protection of non-patentable technologies. The adopted methodology
was based on exploratory bibliographic research, supported by doctrines, literary works,
scientific articles, and national and foreign legislation.

Keywords: contracts; industrial property; intellectual property; technology transfer; legal
uncertainty.

1 CONSIDERACOES INICIAIS

Diante dos avangos continuos na pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico, as
empresas buscam incessantemente o aprimoramento técnico, visando oferecer aos seus
clientes produtos de superior qualidade, com menor custo, impacto ambiental reduzido
e em conformidade com a legislagao vigente. Nesse contexto, a inovagdo tecnologica
torna-se imperativa para manter a competitividade no mercado, e as empresas que
negligenciam esse aspecto enfrentam o risco de estagnagao em relagdao aos seus
concorrentes.

Para evitar tal estagnacao e, inclusive, expandir sua atuacao para novos
mercados, as empresas tém duas vias para adquirir tecnologias. A primeira abordagem
envolve o desenvolvimento interno, no qual a empresa investe em estudos e pesquisas,
mobilizando consideraveis recursos, capital humano, tempo e propriedade intelectual.
No entanto, mesmo dedicando esforgos significativos, pode ocorrer que a empresa nao
alcance a tecnologia desejada devido a limitagdes de conhecimento, recursos ou falta de
profissionais qualificados.

Por outro viés, é possivel que, mesmo apds um esfor¢o consideravel, a empresa
alcance a tecnologia desejada. No entanto, devido a demora nesse processo, outras
empresas podem ter conseguido desenvolver a mesma tecnologia, resultando na perda
da exclusividade no mercado e, consequentemente, na redugao de seu valor e prestigio.
Essa situagao evidencia a importancia nao apenas de alcancar a inovacao, mas também
de fazé-lo de maneira eficiente para preservar a vantagem competitiva.

Quanto a segunda modalidade de aquisi¢ao de tecnologias, refere-se a
transferéncia de tecnologia. Atualmente, as empresas tém preferido adquirir inovagoes
técnicas por meio de contratos de transferéncia de tecnologia, devido a celeridade desse
processo em comparagao com a primeira abordagem de desenvolvimento interno
anteriormente descrita. No contexto da transferéncia de tecnologia, as empresas com
maior capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico geralmente criam
inovagOes técnicas e as disponibilizam para outras empresas que nao possuem tal
capacidade, seja por meio de licenga ou cessao.

Apesar de ser uma alternativa mais eficiente para a aquisi¢ao de tecnologias, a
inseguranca juridica se manifesta durante as negociagdes do contrato de transferéncia,
especialmente quando o objeto em questao é uma tecnologia nao patenteavel. No caso
de negociagbes envolvendo uma tecnologia protegida por patente, a legislagao de
propriedade industrial assegura que o objeto nado sera utilizado por terceiros naquele
territério durante o periodo estipulado de vinte ou quinze anos. Caso ocorra o uso nao
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autorizado, o terceiro de ma-fé pode ser responsabilizado civil e penalmente, devido a
pratica do crime de concorréncia desleal.

Todavia, quando o objeto do contrato de transferéncia refere-se a uma
tecnologia ndo patentedvel, ou seja, que nao preenche os requisitos para a concessao de
patente, especialmente no que concerne ao know-how, a protecao desse objeto torna-se
mais desafiadora. Isso ocorre devido a falta de meios efetivos na legislagao brasileira
para coibir sua utilizagao por terceiros.

Frente a esse dilema e a inseguranga juridica manifesta durante a fase de
negociagoes dos contratos de transferéncia envolvendo tecnologias nao patenteaveis, o
presente artigo, por meio de abordagem dedutiva e embasado em doutrinas, livros e
artigos cientificos, propoe-se a buscar solugdes adequadas para o problema apresentado.
O objetivo é alcancar a seguranca juridica nas situacdes especificas relacionadas a
transferéncia de tecnologia nao patenteavel.

2 DOS CONTRATOS

Antes de adentrar ao estudo especifico dos contratos de transferéncia de
tecnologia nao patentedvel, torna-se imperativo abordar aspectos fundamentais que
permeiam todos os contratos. Esses aspectos englobam os requisitos subjetivos, objetivos
e formais, bem como os principios fundamentais do direito contratual. Os contratos
podem ser definidos como negdcios juridicos bilaterais ou plurilaterais estabelecidos por
meio de um acordo de vontades entre duas ou mais partes, visando estabelecer
condigOes e obrigagOes, podendo ser onerosos ou gratuitos, desde que estejam em
conformidade com as normas do ordenamento juridico.

Ao considerar os contratos como negoécios juridicos, o Cédigo Civil Brasileiro
estabelece requisitos minimos para que sejam validamente constituidos. Tais requisitos,
sejam objetivos ou subjetivos, sdo delineados no artigo 104 do Livro Civilista. O
legislador exige que esses instrumentos juridicos sejam formalizados por agentes
capazes, tratem de objeto licito, possivel, determinado ou determinavel, e que a forma
de pactuagao seja aquela prescrita ou nao defesa em lei.

Assim, é evidente que os requisitos subjetivos dos contratos incluem a presenca
de duas ou mais pessoas, uma vez que, como anteriormente elucidado, esses negdcios
juridicos pressupdem o acordo de vontades entre dois ou mais agentes. Além disso, é
essencial que tais agentes possuam capacidade para praticar atos da vida civil, estando
excluidos da categoria de absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, sob pena
de nulidade ou anulabilidade do contrato.

A aptidao especifica para contratar também se configura como requisito
subjetivo, demandando que os contratos estejam em conformidade com eventuais
limitagOes impostas pela legislacdo ao celebrar determinada modalidade contratual. Por
fim, o consentimento das partes é crucial, devendo ser livre de vicios delimitados pelo
Codigo Civil, tais como erro, dolo, coagao, lesdo, estado de perigo, simulacdo e fraude
(GONCALVES, 2019).

No tocante aos requisitos objetivos dos contratos, o legislador civilista
estabeleceu que o objeto da relagao contratual deve atender a determinadas condigdes.
Em primeiro lugar, o objeto deve ser licito, nao contrariando a lei, a moral, os bons
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costumes e a ordem publica. Adicionalmente, o objeto deve ser possivel, ou seja, o
contrato deve versar sobre algo que permita a execu¢ao do negdcio juridico. Por fim, o
objeto deve ser determinado ou determindvel, de modo que seja vidvel delimitar e
caracterizar claramente o seu alcance (GONCALVES, 2019).

Por fim, no que diz respeito aos requisitos formais dos contratos, as partes
envolvidas devem atentar para a existéncia de formalidades exigidas pela legislacao
para conferir validade ao negocio juridico. Como exemplo ilustrativo, o artigo 108 do
Codigo Civil estabelece que o contrato de compra e venda de bens imdveis com valor
superior a trinta vezes o salario-minimo vigente no pais, na auséncia de disposicao legal
em contrdrio, deve ser formalizado por meio de escritura publica. Portanto, é possivel
concluir que na auséncia de exigéncias legais quanto ao formalismo contratual, a regra é
que o contrato seja celebrado de forma livre (GONCALVES, 2019).

Dentre os principios fundamentais que regem as relagdes contratuais, merecem
destaque o principio da autonomia da vontade e o principio da boa-fé objetiva, os quais
exercem significativa influéncia sobre os contratos de transferéncia de tecnologia nao
patenteavel. Inicialmente, abordando o principio da autonomia da vontade, este
assegura as partes contratantes a liberdade de estabelecer as condicdes, obrigacdes e
objeto do contrato, respeitando os requisitos de validade previamente estudados e
evitando a violagdo das normas do ordenamento juridico. Além disso, o principio
permite que as partes determinem a forma pela qual o contrato sera celebrado quando
nao ha exigéncia formal estabelecida em lei.

Dado que o contrato de transferéncia de tecnologia nao patenteavel é atipico, o
principio da autonomia da vontade exerce uma influéncia significativa sobre essa
modalidade contratual. Nao ha previsao expressa no Cddigo Civil ou em outras
normativas do ordenamento juridico brasileiro que tratem especificamente das
clausulas, objeto, condig¢des, obrigacdes e forma de celebragao desse contrato. Portanto,
compete as partes, no exercicio da liberdade contratual, estabelecer o conteudo do
contrato, conferindo uma flexibilidade consideravel a essa modalidade contratual.

Quanto ao principio da boa-fé objetiva, este pressupde que as partes
contratantes ajam de maneira integra e proba em todas as fases do contrato, desde as
tratativas até a extingao, respeitando a outra parte e agindo sempre com a ética devida,
conforme esperado pela ordem social.

A resposta a estas tltimas indagagdes, portanto, encontra-
se na defini¢do da boa-fé objetiva, que, conforme ja vimos,
consiste em um principio vinculado a uma imprescindivel
regra de comportamento, umbilicalmente ligada a
eticidade que se espera seja observada em nossa ordem
social (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021, p. 98).

Assim como o principio da autonomia da vontade, o da boa-fé objetiva exerce
uma influéncia significativa sobre os contratos de transferéncia de tecnologia nado
patentedvel. Isso se deve ao fato de que, como serd discutido posteriormente, o
ordenamento juridico brasileiro carece de instrumentos especificos para proteger essa
modalidade contratual contra a¢des prejudiciais a relagao juridica, especialmente na fase
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negocial. H4 a possibilidade de extravio de informacodes sigilosas relacionadas ao objeto
do contrato, o que torna essencial que os contratantes se amparem no principio da boa-
fé objetiva.

Nesse contexto, o principio da boa-fé objetiva desempenha um papel
fundamental ao garantir que as partes atuem de maneira honesta, diligente e com
confianga mutua, evitando a divulgacao inadequada de informagdes sigilosas. Em face
da auséncia de dispositivos legais especificos para a protecdo desses contratos, a
observancia da boa-fé objetiva torna-se uma salvaguarda crucial para preservar a
integridade e a eficacia das relagdes contratuais de transferéncia de tecnologia nao
patenteavel.

Conforme mencionado, o contrato de transferéncia de tecnologia,
especialmente no que diz respeito ao know-how, ¢ uma modalidade de contrato atipico.
Isso significa que ndo ha uma previsao legal especifica sobre como esses contratos devem
ser estruturados, quais clausulas devem ser incluidas ou excluidas, qual sera o objeto do
contrato e qual serd a forma de contraprestacao. O Cddigo Civil, em seu artigo 425,
autoriza as partes a pactuarem contratos atipicos, desde que observadas as normas
gerais estabelecidas no Livro Civilista.

A seu turno, portanto, contrato atipico € aquele nao
disciplinado pelo ordenamento juridico, embora licito,
pelo fato de restar sujeito as normas gerais do contrato e
nao contrariar a lei, nem os bons costumes, nem o0s
principios gerais do direito (HIRONAKA, 2000, p. 138
apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2021).

Certamente, a transferéncia de tecnologia nao patenteavel pode ser realizada
por meio de um contrato de know-how. Nesse tipo de contrato, as partes tém a liberdade
de estabelecer as condi¢Oes essenciais, delineando o objeto do contrato, a
contraprestagao acordada e as medidas a serem adotadas para preservar o sigilo das
informagdes a serem compartilhadas.

O contrato de know-how ¢ uma ferramenta flexivel que permite as partes
adaptarem as clausulas de acordo com as necessidades especificas da situacao. Dessa
forma, as partes podem definir com precisao as obrigagdes e direitos envolvidos, assim
como as consequéncias em caso de violagao do sigilo. A observancia rigorosa da boa-fé
objetiva e o estabelecimento claro e detalhado das condi¢des contratuais sao
fundamentais para assegurar que a transferéncia de tecnologia ocorra de maneira
eficiente e protegida legalmente.

O que se pode extrair de comum das ideias que se tem
desses contratos é que os mesmos consistem no dominio
de técnicas e experiéncias ndo patenteaveis, inerentes a
atividade produtiva, que estdo fora do dominio publico e
que garantem uma vantagem competitiva aquele que os
exploram, havendo entendimento no sentido de que o
contrato de know-how estd ligado a ideia de segredo
industrial, representando uma forma de reproducdo do
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aviamento empresarial (VICENTINO; GARBELOTTI,
2021, p. 169).

Para que o contrato de transferéncia de tecnologia produza efeitos em relacao a
terceiros, impedindo o uso indevido do objeto da relacao contratual, a Lei de
Propriedade Industrial estipula que o instrumento juridico seja registrado junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Atualmente, esta € a tinica forma de
protecao direta as tecnologias nao patentedveis encontrada no ordenamento juridico
brasileiro, o que, em comparagdo com as patentes, confere uma protegao
consideravelmente menos efetiva. Dessa forma, resta aos contratantes basearem-se nos
principios e normas gerais do direito contratual, como o principio da autonomia da
vontade e o principio da boa-fé objetiva, para resguardar seus interesses.

3 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ao explorar o conceito de propriedade industrial, é essencial, em uma
abordagem inicial, realizar um estudo sobre a propriedade em seu sentido amplo. O
instituto da propriedade sempre desempenhou um papel crucial na histéria da
humanidade. Desde os primeiros estagios da sociedade, ja era possivel identificar esse
instituto e a necessidade de estabelecer meios para protege-lo.

Dentre os povos da idade antiga, constata-se que os
babilonios regulamentaram a propriedade, no Codigo de
Hamurabi, datado de 2300 a.C., aproximadamente, e que
trata de compra e venda de bens, méveis e imdveis. Assim,
no §6° determinava protecao severa do bem patrimonial,
ao estabelecer: “Se um cidaddo recebeu um bem (de
propriedade) de um deus ou do palacio: esse cidadao sera
morto; e, aquele que recebeu de sua mao o objeto roubado,
sera morto” (TAVARES, 2020, p. 576).

Como pode ser observado, desde os primdrdios, normas protetivas a
propriedade ja eram positivadas. Entretanto, nesse periodo inicial, as san¢des para
aqueles que violavam a propriedade de terceiros eram extremamente severas, punindo
o individuo com sua prépria vida e nao com seus bens, como é feito nos dias de hoje.

A propriedade sempre esteve intrinsicamente ligada ao conceito de bens. Na
antiguidade e na Idade Média, por exemplo, os bens estavam principalmente
relacionados as terras e a outras coisas modveis suscetiveis de comercializagao
(TAVARES, 2020, p. 575). Atualmente, a conceituacao de bens € mais abrangente, nao se
limitando apenas a coisas corporeas, mas também incluindo coisas incorpdreas.

Nesse contexto, observa-se que os bens compreendem tudo que integra a
propriedade de alguém e esta sujeito a ser objeto de uma relagao contratual, seja ela de
compra, venda, doagao ou empréstimo. De acordo com o ensinamento do professor
Clovis Bevilaqua, os bens sao considerados valores e servem como objeto de uma relagao
juridica (BEVILAQUA apud GONCALVES, 2019, p. 296). Dessa forma, qualquer bem,
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desde que licito, possivel, determinado ou determinavel, pode ser economicamente
utilizado por meio de contratos.

No Brasil, conforme o artigo 5%, XXII da Constitui¢ao Federal, a propriedade é
um direito constitucionalmente garantido ao cidaddo. Seguindo a mesma linha de
raciocinio quanto a amplitude do conceito de bens, e considerando a intrinseca
vinculagao entre propriedade e bens, a propriedade deve ser definida de maneira mais
ampla possivel, conforme preconiza a Constituicao.

O conceito constitucional de propriedade é mais lato do
que aquele de que se serve o direito privado. E que do
ponto de vista da Lei Maior tornou-se necessario estender
a mesma protecao, que, no inicio, s6 se conferia a relacdo
do homem com as coisas, a titularidade da exploracao de
inventos e criagdes artisticas de obras literarias e até
mesmo a direitos em geral que hoje nao o sdo a medida
que haja uma devida indenizagdo de sua expressao
econdémica (MENDES, 2021, p. 336).

Por se tratar de um conceito abrangente, ndo se restringindo apenas a bens
materiais, a Constituicao garante a protecao das mais variadas formas de propriedade,
seja ela privada, publica, intelectual ou industrial. Ao assegurar a propriedade como um
direito fundamental de todo ser humano, o Constituinte exige que o legislador estabeleca
na sociedade mecanismos necessarios e suficientes para a protecdo das mais diversas
formas de propriedade.

Ademais, observa-se também, no Texto Constitucional, que a propriedade
industrial necessita de meios para ser protegida. O artigo 5%, XXIX da Constituicao da
Repuiblica Federativa do Brasil reforca a ideia de que o legislador infraconstitucional
deve conferir aos autores de inventos industriais, marcas, nomes de empresa e outros
signos distintivos a protecdo necessaria e o privilégio de uso exclusivo por um
determinado periodo, dentro do territério nacional, para essa forma especifica de
propriedade. Nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira
Mendes, “tem-se aqui, pois, garantia institucional quanto ao direito de propriedade
industrial, que obriga o Poder Publico a instituir o sistema de protecao e a preserva-lo,
tendo por tempo determinado, aos autores de inventos industriais” (MENDES, 2021, p.
341).

Essa protecao a propriedade industrial tem como objetivo, conforme preconiza
a propria Constitui¢do, promover o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais.
Conforme estabelecido pelo artigo 218 da Constituicao Federal, o Estado possui a
obrigacdo de incentivar e criar um ambiente propicio para o desenvolvimento da
pesquisa, da capacitagdo cientifica, tecnoldgica e inovac¢do, assim como do
desenvolvimento cientifico.

Ressalte-se, a intengdo de se proteger uma invengdo
técnica, ou criacdo do espirito, esta relacionada a
necessidade de todo inventor ou criador ter assegurado
um proveito econdmico decorrente da exploragao
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comercial de sua invengao ou criagdo, uma vez que
sempre ha interesse da sociedade no desenvolvimento
tecnolégico, socioecondmico e cultural. Se essa protegao
nao existisse, certamente geraria um desestimulo a novas
invencoes e criagoes (TEIXEIRA, 2021, p. 432).

Como dito anteriormente, o conceito de bens estd intrinsecamente ligado a
propriedade, e isso se aplica também a propriedade industrial. Os bens industriais
podem ser compreendidos como tudo que integra o patrimdnio de uma empresa,
conferindo-lhe uma vantagem competitiva em relagao aos concorrentes no mercado em
que atua. Essa empresa pode utilizar esse bem de forma exclusiva por um determinado
periodo e em um territério especifico, mediante uma patente ou registro expedidos pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPL.

Diante disso, percebe-se que o conceito de bens no contexto da propriedade
industrial também é amplo. No entanto, para obter o direito de uso exclusivo desse bem,
€ necessario que ele se enquadre nas categorias estabelecidas pela Lei n. 9.279/1996,
conhecida como Lei de Propriedade Industrial. Conforme essa legislacao, ao autor da
invenc¢ao, do modelo de utilidade, do desenho industrial e da marca, é assegurada a
propriedade por um periodo determinado, garantindo ao titular o direito a indenizagao
por danos materiais decorrentes da utilizagao irregular de sua propriedade por terceiros.
Além disso, o terceiro estd sujeito a agdes na esfera criminal devido a pratica de crime de
concorréncia desleal.

A mencionada legislacao, em seu artigo 8°, estabelece que somente serdo
patentedveis as invencdes que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva
e aplicagao industrial. Além disso, a Lei de Propriedade Industrial enumera coisas que
ndo sao consideradas invengdes ou modelos de utilidade e coisas que ndao podem ser
patenteadas. Assim, ndo é possivel obter a patente de bens que violem a moral, os bons
costumes, a seguranga, a ordem e a saude publica. Também sdo excluidas da
possibilidade de patenteamento substancias quimicas e o todo ou parte de seres vivos,
exceto microrganismos transgénicos que atendam aos requisitos para obtencao de
patente.

Conforme a Lei de Propriedade Industrial, o titular da propriedade industrial
que obtém a patente tem o direito exclusivo de utilizagao pelo prazo de 20 anos no caso
de invengdes e 15 anos para modelos de utilidade, sem possibilidade de prorrogagao.
Entretanto, é importante observar que se o proprietdrio de um bem que atenda aos
requisitos de patenteabilidade desejar obter o uso exclusivo por meio de uma patente,
ele deverd divulgar publicamente todas as informagdes relacionadas ao bem a ser
patenteado.

Assim sendo, é responsabilidade do proprietario do bem industrial, antes de
solicitar o registro da patente, conduzir uma andlise econdmica e de mercado para
determinar se é vantajoso tornar publicas todas as informagdes relacionadas aquela
propriedade que, até o momento anterior ao registro, eram de sua exclusividade, nao
podendo proibir que terceiros as utilizem. Ao optar por requerer a patente, o titular deve
divulgar de maneira detalhada as informagoes referentes ao bem industrial em questao.
Ap0s o periodo estipulado pela legislagcao, dependendo da categoria a qual pertence, o
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titular ndo tera mais o direito de utiliza-lo de forma exclusiva. Isso possibilitara que
terceiros explorem economicamente o bem sem incorrer no crime de concorréncia
desleal.

4 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO SEGREDO INDUSTRIAL

Com efeito, no contexto do Direito Civil brasileiro, observa-se a inclusdo de uma
ampla variedade de coisas no mesmo conceito de bens, abrangendo tanto os materiais
quanto os imateriais. Partindo da premissa de que os bens, especialmente os corporeos,
sdo passiveis de exploragdao econdmica e transferéncias, sejam onerosas ou gratuitas, esse
raciocinio estende-se aos bens incorpéreos. Como destaca Carlos Roberto Gongalves,
“ha, com efeito, bens imateriais que também sdo suscetiveis de apropriacao e de
utilizagcao econdmica como os direitos autorais, de invencao etc” (GONCALVES, 2019,
p. 296). Nesse sentido, tudo o que faz parte da propriedade de alguém e serve como
objeto de uma relagao juridica é considerado um bem, mesmo que nao seja tangivel,
como € o caso da propriedade intelectual.

No ano de 1967, com o objetivo de harmonizar internacionalmente o tema da
propriedade industrial, a Convenc¢ao de Estocolmo foi realizada, sendo integrada ao
ordenamento juridico brasileiro em 1975 por meio do Decreto n® 75.541, durante o
governo militar. Essa convencgao foi marcada pela criagao da Organizagao Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI), uma entidade destinada a estabelecer o conceito de
propriedade intelectual, implementar medidas para sua protecdo, reduzir atos de
concorréncia desleal e promover a criagao. Além disso, a OMPI busca facilitar a
transferéncia de tecnologia relacionada a propriedade industrial para os paises em
desenvolvimento, acelerando o desenvolvimento economico, social e cultural (INPI,
2009 apud THAINES, 2013, p. 28).

Dentre os mecanismos utilizados pela OMPI para a prote¢ao da propriedade
intelectual, destaca-se o Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights), que estabelece normas gerais com o objetivo de padronizar as regulamentagoes
sobre propriedade intelectual nos paises membros da Organizacaio Mundial de
Propriedade Intelectual. Segundo Tarcisio Teixeira,

O Acordo TRIPS tem por objeto disciplinar, entre seus
signatarios, a existéncia, a abrangéncia e a aplicagao de
normas de protegao de direitos de propriedade intelectual,
bem como prevenir o abuso pelos titulares destes direitos
(TEIXEIRA, 2021, p. 437).

No ambito constitucional, o Texto Maior também atribuiu ao conceito de
propriedade um sentido bastante amplo. Ao incluir a propriedade no rol dos direitos
fundamentais, a Constituicdo impde ao legislador infraconstitucional a criagao de
mecanismos na sociedade para a protecao da propriedade, independentemente da
modalidade que ela assuma. No campo dos bens materiais, é possivel observar no
ordenamento juridico brasileiro diversos dispositivos que visam a protecao dos bens,
tanto na esfera civel quanto na esfera penal. Ja no ambito da propriedade intelectual,
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cabe as legislagOes especiais tutelarem os conceitos de propriedade intelectual e os meios
para protegé-la, como a Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) e a Lei n.
9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais).

A propriedade intelectual pode ser definida como tudo aquilo que se origina de
uma ideia, podendo ser materializado por meio de objetos ou coisas concretas e
palpaveis, bem como através de sons, imagens, desenhos, reproducao de voz e sistemas
computacionais. Nos ensinamentos de Tarcisio Teixeira,

A propriedade intelectual é o conjunto de normas de
protecdo sobre bens incorpo6reos ou imateriais (o que nao
tem existéncia fisica) decorrente da criatividade,
inteligéncia ou sensibilidade de seu criador — autor ou
inventor. Sdo as regras que tutelam as criagdes (direito
autoral) e as invencgoes (propriedade industrial). Frise-se
que o bem incorporeo objeto da protegao juridica pode ser
materializado em suporte fisico, como no caso de uma
obra literaria (TEIXEIRA, 2021, p. 431).

Desta forma, nota-se que o conceito de propriedade intelectual é amplo,
abrangendo bens materiais e imateriais e dividindo-se em duas grandes vertentes:
propriedade industrial e direito autoral.

No contexto dos segredos industriais e de coisas nao passiveis de serem
patenteadas, a situagao é diferente. Nesse caso, o detentor do segredo industrial tem o
uso exclusivo enquanto o segredo nao se torna publico ou acessivel. O know-how, por
exemplo, que pode ser traduzido como o “saber como” ou “saber fazer”, abrange os
conhecimentos de uma empresa sobre uma férmula ou processo produtivo secretos. Ele
garante ao titular uma posicao de destaque em relacao a outras empresas que nao
possuem esse conhecimento. No entanto, neste caso, o know-how nao esta protegido por
uma patente, e o titular ndo pode restringir terceiros de utilizarem aquele determinado
conhecimento técnico, especialmente se esse conhecimento foi desenvolvido por
pesquisas proprias por parte do terceiro. Nas palavras de Denis Borges Barbosa,

Enquanto a patente define-se como uma exclusividade de
direito, o know how resume uma situacao de fato: a posicao
de uma empresa que tem conhecimentos técnicos de outra
natureza, que lhe dao vantagem na concorréncia, seja para
entrar no mercado seja para disputd-lo em condigoes
favoraveis (BARBOSA, 2018, p. 349).

O know-how, portanto, guarda semelhangas com o segredo industrial, e nao é
vantajoso para o seu detentor buscar prote¢ao por meio de uma patente. Isso se deve ao
fato de que, ao solicitar uma patente, o titular é obrigado a divulgar de forma detalhada
todas as informacgdes relacionadas a esse bem, incluindo detalhes sobre o seu processo
de producao. Por ndo estar protegido por uma patente ou outras formas estabelecidas
pelas leis de propriedade industrial ou de direitos autorais, a salvaguarda do know-how
ou de outros segredos industriais deve ser realizada por meio de mecanismos presentes
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no ordenamento juridico brasileiro, como, por exemplo, no Direito Civil, no Direito
Penal ou até mesmo no Direito Trabalhista. Conforme mencionado por Tarcisio Teixeira,

A maior dificuldade para as empresas que assim preferem
agir, é conseguir manter o segredo empresarial, pois nao
gozam dos direitos e instrumentos legais destinados as
patentes previstos na Lei n. 9.279/96. Desprotegidas pela
lei, correm o risco de outro empresario também explorar a
mesma invencao, e caso este efetue o pedido de depodsito
da patente, serd o seu titular, com direito ao uso exclusivo
durante o prazo da lei, pois, a principio, vale quem
primeiro requereu o respectivo deposito (TEIXEIRA, 2021,
p. 443).

Conquanto a protecao dos segredos industriais e do know-how seja ainda
incipiente no ordenamento juridico brasileiro, percebe-se uma fragilidade decorrente da
auséncia de instrumentos especificos para resguardar essas modalidades de
propriedade. Diferentemente das tecnologias protegidas por patentes, que contam com
mecanismos proprios, os segredos industriais e o know-how dependem de outras
normativas para serem resguardados contra atos de concorréncia desleal.

Essa dependéncia de regulamentagdes mais amplas gera uma inseguranga
juridica durante as negocia¢des para transferéncia desses ativos, uma vez que nao ha
dispositivos especificos que oferecam uma protecao clara e efetiva. O ordenamento
juridico ainda carece de uma abordagem mais robusta e especializada para lidar com
essas questOes, 0 que ressalta a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento nas
areas especificas relacionadas a protecao de segredos industriais e know-how.

5 DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A opgao por adquirir tecnologia por meio da transferéncia é compreensivel,
considerando o complexo e dispendioso processo de desenvolvimento tecnoldgico. O
investimento significativo em recursos financeiros, capital humano, pesquisa, matérias-
primas e treinamento técnico, aliado ao risco inerente ao insucesso nas pesquisas e no
desenvolvimento, torna a transferéncia de tecnologia uma alternativa atrativa para as
empresas.

O papel do Estado na promocao da pesquisa, desenvolvimento tecnologico e
inovagao € claramente estabelecido pela Constituicao da Republica Federativa do Brasil
e reforcado por legislacdes especificas, como a Lei n. 10.973/2004. O artigo 218 da
Constituicdo destaca a responsabilidade do Estado em incentivar a pesquisa e o
desenvolvimento tecnoldgico, reconhecendo a importancia desses aspectos para o
progresso cientifico e tecnologico do pais.

A Lei n. 10.973/2004, por sua vez, define inovacdo como a introdugao de
novidade ou aperfeigoamento no ambiente produtivo e social, destacando a necessidade
de agregar novas funcionalidades ou caracteristicas a produtos, servigos ou processos ja
existentes. Além disso, a legislagao prevé incentivos a inovagao e a pesquisa cientifica e
tecnoldgica no Brasil.
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Ao criar um ambiente propicio para a inovagao, seja através de incentivos
fiscais, criagdo de institui¢des especializadas ou polos tecnologicos, o Estado busca
impulsionar o desenvolvimento tecnoldgico, contribuindo para a competitividade e o
avango econdomico do pais. Essas iniciativas visam fortalecer a capacidade inovadora das
empresas, promover a geragao de conhecimento e estimular a criacao de solugdes que
beneficiem a sociedade como um todo.

Empresas que se abstém de investir em tecnologias veem-se incapacitadas de
apresentar no mercado produtos ou servigos aprimorados, que satisfagam tanto as
expectativas dos consumidores quanto os requisitos normativos vigentes no territorio
de sua atuagao. Como resultado, tais organizagdes tendem a perder visibilidade no
mercado para seus concorrentes, os quais buscam a inovagao seja por meio de pesquisas
internas, seja por meio da aquisi¢cao de conhecimento tecnoldgico de terceiros.

Conforme mencionado anteriormente, empresas que deixam de introduzir no
mercado novos produtos, servigos ou melhorias nos existentes por meio do
desenvolvimento tecnoldgico encontram-se estagnadas no mercado em que operam.
Além disso, enfrentam dificuldades em adentrar em novos mercados, uma vez que seus
produtos tornam-se obsoletos em relacao aos oferecidos por seus concorrentes. Isso
resulta na diminuicao da rentabilidade da empresa, podendo, em alguns casos, levar a
restrigoes legais, especialmente se o legislador interpretar que a tecnologia ultrapassada
tem impactos significativos no meio ambiente ou na satde publica.

O aporte de recursos em pesquisa e desenvolvimento tecnologico proporciona
beneficios abrangentes para a sociedade. Essa pratica resulta no aprimoramento da
qualidade dos produtos disponibilizados no mercado, atenuando o impacto ambiental
associado a produgdo, uma vez que os processos de desenvolvimento sdao otimizados.
Além disso, promove uma reducdo substancial nos custos de produgao, refletindo
diretamente no prego final dos produtos.

Conforme ja dissemos, a exploragdo da tecnologia mais
avancada proporciona a seu titular uma condigdo
favoravel frente aos competidores. A contrdrio sensu, a
estagnacao tecnoldgica possibilita que os concorrentes se
antecipem ao patamar tecnolégico alcancado pelo
detentor, ou mesmo superem, acarretando-lhe perdas de
posicao no mercado e redugao da lucratividade (PRADO,
1997, p. 18).

As empresas nao necessariamente precisam adquirir novas tecnologias
diretamente por meio de pesquisas e desenvolvimento tecnologico. Em muitos casos,
especialmente para empresas de pequeno e médio porte ou aquelas ingressando em
novos mercados, pode faltar a capacidade econdmica para investir em ambientes
proprios para o desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, uma alternativa viavel
para que as empresas obtenham tecnologias sem a necessidade de grandes
investimentos € a transferéncia de tecnologia. Isso implica na aquisi¢do por meio de
compra ou empréstimo, estabelecidos por contratos com terceiros que detém as
tecnologias mais recentes desenvolvidas por eles proprios.
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Ao optar pela aquisigao da inovagao por meio da transferéncia de tecnologia, a
empresa se ajustara as demandas do mercado e as legislagdes, obtendo destaque na sua
area de atuacgao. Isso ocorrera ao comercializar produtos ou servigos de maior qualidade
técnica, sem a necessidade de assumir custos elevados relacionados a matérias-primas,
capital intelectual e capacitacao técnica de seus colaboradores.

Os contratos de transferéncia de tecnologia sdo contratos
bilaterais, onde o titular da tecnologia (que para os efeitos
desse estudo sdao as ICTs) a disponibiliza de forma
definitiva ou provisdria para um terceiro interessado, que,
apos realizar as adaptacdes e aperfeicoamentos
necessarios, usara e explorara a tecnologia
comercialmente, aumentando sua eficiéncia e
competitividade, através de novos processos ou através da
disponibilizacdo de novos produtos e servicos no
mercado, pagando em contraprestacdo um prego (em caso
de cessao definitiva da tecnologia) ou royalties pela
exploragio da tecnologia no prazo estipulado
(VICENTINO; GARBELOTTI, 2021, p. 163).

Portanto, ao adquirir tecnologias cujo processo de desenvolvimento ¢ mantido
em sigilo ou é de dificil acesso, as empresas que as obtém por meio de contratos de
transferéncia de tecnologia também alcancarao maior destaque no mercado devido a
exclusividade sobre aquela inovagao tecnoldgica.

No ambito da Constituigao Federal, o artigo 219, paragrafo tnico, inserido pela
Emenda Constitucional n® 85/2015, atribui ao Estado a obriga¢ao de incentivar a
inovagao por meio de estimulos a empresas e entidades publicas e privadas, criando
parques e polos tecnologicos, além de fomentar a transferéncia de tecnologia. Assim,
cabe ao Estado criar um ambiente propicio e legalmente seguro para a realizacao de
transferéncias de tecnologia, visto que esta se configura como uma alternativa para que
as empresas se adaptem ao mercado e para promover a livre concorréncia.

Embora ndo seja obrigatoria a realizacdo de contratos para efetuar
transferéncias de tecnologia, a forma mais comum e segura para tal é por meio dessas
relagdes juridicas. Nessa perspectiva, a Lei de Propriedade Industrial estabelece que os
contratos de transferéncia de tecnologia, para que produzam efeitos em relagao a
terceiros, devem ser registrados perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPL Além disso, o artigo 2¢ 1II, “a” da Instru¢ao Normativa n® 70 do INPI, que trata
dos procedimentos administrativos para os registros de contratos junto a Autarquia,
enfatiza que devem ser registrados os contratos de fornecimento de tecnologia know-how.
Essas tecnologias, muitas vezes, ndo estao protegidas por patentes devido a nao se
enquadrarem nos requisitos para a concessao de patentes e, além disso, tratam-se de
segredos industriais. Frequentemente, o detentor nao tem interesse em solicitar a
patente, uma vez que nao lhe convém divulgar as informacdes relativas aquela
tecnologia para o publico.

Atualmente, o ordenamento juridico brasileiro abrange apenas essa forma de
protecao no que diz respeito as transferéncias de tecnologias nao patenteaveis. Percebe-
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se que ¢é possivel registrar o contrato junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI somente apos ter sido devidamente pactuado entre as partes.
Importante notar que as fases pré-contratual e pos-contratual carecem de um suporte
juridico quanto a protecdo da tecnologia nao patenteavel, objeto do contrato de
transferéncia de tecnologia, em relagao ao uso indevido por terceiros, a menos que a
conduta destes se enquadre no ilicito da concorréncia desleal. Nas palavras de Denis
Borges Barbosa,

salvo a tal excecdo, o objeto protegido nao é dotado de
exclusividade, como o é uma patente, mas apenas de
oponibilidade a certos atos concorrenciais, tidos como
ilicitos. Uma patente exclui do uso de seu objeto todos os
terceiros, mesmo aqueles que, licitamente, obtiveram a
mesma informagao, inclusive criadores independentes. A
protecao desses segredos — sem excecdo — s6 veda atos
ilicitos de obtencdo do contetdo da informagao
(BARBOSA, 2018, p. 346).

Nesse contexto, conclui-se que o Estado ainda ndo estabeleceu um ambiente
propicio e juridicamente seguro para as transferéncias de tecnologias nao patenteaveis.
Dessa forma, as empresas se veem restritas ao registro do contrato ja firmado entre as
partes junto ao 6rgao competente. Isso resulta, por conseguinte, em uma inseguranca
juridica nas fases pré-contratual e pds-contratual, tornando o processo de transferéncia
arriscado e complexo.

Nao obstante as adversidades inerentes a essa modalidade de inovacao
tecnoldgica, que consiste na disseminacao da tecnologia por meio de contratos de
transferéncia, sob a perspectiva da empresa com capacidade para conduzir pesquisas e
desenvolvimento tecnoldgico de maneira direta, a transferéncia da tecnologia por ela
desenvolvida emerge como uma estratégia para a recuperagdo econOmica dos
investimentos realizados em seu desenvolvimento.

Tem-se, entdao, que a transferéncia da tecnologia com o
objetivo de maximizar a rentabilidade viabiliza que a
empresa recupere o0s custos que acarretou seu
desenvolvimento, assim como incrementa a geracdo de
fundos para financiar investimentos com pesquisa de
melhoramentos e novas tecnologias, o que preservara sua
competitividade (PRADO, 1997, p. 19).

Ressalta-se que a transferéncia pode ocorrer por meio de uma cessao, na qual
ocorre a transferéncia da titularidade total ou parcial da tecnologia desenvolvida.
Alternativamente, pode-se realizar a transferéncia por meio de licenga, na qual o
detentor da inovagao tecnoldgica concede ao receptor o direito de usufruir da tecnologia
por um periodo especifico, mediante o pagamento de uma contraprestacao estabelecida.

Ante ao exposto, constata-se que a transferéncia de tecnologia oferece
vantagens para ambas as partes envolvidas na relacdo contratual, tanto para a cedente
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quanto para a receptora. No entanto, o ordenamento juridico brasileiro ainda apresenta
caréncias em mecanismos efetivos para a protecao de tecnologias ndo abrangidas por
patentes. Nesse sentido, as empresas nao podem se limitar apenas ao registro do contrato
de transferéncia de tecnologia junto ao INPI e aos principios gerais do direito contratual
para garantir a protecao contra possiveis extravios de informacodes sigilosas relacionadas
a tais contratos.

6 DA INSEGURANCA JURIDICA NOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA NAO PATENTEAVEL

E evidente que a escolha das empresas pela aquisicao de tecnologias por meio
de contratos de transferéncia, em vez do desenvolvimento de inovagoes de forma direta,
aumenta a cada dia, motivada por razdes econdmicas relacionadas a matérias-primas,
capital intelectual e capacitagao técnica. Além disso, essa abordagem oferece vantagens
em termos de celeridade, competitividade no mercado e redugdo do risco de insucesso
nas pesquisas internas.

Diante dessa realidade, ¢ imperativo que os ambientes destinados a condugao
desses processos de transferéncia de tecnologia sejam juridicamente seguros e estaveis,
estabelecendo normas especificas que proporcionem mecanismos de protecdo a
tecnologia a ser transmitida. Além disso, é crucial que essas normas harmonizem os
contratos desde a fase negocial até a extingdo do instrumento juridico. Conforme
previamente observado, quando se trata de tecnologias respaldadas por patentes, a Lei
de Propriedade Industrial j& institui mecanismos eficazes para a protegao dessa
propriedade industrial, a qual sera objeto de um contrato de transferéncia de tecnologia,
conferindo ao seu detentor o direito de uso exclusivo por 15 anos no caso de modelos de
utilidade e 20 anos para invengoes.

Entretanto, no caso em que o objeto em questdo seja um segredo industrial ou
know-how, nao é do interesse do seu titular buscar a protegao da propriedade industrial
junto ao INPI, através de uma carta-patente ou certificado de registro. Isso se deve ao
fato de que ndo é vantajoso para ele divulgar todas as informacdes detalhadas da
tecnologia para o publico.

Nesse contexto, a protegao do segredo industrial ou know-how torna-se menos
efetiva, exigindo a inclusao de cldusulas contratuais de confidencialidade. Além disso,
presume-se que as partes agirdo de acordo com o principio da boa-fé objetiva,
comprometendo-se a ndo divulgar as informagdes sigilosas abordadas no contrato.
Adicionalmente, é necessdrio recorrer a outras normas do ordenamento juridico, como
o Codigo Penal, o Cddigo Civil e leis trabalhistas, para coibir praticas ilicitas,
consideradas como concorréncia desleal. Isso resulta na dispersao da protecao para
tecnologias nao patenteadas ou nao patentedveis dentro do ordenamento juridico
brasileiro.

A caréncia de um mecanismo que confira o uso exclusivo do segredo industrial
ou do know-how, a semelhanga das patentes, gera inseguranga juridica durante e apds a
celebracao de contratos de transferéncia de tecnologia nao patentedvel. O titular dessa
propriedade industrial, ao buscar persuadir a outra parte contratante sobre os beneficios
da tecnologia a ser transferida, necessita compartilhar algumas informagoes do segredo
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industrial ou do know-how. Esse compartilhamento € crucial para que a parte receptora
avalie a viabilidade de prosseguir com o contrato. Contudo, essa exposigao prévia pode
levar a parte receptora a desistir das negociagdes, percebendo que possui a capacidade
de desenvolver a mesma tecnologia ou uma superior com base em suas proprias
pesquisas e desenvolvimentos. Além disso, dependendo das informagoes transmitidas
nessa fase negocial, a parte receptora pode desistir ao constatar que o segredo industrial
ou know-how tratados no contrato nao atendem as expectativas da empresa.

Assim, o fato de, ainda na fase pré-contratual, vir a
suceder a abertura das informacgdes do know-how pode
resultar na indesejada e antecipada transferéncia da
referida tecnologia. Outra consequéncia desse evento
precoce a transferéncia da tecnologia na fase das tratativas
¢ a possibilidade da redugao automatica do valor de troca
desse bem, seja em relagdo ao receptor, seja frente a
terceiros, ja que tal valor esta intimamente associado com
a limitada quantidade de pessoas que detém tal
conhecimento (PRADO, 1997, p. 39).

Conforme anteriormente abordado, a Constituicdo Federal estipula como
responsabilidade do Estado fomentar a pesquisa, o desenvolvimento tecnoldgico e
cientifico, assim como incentivar a transferéncia de tecnologia. Nesse contexto, é
incumbéncia do Estado criar um ambiente juridicamente seguro para a celebragao de
contratos dessa natureza. Essa medida visa mitigar riscos e minimizar externalidades
negativas que poderiam prejudicar ou complexificar o processo de transferéncia de
tecnologia. Tais implicagdes, por sua vez, poderiam afastar investidores e impactar
adversamente a pesquisa e o desenvolvimento tecnoldgico no cendrio brasileiro.

No contexto brasileiro, o Estado ainda apresenta deficiéncias na protecao da
propriedade industrial ndao patenteada ou nao patentedvel. Em outras palavras, o
ordenamento juridico nacional carece de meios eficazes para mitigar a externalidade
representada pela inseguranga juridica durante a celebracdo de contratos de
transferéncia de tecnologia nao amparada por patentes.

Na contemporaneidade, as partes envolvidas em contratos precisam apelar
para os principios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. Isso é necessario para
estabelecer, como clausula contratual, um acordo de confidencialidade que assegure que
as informagoes sigilosas apresentadas nao sejam divulgadas ou utilizadas ilicitamente
pela parte receptora em todas as fases do contrato. Vale ressaltar que o acordo de
confidencialidade nao confere exclusividade ao titular do segredo industrial ou know-
how. Assim, no momento da divulgacao parcial das informacgdes ao potencial receptor, o
valor comercial dessa propriedade reduz, e o titular perde a garantia de ser o inico no
mercado detentor daquela tecnologia.

Internacionalmente, especialmente na Unido Europeia, o direito europeu ja
estabeleceu normas que visam proporcionar uma prote¢do mais robusta para as
tecnologias nao patenteaveis. Esse enfoque tem como objetivo incentivar a divulgacao
dos conhecimentos técnicos e fomentar o desenvolvimento tecnologico por meio da

58 ‘ Revista Jurisvox, v. 24, 2023 ISSN 2526-2114



LEONARDO FRANCISCO ROCHA AMARAL | GUILHERME CAIXETA BORGES

harmonizagao, em um tunico regulamento, das disposi¢des aplicadveis aos acordos de
licenga de patente e de know-how.

Segundo o Regulamento (CE) 240/96, revogado pelo Regulamento (CE) 772/04,
as protegoes concedidas aos contratos de licengas de patentes nacionais dos Estados-
membros da Unido Europeia devem ser estendidas aos contratos que visam a licenca de
informacao técnica nao patenteada, bem como ao know-how. Essa disposigao sugere que,
de maneira analoga ao direito brasileiro, todas as salvaguardas atualmente asseguradas
as patentes seriam aplicdveis aos contratos que tém como objeto tecnologias nao
patentedveis.

Percebe-se aqui que o Regulamento ampliou a utilizagao
do conceito de transferéncia de tecnologia, de tal forma
que direitos autorais relativos aos programas de
computador podem ser transferidos por um contrato de
transferéncia de tecnologia. Também inclui-se o know-how,
que é equiparado, para todos os efeitos juridicos, a um
contrato de transferéncia de tecnologia, ou seja, nao ha
uma distingdo juridico-conceitual no Regulamento
(FLORES, 2006, p. 289).

Além disso, o Regulamento (CE) 772/04 buscou proporcionar uma protegao
mais efetiva a essas tecnologias nao patentedveis, regulamentando o conceito de know-
how para uma melhor identificagdo dos contratos que abrangem essas tecnologias e, por
conseguinte, oferecendo uma prote¢do mais robusta a esses contratos. De acordo com o
regulamento, o know-how € definido como o conjunto de informagdes praticas nao
patenteadas, derivadas da experiéncia e de ensaios, que é mantido em segredo, ou seja,
nao é conhecido e ndo é facilmente acessivel, e que é significativo para o
desenvolvimento de alguma tecnologia, sendo identificado, ou seja, descrito de forma
completa.

No contexto do Mercosul, assim como no Brasil, um dos membros mais
significativos do bloco econdmico, a regulamentacdo e a protecdo dos contratos de
transferéncia de tecnologia nao patenteavel sao ainda insuficientes, carecendo de
legislagOes especificas que assegurem uma protecao adequada durante a transferéncia
dessas tecnologias.

No continente americano do sul, a estrutura normativa é
exatamente contraria, ou seja, no ambito do bloco de
integragao, nao existem normas comuns de aplicabilidade
aos contratos de know-how, que possam ser utilizadas e
aplicadas no sentido de unificar as regras sobre os
contratos de know-how (FLORES, 2006, p. 293).

Ao analisar principalmente o direito europeu, observa-se que a Uniao Europeia
proporciona uma maior protecdo as tecnologias nao patentedveis, especialmente ao
know-how. Essa maior protecdo é evidenciada pelo fato de que o conceito dessas
tecnologias é regulamentado pela legislagdo em vigor na Unido Europeia. Além disso, é
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notavel que as mesmas salvaguardas garantidas as patentes sao estendidas ao know-how,
resultando em uma redugao significativa da inseguranca juridica em caso de insucesso
nas negociagoes dos contratos de transferéncia dessas tecnologias. Esse cendrio também
contribui para conferir um maior valor agregado ao objeto do contrato na perspectiva
do possivel receptor.

7 CONSIDERACOES FINAIS

Diante do exposto, é evidente que a aquisi¢ao de tecnologias por meio de
contratos de transferéncia de tecnologia ¢ uma alternativa mais acessivel e rentavel para
as empresas em comparagao com a conducao direta de pesquisas e desenvolvimento
tecnoldgico. Essa rentabilidade se reflete em menor risco de insucesso em pesquisas,
menor onerosidade na aquisi¢ao de matérias-primas, capital intelectual e capacitagao
técnica, além de uma maior celeridade no atendimento as demandas dos consumidores
e da legislagdo. Isso resulta na introdug¢do no mercado de produtos de alta qualidade,
com menor prego e que hao impactam negativamente o meio ambiente.

A Constituicao Federal estabelece como obrigacdo do Estado o incentivo a
pesquisa e ao desenvolvimento tecnoldgico, assim como a transferéncia de tecnologia.
No contexto das tecnologias protegidas por patentes ou certificados de registro no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o ordenamento juridico brasileiro é
abrangido por normativas que visam a protegao dessas propriedades industriais. Tais
normativas concedem ao titular da tecnologia o direito exclusivo de utiliza-la em todo o
territorio nacional por um periodo determinado, condicionado a divulgacao das
informacodes pertinentes a ela.

Entretanto, ao abordar propriedades industriais nao patenteadas ou nao
patentedveis, como o segredo industrial e o know-how, o ordenamento juridico brasileiro
ainda carece de meios efetivos para sua prote¢ao. Essa lacuna impacta negativamente
nos processos de transferéncia dessas tecnologias, gerando um cendrio de inseguranca
juridica tanto para a parte fornecedora quanto para a parte receptora.

Em ordenamentos juridicos estrangeiros, como observado no direito europeu,
as tecnologias nao patenteadas recebem regulamentacao e prote¢des semelhantes as
patentes, proporcionando maior seguranca juridica na celebragdao de contratos de
transferéncia dessas formas de tecnologia. Na Unido Europeia, conforme evidenciado no
Regulamento (CE) 772/04, o conceito de know-how ¢é estabelecido na legislacao,
facilitando a identificagdo dos contratos voltados para a transferéncia dessa tecnologia e
fortalecendo sua protegao. No entanto, ao examinar esse tema no ambito do Mercosul,
nota-se que, assim como no Brasil, os demais paises sul-americanos também carecem de
legislagOes efetivas para a protecao das tecnologias nao patenteadas ou nao patentedveis.

Diante desse cendrio, espera-se que o debate sobre essa problematica sirva
como base para a formulacao de normativas que abordem medidas protetivas as
tecnologias nao amparadas por patentes. Tal iniciativa visa reduzir os riscos associados
aos processos de transferéncia de tecnologias, promovendo, assim, um ambiente
propicio e estavel para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento tecnolégico,
alinhando-se aos principios estabelecidos pela Constitui¢ao da Republica Federativa do
Brasil.
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