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RESUMO: Atualmente, a crescente importancia da protecdo do
conhecimento por meio de direitos de propriedade intelectual faz com
que alguns aspectos envolvidos na obtengdo desta protecdo assuma
relevancia estratégica, como por exemplo, a questdo do sigilo e da
confidencialidade dos dados e das informagdes que compdem este
conhecimento assim como a elaboragio de instrumentos juridicos aptos
a garantir esta protegéo.

A confidencialidade entendida aqui como o regime que limita
o acesso a dados, informagdes e ao préprio conhecimento, representa
em si, a garantia de resguardar o requisito da novidade, intrinseco ao
sistema patentario.

Desta forma, o presente artigo visa, por meio de uma breve revisio
bibliografica, abordar os principais aspectos envolvidos no regime da
confidencialidade e sua relagdo com a propriedade intelectual.

ABSTRACT: Currently, the growing importance of the protection
of knowledge through intellectual property rights causes some issues
involved in attaining such protection to assume strategic importance.
Among those issues, we have the problems of data confidentiality
and secrecy, and also the issue of the information that make up such
knowledge, as well as the development of legal instruments suitable for
ensuring such protection.

Confidentiality, here understood as the system that limits access
to data, information and to the very knowledge, is, in itself, a guarantee
to safeguard the requirement of novelty, intrinsic to the patent system.

This paper aims, through a brief literature review, at addressing
the main aspects related to the confidentiality system and its relation
with the intellectual property issue.
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INTRODUCAO

Diante do atual sistema de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo
do qual faz parte indissocidavel as universidades, questdes inerentes
ao conhecimento gerado, sua prote¢do por direitos de propriedade
intelectual, sua transferéncia para a sociedade e a celebragio de
instrumentos juridicos especificos para tais fins, em especial, os acordos
de confidencialidade e sigilo sobre dados e informagdes referentes
as pesquisas desenvolvidas, passaram a ser assuntos incorporados
na rotina das comunidades universitarias e, consequentemente, das
Procuradorias e dos Nucleos de Inovagido Tecnolégica (NIT) que
sdo instados, cotidianamente, a se manifestarem acerca destes novos
assuntos e documentos.

E inegavel a importancia alcangada por estes temas em nossas
comunidades universitarias, fato este que, inclusive, culminou na
formagdo de grupo de estudo, no ambito da Procuradoria-Geral
Federal. A vista destas necessidades, decidiu-se pela continuidade dos
estudos o que ensejou a produgdo de artigos atinentes a esta drea do
conhecimento.

Assim, tendo em vista o nimero de profissionais envolvidos
em uma pesquisa cientifica no ambiente universitdrio, a importancia
da protegdo deste conhecimento gerado e o acesso a informagdes e
dados confidenciais de terceiros, foram abordados neste artigo os
principais aspectos envolvidos quanto a propriedade intelectual, a
protecgio das informacdes confidenciais e aos instrumentos juridicos
cabiveis para a efetiva prote¢do do conhecimento e os cuidados na
sua divulgacdo.

1 OBJETIVO

O presente estudo propde-se a analisar o sigilo e a
confidencialidade, no processo das pesquisas cientificas sob a ética do
direito de propriedade e registro de patentes, revisando a bibliografia
existente.

O interesse pelo tema surgiu da constatagio do crescente niimero
de pesquisas cientificas realizadas no ambito das universidades e
consequentemente o nimero de acordos de confidencialidade e termos
de sigilo encaminhados ao 6rgéo juridico, para andlise e parecer.

Esta andlise visa compreender e identificar o documento apto
a servir de prote¢io ao conhecimento como um todo e também a
Universidade em seus possiveis depdsitos de patentes.
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2 A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO TECNICO E CIENTIFICO

Atualmente, para a maioria dos autores, o conjunto de
conhecimento, as atividades de pesquisa e desenvolvimento, as inovagdes
introduzidas, assim como o préprio sistema de Ciéncia, Tecnologia e
Inovagdo estdo, direta ou indiretamente, associados a competitividade
global de um pafs.

De acordo com SANTOS (2009), neste novo ambiente
competitivo, a forg¢a sécio-econdmica de qualquer sociedade depende
de sua capacidade de incorporar, utilizar e difundir o conhecimento
cientifico e tecnolégico gerado em suas instituigdes de pesquisa, sendo
que o valor estratégico dos bens intangiveis tem sido cada vez mais
reconhecido, estabelecendo-se um contexto adequado para a articulagéio
plena das instituigdes cientificas e tecnolégicas (ICT) e os demais
setores da sociedade.

Segundo TAVARES (2006), a Constituigdo Federal de 1988
ao destinar um capitulo préprio para a matéria do desenvolvimento
tecnolégico e cientifico reconheceu a importéncia basilar da figura da
“Pesquisa e Desenvolvimento” — P&D, para o avango econdmico e social
do pafs.

Nesse sentido, os artigos 218 e 219 da Constituigdo Federal de
1988 (CF') sdo aqui transcritos:

Art. 218. O Estado promoveri e incentivard o desenvolvimento
cientifico, a pesquisa e a capacitagio tecnolégicas.

§ 1°- A pesquisa cientifica basica receberd tratamento prioritério
do Estado, tendo em vista o bem piblico e o progresso das
ciéncias.

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

§ 8° - O Estado apoiard a formagio de recursos humanos nas
areas de ciéncia, pesquisa e tecnologia, e concederd aos que delas
se ocupem meios e condi¢des especiais de trabalho.

§ 4° - A lei apoiara e estimulard as empresas que invistam em
pesquisa, criagdo de tecnologia adequada ao Pafs, formagio e
aperfeicoamento de seus recursos humanos e que pratiquem
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sistemas de remuneracio que assegurem ao empregado,
desvinculada do salario, participagdo nos ganhos econdémicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5° - £ facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular
parcela de sua receita or¢amentéaria a entidades publicas de
fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnolégica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimonio nacional e serd
tncentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sécio-
econdémico, o bem-estar da populagio e a autonomia tecnolégica do
Pais, nos termos de let federal.

Ha uma distingdo entre a chamada pesquisa cientifica bdsica,
tratada no paragratfo 1° do artigo 218 supra citado sendo caracterizada
tradicionalmente, pelo trabalho teérico ou experimental desprovido
de qualquer aplicagio futura e especifica ou de qualquer resultado
socialmente aproveitavel, representando um ato eminentemente
académico, responsével, nos paises desenvolvidos, por 8% das patentes
obtidas; da chamada pesquisa tecnolégica que é produzida no meio
econdmico para elevar a competitividade do produto e que representa
97% das patentes em paises desenvolvidos. Contudo, o pardgrafo 2° do
artigo 218 da CF trata da pesquisa tecnoldgica promovida pelo ente
estatal e ndo a promovida pelo particular ou agente privado. Quando
a pesquisa tecnolégica for realizada pelo Estado, deverd se dirigir a
solugdo dos problemas brasileiros e ao desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional (TAVARES, 2006).

Segundo Scholze e Chamas, citados por SANTOS (2009)
neste novo ambiente de inovagdo, as ICT (Instituigdes Cientificas e
Tecnoldgicas) desempenham um papel fundamental, incorporando
como parte de sua fungdo académica o desenvolvimento econdmico,
que se adiciona ao ensino e pesquisa. Como consequéncia deste novo
compromisso, novas fungdes sdo assumidas pelas universidades como,
por exemplo: projetos tecnolégicos em cooperagdo com as empresas;
comercializagdo de resultados de pesquisa; patenteamento de produtos
e processos e licenciamento de tecnologias. Dessa forma, a cooperagéo
deixou de ser uma atividade informal como ocorria no passado, para
adquirir um carater formal, frequente e planejado, com relagdes regidas
por contratos, que incluem a regulagdo dos possiveis direitos de
propriedade intelectual gerados no ambito dos projetos cooperativos
de pesquisa.
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De acordo com o Manual de Frascati (2002),

o critério basico que permite distinguir a P&D de atividades
afins é a existéncia no seio da P&D de um elemento aprecidvel
de novidade e a resolugdo de uma incerteza cientifica e/ou
tecnoldgica, ou seja, a P&D aparece quando a resolugdo de um
problema nio é evidente para alguém que tenha o conjunto bésico
de conhecimentos da 4rea e conhega as técnicas habitualmente
utilizadas nesse setor.

Assim, para PIMENTEL (2010), a novidade, a resolugido de uma
incerteza na ciéncia e tecnologia (C&T) e a destinagdo do resultado
para atividades empresariais sdo os elementos-chave do conceito
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacio (PD&I), sendo esta uma
atividade realizada sob confidencialidade, um servigo que consiste num
processo especializado que pode abranger a pesquisa bésica e a pesquisa
aplicada mais o desenvolvimento experimental, tendo como resultado
a resolugdo de uma incerteza cientifica ou tecnoldgica e geralmente
protegido por direitos de propriedade intelectual para potencializar seu
valor de mercado.

3 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Neste contexto, a propriedade intelectual e a propriedade
industrial, em particular, adquiriram uma importancia extraordinaria
nas Ultimas décadas do século XX e, de certa forma, quando a economia
passa a dar menor valor aos bens materiais e maior importancia a
tecnologia, aos bens intangiveis e aos servigos, no ambito do Direito,
o estudo e a legislagdo da propriedade intelectual adquirem uma
relevancia cada vez maior (VIEGAS, 2007a).

Nesse sentido, BARBOSA (2003) observou que as nagdes
desenvolvidas vdo progressivamente se convertendo de produtoras
de bens a produtoras de idéias, transformando-se de geradoras de
produtos em geradoras de tecnologia e o sistema internacional de
patentes tornou-se indispensédvel neste processo.

Para BUAINAIN e CARVALHO (2000) e BUAINAIN e
CARVALHO, apud CARVALHO (2003), o aumento da importancia da
protegdo a propriedade intelectual como mecanismo de garantia dos
direitos e de estimulo aos investimentos se relaciona a intensificagio
do desenvolvimento cientifico e tecnolégico, a aproximagio e
interpenetragdo entre ciéncia e tecnologia, a redugdo dramatica do tempo
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requerido para o desenvolvimento tecnolégico e para a incorporagdo dos
resultados ao processo produtivo; a redugdo do ciclo de vida dos produtos
no mercado; a elevagio dos custos de pesquisa e desenvolvimento e
dos riscos implicitos na opgdo tecnolégica; a incorporagido da inovagdo
como elemento de ampliagdo da competitividade e, particularmente, &
capacidade de codificagiio dos conhecimentos. Esses elementos estio na
base do que se denomina de “economia do conhecimento” e criam um
ambiente que foi designado “mundo pré patente” e explica em parte
a intensificagio dos pedidos de registro de protegdo da propriedade
intelectual.

De modo geral, o termo propriedade intelectual encerra uma
variedade de diferentes formas de direitos de propriedade intangiveis
que servem para proteger criagdes Unicas, originais e/ou valiosas do
intelecto humano (WILSON, 2010).

De acordo com CARVALHO apud PIMENTEL (2005),
propriedade intelectual corresponde “ao conjunto de principios e de
regras que regulam a aquisigdo, o uso, o exercicio e a perda de direitos e
de interesses sobre ativos intangiveis diferenciadores que sdo suscetiveis
de utilizagdo no comércio” e tém por objeto de protegio os “elementos
diferenciadores” de outras criagdes, razdo pela qual a novidade, a
originalidade e a distinguibilidade sdo da sua esséncia. A novidade é
um elemento que diferencia quanto ao tempo; a originalidade diferencia
quanto ao autor, e a distinguibilidade diferencia quanto ao objeto
protegido.

Especificamente, a propriedade industrial, que corresponde a
uma espécie de propriedade intelectual, tem por objeto, de acordo com
o artigo 1°, (2) da Convengédo da Unido de Paris - CUP, de 1883:

Art.1° (2) A protegdo da propriedade industrial tem por objeto
as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou
modelos industriais, as marcas de servi¢o, o0 nome comercial e
as indicagdes de procedéncia ou denominagdes de origem, bem
como a repressio da concorréncia desleal.

No Brasil, a propriedade industrial é um direito constitucional,
garantido pelo artigo 5° inciso XXIX da Constitui¢do Federal de
1988, ao dispor que “a lei assegurard aos autores de inventos industriais
previlégio tempordrio para sua utilizagdo, bem como protecdo ds criagdes
industriais, d propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais’.
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Este dispositivo constitucional encontra-se regulamentado,
atualmente, pela Lei n.” 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como
Lei da Propriedade Industrial (LPI), que em seu artigo 2°, reproduz, em
parte, o artigo 1°, (2) da CUP:

Art. 2° da LPI. A protegdo dos direitos relativos a propriedade
industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pafs, efetua-se mediante:

I - concessdo de patentes de invengio e de modelo de utilidade;
II - concessdo de registro de desenho industrial;
III - concessdo de registro de marca;
IV - repressdo as falsas indicagoes geogrificas; e
V - repressdo a concorréncia desleal.
4 AS PATENTES E O REQUISITO DA NOVIDADE

Numa definigdo ampla,
a patente é um privilégio legal concedido pelo Governo aos
inventores, e a outras pessoas derivando seus direitos dos
inventores, por um perfodo determinado de anos, a fim de excluir
outras pessoas de manufaturar, usar ou vender um produto
patenteado. Ao término do prazo para o qual o privilégio é
concedido, a invengido patenteada é disponivel ao publico em
geral ou, como usualmente definido, cai em dominio publico”
(UNCTAD. Nagdes Unidas, 1974, citado por BARBOSA, 2005).

Dessa forma, o direito bésico associado a patente é o de controle
tempordrio sobre o uso do objeto patenteado dotado de caracteristicas
inovadoras e fruto de esfor¢os genuinos de invengdo, obtido por
meio de atividades sistemdticas de prospeccdo e pesquisa, e ndo de
simples descoberta ou achado casual que tenha dispensado esforgo e
investimento.<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/
discussoes-tecnicas/polimorfismo/index_html>

Os requisitos para a concessdo de uma patente, no Brasil, estdo
dispostos no artigo 8° da LPI “Art. 8° E patentedvel a invengio que
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atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagio
industrial”.

Como pode ser observado, a novidade é um dos requisitos
fundamentais para obtencdo de uma patente e o artigo 11 da LPI
estabelece o que pode ser considerado “novo”:

Art. 11. A inven¢do e o modelo de utilidade sido considerados
novos quando ndo compreendidos no estado da técnica.

§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de
patente, por descrigio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts.
12,16 e 17.

§ 2° Para fins de aferigdo da novidade, o contetido completo
de pedido depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, serd
considerado estado da técnica a partir da data de depédsito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo
que subseqiientemente.

§ 8° O disposto no pardgrafo anterior serd aplicado ao pedido
internacional de patente depositado segundo tratado ou
convengdo em vigor no Brasil, desde que haja processamento
nacional.

Pelo que se depreende daleitura do caputdo artigo 11, o legislador
definiu “novidade” por negativa, ou seja, uma invengao seré considerada
nova, quando nido compreendida no estado da técnica.

Por sua vez, o § 1° define o que é o estado da técnica, ou seja, tudo
aquilo tornado acessivel ao publico antes da data do depésito do pedido
de patentes, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior, com as exce¢des constantes no artigo 12
(que trata do perfodo de graga), no artigo 16 (que trata da prioridade
unionista) e no artigo 17 (que trata da prioridade interna).

Com relagdo ao § 2°, para aferig¢do do requisito novidade, a lei
considera como estado da técnica também o contetido de pedidos de
patentes depositados no Brasil e ainda nio publicados, evitando-se a
concessdo de duas patentes contendo basicamente o mesmo objeto e
o § 8° trata dos pedidos internacionais de patente que sdo depositados
no Brasil, via tratados ou convengdes dos quais o Brasil seja signatario.
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Da leitura destes dispositivos se infere que a novidade é requisito
primordial para obten¢do da patente uma vez que o sistema patentario
estd baseado na troca entre o inventor e a sociedade: O inventor
revela sua criacdo e a sociedade reconhece seu direito a exclusividade
tempordria sobre ela. Daf nio se poder admitir que o invento nio seja
novo. Contudo, seguindo uma tendéncia que vem se firmando, h4 que
se excepclonar os atos praticados pelo préprio inventor dentro de um
prazo limitado, a fim de que ele ainda tenha oportunidade de proteger
seu invento mesmo ap6s ter promovido sua divulgagio (IDS, 2005).

Para LABRUNIE (2006), a novidade da invengdo implica em ndo
ter sido jamais revelada ou divulgada. O inventor pode efetivamente
criar algo desconhecido para ele e para a coletividade a qual pertenca,
porém, conhecido e divulgado alhures sem seu conhecimento. Trata-se
de uma criagio intelectual, porém, ndo é nova.

Abilio Neto e Pupo Correia, apud Labrunie (2006), observam a
diferenga entre originalidade e novidade:

A novidade da inveng¢do ndo se confunde com sua originalidade.
Sucede com frequéncia que um autor concebe e cria determinada
invengio que, sem ele o saber, ja foi concebida, criada e explorada
por outra pessoa. A sua invengdo nio deixa de ser original, mas
nio é nova, e por isso ndo pode constituir objeto de patente (do
Parecer da Camara Corporativa acerca da proposta de lei sobre
a propriedade industrial) (77.p.30)

De acordo com WILSON (2010), o primeiro requisito de
patenteabilidade é que a invengio deve ser nova, previamente
desconhecida, constituindo-se estado anterior da técnica o corpo das
publicagdes, as patentes, os artigos da Internet, entre outros, que podem
ser citadas em um pedido de patente ou patente para mostrar ou sugerir
que a invengdo nio é patentedvel, sendo este determinado pela data de
prioridade, ou seja, aquela definida pela data de registro do pedido.

Para COELHO (2000), uma invengdo atende ao requisito
da novidade se é desconhecida dos cientistas ou pesquisadores
especializados. A avalia¢do da novidade do invento, portanto, depende
do conceito de estado da técnica, fundado essencialmente na ideia de
divulgagio do trabalho cientifico e tecnolégico. O estado da técnica
abrange, de inicio, todos os conhecimentos a que pode ter acesso
qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um assunto em
particular, no Brasil ou no exterior. Se o objeto reivindicado pelo
inventor j4 se encontra acessivel, nestes termos, a qualquer outra
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pessoa, entdo lhe falta o requisito da novidade. No caberd a protegio do
direito industrial, porque, se a correspondente descri¢do ja se encontra
divulgada, o requerente ndo pode ser tido como o primeiro a inventar
o objeto.

RODRIGUES (1998), comentando sobre o artigo 11 da
LPI, ressalta a importancia da novidade para os pesquisadores de
universidades e de centros de pesquisa que por desconhecimento da
lei, acabam perdendo a chance de patentear algo bastante promissor
comercialmente, quando se publica um artigo em revista especializada
ou se apresenta algum trabalho em congressos ou semindrios tratando
do objeto pretendido.

Desta forma, o fundamento do requisito da novidade corresponde
a prépria esséncia do sistema de patentes (PARANAGUA e REIS, 2008)
e como regra geral, entende-se que hd novidade sempre que a invengéo
ou modelo de utilidade ndo for antecipado de forma integral por um
tnico documento do estado da técnica (IDS, 2005).

Decorre daf a importéncia da prote¢do das informagdes e dados
da pesquisa e do desenvolvimento de produtos e processos antes de
serem realizados os depésitos de pedidos de patentes junto aos 6rgaos
competentes.

Nesse sentido, REMER (2009) afirma também que o valor
do saber fazer ndo disponibilizado corresponde a uma premissa
fundamental da existéncia do sistema de patentes. Ao abrir mio
do valor do segredo, o depositante de um pedido de patente
proporciona a coletividade um conhecimento técnico para o qual
ndo mais sera nhecessdrio investimento paralelo em pesquisa.
A sociedade, como um todo, ganha eficiéncia econdmica, por
concentrar seus investimentos no desconhecido, em troca de um
possivel beneficio ao criador/revelador. No entanto, a divulgag¢do
de resultados de pesquisa com potencial valor econémico, antes de
serem tomadas as medidas de protecdo intelectual, reduz imediata
e substancialmente seu valor, pois ndo pode ser apropriado e,
embora, no ambiente privado, a escolha do momento de se abrir
maio do sigilo em troca do uso do sistema de patentes seja muito
mais flexivel, no ambiente académico, tal flexibilidade é menor
devida a pressdo para a divulgacdo de resultados de pesquisa,
notadamente aquela financiada com recursos publicos.

Segundo PIMENTEL (2005), por exigir a novidade como
requisito de protecdo juridica, a propriedade intelectual obviamente
impoe todo o sigilo até que seja assegurada a prote¢do via tramites
legais de patenteamento, registro e certificado.
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De acordo com BOCCHINO et al. (2011), conhecimento ¢é valor
e, portanto, deve ser tratado como tal, sendo assegurada sua protecdo
por meio de documento juridico eficiente, qual seja, o contrato que pode
ser utilizado como prova documental importante, caso a questiio sobre
direitos de propriedade do conhecimento venham a ser discutidos pelo
Poder Judiciario.

Para a protecdo do conhecimento nas organizagdes, os termos
de confidencialidade ou sigilo vém sendo comumente utilizado pelas
organizagdes, mormente por aquelas que trabalham com tecnologia
da informagio, porém, tal pratica deveria ser observada por todas as
organizagdes, de acordo com o nivel de conhecimento a que possuem
acesso seus trabalhadores (BOCCHINO et al., 2011).

5 A PROTEGAO DA INFORMACAO CONFIDENCIAL

Diante da relevéancia socioeconémica que adquire a protegio da
propriedade intelectual, é fundamental que as ICT tenham consciéncia
sobre a necessidade de proteger os resultados da pesquisa antes de
publica-la, para evitar a perda dos direitos e, consequentemente, que os
possiveis dividendos derivados da invengdo venham a ser apropriados
por terceiros, resultando no prejuizo econdmico devido a ndo exploragio
dos inventos. Importante também a introdugdo de uma nova dinamica
na gestdo das relagdes das ICT com o setor produtivo, que se traduz
na introdugdo de praticas até entdo desconhecidas pelo pesquisador,
tais como a aplicagdo de cldusulas de confidencialidade em contratos
com empresas, restri¢gdes a publicagdo até que se realize a protegdo dos
resultados e a participagdo do pesquisador nas receitas derivadas da
exploragdo econdmica dos bens intelectuais (SANTOS, 2009).

De acordo com o artigo 39 (2) do Acordo TRIPs (Trade Related
Intellectual Property Rights Agreement),

as pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar
que informagdo legalmente sob seu controle seja divulgada,
adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de
maneira contraria a praticas comerciais honestas, desde que
tal informacgdo: a) seja secreta, no sentido de que nio seja
conhecida em geral nem facilmente acessivel a pessoas de
circulos que normalmente lidam com o tipo de informagdo em
questdo, seja como um todo, seja na configuragdo e montagem
especificas de seus componentes; b) tenha valor comercial por
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ser secreta; e c¢) tenha sido objeto de precaugdes razoaveis,
nas circunsténcias, pela pessoa legalmente em controle da
informacio, para manté-la secreta.

O art. 5°, inciso XIV, da Constituigdo Federal determina que “é
assegurado a lodos o acesso a informagdo e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessdrio ao exercicio profissional’.

De acordo com REMER (2009) embora o “segredo de negécio, de
inddstria ou de empresa” nio esteja previsto no ordenamento juridico
brasileiro é possivel identificar duas de suas principais caracteristicas
por meio das defini¢des em tratados internacionais, sio elas:

1) valor: atual ou potencial vantagem econémica perante terceiros

que nio detenham tais informagoes;

2) ‘sigilo: ndo se trata de um segredo absoluto, mas de informagéo
que esteja sob “situacdo de sigilo” sendo possivel assim se
manter, ndo sendo facilmente alcangéavel por terceiros.

Embora sem defini¢do na legislagdo brasileira, a prote¢do do
segredo de negécio estd assegurada na LPI, quando descritos os “crimes
de concorréncia desleal”.

Segundo o que determinam os incisos XI e XII do artigo 195
da LPI, comete crime de concorréncia desleal: a) quem divulga, explora
ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagoes ou dados
confidenciais, utilizdvers na indistria, comércio ou prestagdo de servigos,
excluidos aqueles que sejam de conhecimento pitblico ou que sejam evidentes
para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relagdo contratual ou
empregaticia, mesmo apds o término do contrato e b) quem drvulga, explora ou
utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou informagoes a que se refere o
tnciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude.
As Penas sdo detengdo, de 03 (trés) meses a 01 (um) ano ou multa.

Assim, para a LPI, a violagdio da confidencialidade ¢
considerada crime de concorréncia desleal. Para PIMENTEL (2005),
independentemente da agio criminal, o prejudicado poderd intentar as
agdes civeis que considerar cabiveis na forma do Cédigo de Processo
Civil brasileiro.

Para BARBOSA (2003), a tutela prevista no artigo 195 da LPI
presume um contexto de concorréncia e quando nio ha tal concorréncia,
aplica-se o disposto nos artigos 153 e 154 do Cédigo Penal. Quando se
tratar de funcionarios ptblicos e demais servidores da Administragéo,
cabe ainda o artigo 325 do Cédigo Penal.

No entanto, de acordo com WILSON (2010), a protegdo aos
segredos comerciais ndo é comum no contexto de propriedade intelectual da
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universidade. O objetivo geral das universidades em publicar suas tecnologias
torna dificil a protegio de um segredo comercial de uma tecnologia gerada
em seu ambito. Ao contrario das patentes, ndo ha necessidade de preparar ou
registrar qualquer pedido para proteger o segredo comercial. Na verdade, a
publicagdo de tal pedido destruiria o segredo comercial.

VIEGAS (2007c) adverte que ndo se deve confundir o conceito
de tecnologia ndo patenteada com o conceito de segredos de indistria
ou de negécio. A tecnologia ndo patenteada, objeto de um contrato de
fornecimento de know-how, pode ser secreta e, enquanto mantida em sigilo,
pode qualificar-se como segredo de indistria ou de negdcio, mas essa
tecnologia pode igualmente ser muito valiosa mesmo que ndo seja secreta.

No ambito dos acordos de parceria em que a ICT pode ser
parte, podem ser consideradas como “Informagdes Confidenciais”, sem
qualquer limitacdo, toda e qualquer informagio, oral ou escrita, de
carater técnico, cientifico, comercial e financeiro, relacionada com a
pesquisa e o desenvolvimento, os pedidos de patentes ndo publicados,
as invengdes patentedveis ou ndo,o know-how, os segredos de profissio,
os programas de computador, os softwares, os processos de fabricagao,
os desenhos, os planos de negdcios, as férmulas, os materiais biolégicos
como os microorganismos, as sequéncias genéticas, as amostras, as
fracdes, os extratos, as plantas, os relatérios técnicos, os protocolos, os
procedimentos operacionais padrdo, entre muitos outros, assim como
toda e qualquer informacgdo que seja transmitida de uma parte para a
outra, em razdo do tipo de acordo celebrado.

Usualmente, sdo excluidas da obrigagdo de sigilo aquelas
informagdes ja4 em dominio publico ou que venham a cair em dominio
publico sem culpa da outra parte; as informagdes que a outra parte ja
detinha antes da assinatura do acordo de sigilo e as informagdes que a
outra parte venha a receber, sem obrigacdo de sigilo, de terceiros que
tenham posse legitima das mesmas (VIEGAS, 2007b).

De modo geral, o artigo 5° do Decreto n° 4.553/2002, modificado
pelo Decreto n® 5.301/2004, classifica os dados ou informagoes sigilosos,
em razdo do seu teor ou dos seus elementos intrinsecos, como: ultra-
secretos, secretos, confidenciais e reservados, conforme a seguir transcrito:

Art. 5°[..]

§ 1° Sdo passiveis de classificagdio como wultra-secretos, dentre
outros, dados ou informagdes referentes a soberania e a
integridade territorial nacionais, a planos e operagdes militares,

as relagdes internacionais do Pafs, a projetos de pesquisa e
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desenvolvimento cientifico e tecnolégico de interesse da defesa
nacional e a programas econdmicos, cujo conhecimento nio-
autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave a
seguranga da sociedade e do Estado.

§ 2° Sdo passiveis de classificagdo como secretos, dentre outros,
dados ou informacdes referentes a sistemas, instalagdes,
programas, projetos, planos ou operagdes de interesse da
defesa nacional, a assuntos diplomaticos e de inteligéncia e a
planos ou detalhes, programas ou instalagdes estratégicos, cujo
conhecimento ndo-autorizado possa acarretar dano grave a
seguranga da sociedade e do Estado.

§ 8° Sdo passiveis de classificagio como confidenciais dados ou
informagdes que, no interesse do Poder Executivo e das partes,
devam ser de conhecimento restrito e cuja revelagdo nio-
autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano a
seguranga da sociedade e do Estado.

§ 4° Sdo passiveis de classificagdo como reservados dados ou
informagdes cuja revelagdo nio-autorizada possa comprometer
planos, operagdes ou objetivos neles previstos ou referidos.

(grifo nosso)

Quanto aos prazos de protegdo, o préprio Decreton®4.553/2002,
com redagdo dada pelo Decreto n® 5.301, de 2004 estabelece que:

Art. 7° Os prazos de duragdo da classificagio a que se refere
este Decreto vigoram a partir da data de produgdo do dado ou
informacdo e sdo os seguintes:

I - ultra-secreto: maximo de trinta anos;

II - secreto: maximo de vinte anos;

III - confidencial: m4ximo de dez anos; e

IV - reservado: maximo de cinco anos.

Pardgrafo dnico. Os prazos de classificagio poderdo ser
prorrogados uma vez, por igual periodo, pela autoridade
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responsavel pela classificagio ou autoridade hierarquicamente
superior competente para dispor sobre a matéria.

5.1 A CONFIDENCIALIDADE

Tendo em vistaarelevancia estratégica da protecdo das informagdes
confidenciais, importante entender o que vem a ser a confidencialidade.

Para PIMENTEL (2010) e BOCCHINO et al. (2010), a
confidencialidade corresponde ao regime que limita o acesso a dados,
informagdes ou conhecimento, que atende ao requisito de novidade
exigido para a prote¢io dos direitos de propriedade intelectual,
que possibilita a publica¢do futura e que oferece vantagem sobre a
concorréncia.

De acordo com BARBOSA (2003), a relagio de confidencialidade,
prévia a transferéncia ou constitui¢do do segredo, é assim parte do
requisito subjetivo de protegdo: a inten¢do de manter o sigilo deve ser
exteriorizada numa relagio entre as partes de carater confidencial. Na
relagio de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em
outros casos, ela deve ser regulada obrigacionalmente.

De forma especifica, nas ICT, a confidencialidade pode ser
resguardada em momentos e instrumentos distintos.

Assim, na celebragdo de acordos de parceria para pesquisa e
desenvolvimento, nos acordos de cooperagio técnica e cientifica, nos
contratos que visam a inovagio, especialmente nos contratos de prestagéo
de servigo, transferéncia de tecnologia ou cesséo e nas licengas de direitos
de propriedade intelectual, a confidencialidade pode ser protegida por
meio de uma cldusula especifica, chamada comumente de “cldusula
de sigilo e confidencialidade” ou “clausula de confidencialidade” que
dispde sobre a obrigacdo das partes de ndo divulgar dados, informagoes
ou conhecimentos cientificos ou tecnolégicos. Corresponde a uma
obrigacdo negativa que, geralmente, abrange a restri¢do de acesso as
pessoas nio expressamente autorizadas tanto ao local de execugdo do
projeto como aos documentos ou suportes, tangiveis ou intangiveis,
em que estdo fixados os dados, as informagdes e os conhecimentos
protegidos por tal clausula. (PIMENTEL, 2010).

No entanto, além destas cldusulas de confidencialidade, para
assegurar o sigilo e a confidencialidade dos dados e das informagdes e
também resguardar o requisito da novidade imprescindivel ao sistema
patentario, podem ser celebrados instrumentos juridicos especificos
tais como o Acordo de Confidencialidade e o Termo de Sigilo e
Confidencialidade analisados a seguir.
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5.1.1 ACORDO OU CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE

O acordo ou contrato de confidencialidade (Non Disclosure
Agreements — NDA), celebrado entre pessoas juridicas ou entre pessoas
fisicas ou entre pessoas fisicas e juridicas, visa proteger o que tem o
caréter de secreto, o que estd sob sigilo e o que é confidencial ou reservado.
Como dispoe sobre a obrigagdo de ndo divulgar dados, informagées ou
conhecimento cientificos ou tecnolégicos, este tipo de contrato tem por
natureza uma obrigag¢do negativa que abrange, também, a restri¢do de
acesso as pessoas ndo expressamente autorizadas pelas partes aos locais
de execugdo dos projetos e aos documentos ou suportes, tangiveis ou
intangiveis, em que estdofixados tais dados, informagdes e conhecimentos
protegidos por suas cldusulas. A necessidade de estabelecer estes
acordos ou contratos de confidencialidade geralmente estd associada
a revelagdo de detalhes tecnolégicos e de know-how preliminarmente
aos negécios, a contratagdo de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo,
a criagdo, transferéncia de tecnologia ou cessdo, entre outros. Nestes
casos, a revelagio dessas informagbes tecnolégicas protegidas
contratualmente é condigio imprescindivel para a realizagdo do préprio
negécio (PIMENTEL, 2010).

Por meio de um acordo ou contrato de confidencialidade, o sigilo
passa a ser o objeto e a condigdo para a realizag¢io de uma pesquisa em
conjunto, para o desenvolvimento de um produto ou processo, para a
realizagdo de uma visita técnica a uma empresa ou laboratério ou até
mesmo para a simples troca de informagdes preliminares para discussio
de viabilidade de estruturagio de um projeto futuro.

Para VIEGAS (2007b), os acordos de confidencialidade ou de
sigilo podem estar incluidos em contratos especificos para esta finalidade
ou estar embutidos em cartas de intengdo preliminares ou acordos pré-
contratuais ou protocolos de intengdes, como também podem, igualmente,
estar inseridos em outros instrumentos como contratos de trabalho, de
servigos técnicos, de pesquisa e desenvolvimento e similares.

Independentemente da forma de que se revistam, segundo
VIEGAS (2007b), os acordos relativos ao compromisso de manutengdo
de sigilo devem conter, no minimo:

a) Descrigio das partes que se comprometem com o sigilo: Se as
partes forem pessoas juridicas, estas deverdo se comprometer
inclusive pelos seus prepostos, empregados, subcontratados e
demais funcionérios que venham a ter acesso as informagoes
confidenciais. Estes individuos deverdo, por sua vez,
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assinar compromissos de sigilo (também conhecidos
como: Termo de Sigilo, Declara¢ido de Confidencialidade,
Termo de Confidencialidade ou Termo de Compromisso de
Confidencialidade, conforme sera analisado no préximo item)
com suas empregadoras, em termos compativeis com os do
acordo de confidencialidade;

b) Escopo do sigilo: O acordo ou contrato deve ser claro sobre
quais categorias de informagdes ficam sujeitas a tratamento
confidencial e quais néo;

¢) Compromissos assumidos: As partes contratuais devem
obrigar-se claramente a ndo revelar a quaisquer terceiros,
sem autorizagdo, as informagdes recebidas da outra parte
e incluidas no escopo do acordo de sigilo. Quanto aos
seus proprios empregados, funciondrios e demais pessoas
envolvidas no negécio, o contrato deve ser claro para que
0s mesmos sejam expostos as informagdes confidenciais
absolutamente necessdrias;

d) Prazo: Normalmente, quando se tratar de acordo preliminar,
o prazo deve estender-se até a data de assinatura do contrato
definitivo. Se as tratativas iniciais ndo resultarem em contrato,
o acordo deve prever que o sigilo perdure por um prazo que
seja considerado pelas partes como razodvel em vista do
estado da técnica no ramo de atividade em questio;

e) Cldusula Penal: Considerando o potencial valor dasinformagoes
a serem trocadas pelas partes e o prejuizo que sua divulgagio
possa causar, convém incluir uma cldusula penal, como forma
de desestimular a revelagio ndo autorizada das mesmas. A
clausula penal deverd ser ndo compensatéria, de forma a
possibilitar a cobranca de perdas e danos comprovaveis, caso
estes ultrapassem o valor da penalidade (artigo 416 do Cédigo
Civil). Ao decidir o valor da penalidade, as partes deverdo
acordar um valor que, por um lado coiba a inadimpléncia,
mas por outro lado, nio seja tdo elevado que o juiz possa
considera-lo abusivo (artigos 412 e 413 do Cédigo Civil).

O contrato podera mencionar, também, que a revelagdo ndo
autorizada de informacgdes confidenciais podera configurar crime de
concorréncia desleal nos termos do art. 195 da LPI (VIEGAS, 2007b).

Todos os dados, informagdes e conhecimentos aportados
pelas partes para a execugdo do contrato deverdo ser tratados como
confidenciais, assim como todos os resultados gerados na execugio da
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pesquisa e desenvolvimento ou contrato que resulte em nova criagéo
intelectual protegida, durante e apés a vigéncia do instrumento. A
confidencialidade implica a obrigag¢do de ndo divulgar ou nio repassar
dados, informacgdes e conhecimentos a terceiros nido envolvidos no
contrato, sem autorizagio expressa, por escrito, do seu detentor, por
perfodo a ser definido, geralmente de cinco anos (artigo 39 TRIPs).
Nos acordos que envolvem obriga¢do negativa, como ndo violar
a confidencialidade e n&do publicar os resultados parciais ou finais
de projeto, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que
executou o ato de que se devia abster (artigo 390 CC) (PIMENTEL e
AREAS (2007), PIMENTEL, 2010).

Segundo PUHLMANN (2009), embora a divulgacdo seja
indispensavel para a ICT, faz-se necessdria uma andlise prévia
do momento e das condigdes em que as informagdes poderdo ser
divulgadas para ndo comprometer a prote¢do da propriedade
intelectual ou para néo divulgar o know-how valioso. Assim, quando
for objeto de contratos com terceiros, seja em trabalho de pesquisa e
desenvolvimento ou transferéncia de tecnologia ou mesmo em acordo
de sigilo, deve-se incluir clausula prevendo que antes da publicagédo de
artigos, obras ou comunicagdes cientificas, o material a ser publicado
seja submetido a aprecia¢do da outra parte, que deverd se pronunciar
num determinado prazo, sob pena de autorizar automaticamente a
publicagdo pleiteada.

Nesse sentido, PIMENTEL (2010) aconselha evitar que
resultados de PD&I envolvendo o dever de confidencialidade seja objeto
de algum trabalho de conclusdo de curso cuja publicagio seja requisito
para a concessdo de titulo académico ou profissionalizante. Neste caso,
deve-se estar previsto no acordo pelo menos a obrigagio de notificagdo
do parceiro, assim que o discente, pesquisador ou docente apresentar
seu projeto de pesquisa.

Nos casos de parceiro ICT quando os conhecimentos, informagoes
e dados ao amparo da clausula de confidencialidade forem objeto de tese,
dissertagdo, monografia, trabalho de conclusdo de curso ou relatério
de discente, pesquisador ou docente deve ser previsto o procedimento
a ser adotado para evitar a violagdo do dever de confidencialidade.
Nestes casos, pode ficar acordado que somente ap6s o depésito do
pedido de patente, o registro de desenho industrial ou de outra
protegdo legal da tecnologia que requer publicagio, poderio ser feitas a
defesa e a publicagio do resultado, sendo esta a atitude mais cautelosa
principalmente devido a néo aceitagdo do perfodo de graga previsto no
artigo 12 da LPI por alguns paises (PIMENTEL, 2010).
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Acordos de sigilo sdo necessarios para que se possam resguardar
toda informagdo e conhecimentos a que os envolvidos no projeto
tenham acesso, sendo de maxima importancia identificar prontamente
quando se tem propriedade intelectual passivel de protegdo e cuidar
da sua manuten¢io em sigilo até que se peca a prote¢do junto aos
6rgdos responsaveis, sob pena de cairem em dominio publico. Nos
contratos a serem celebrados com terceiros deve-se buscar estabelecer
que as informagdes confidenciais fornecidas verbalmente, de uma
parte a outra, devem ser levadas a termo, num determinado prazo,
comprometendo-se a parte contratante a manter sigilo absoluto sobre
as informagdes recebidas da ICT, relativas a tecnologia objeto de
contratagdo, num determinado prazo e a estender o dever de sigilo aos
funciondrios envolvidos na transferéncia e aos seus subcontratados
(PUHLMANN, 2009).

5.1.2 TERMO DE SIGILO OU TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALI-
DADE OU DECLARA(;AO DE CONFIDENCIALIDADE OU TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE OU TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDEN-
CIALIDADE

Conforme dito anteriormente, se as partes que compde o acordo
ou contrato de sigilo forem pessoas juridicas, os seus servidores,
empregados, terceirizados, prepostos, subcontratados e demais
funciondrios que venham a ter acesso as informagdes confidenciais
deverdo, por sua vez, se comprometer ao sigilo imposto, assinando
compromissos de confidencialidade, em termos compativeis com os do
acordo de confidencialidade firmado por sua empregadora (VIEGAS,
2007). De acordo com REMER (2009), é comum que empregados,
soclos ou até terceiros, como prestadores de servigos da indistria ou
do comércio tenham acesso a informagoes sigilosas, o que ndo significa
que tais informagdes percam seu cardter sigiloso. O tratamento de tais
informagdes como sigilo é o que a elas reveste de valor.

Na literatura, estes compromissos de confidencialidade recebem
diferentes designagoes, dentre as quais: Termo de Sigilo, Declaragdo
de Confidencialidade, Termo de Confidencialidade ou Termo de
Compromisso de Confidencialidade e até mesmo de Acordo de
Confidencialidade.

De acordo com LACERDA (2002), o termo de sigilo
corresponde a um acordo firmado entre as partes a fim de fornecer,
reciprocamente, dados ou informagoes relevantes tendo como objetivos:
a avaliagdo e discussdo de um projeto ou estudo, o preparo, montagem
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e acompanhamento de um processo para protegdo de propriedade
intelectual, o apoio e acompanhamento de negociagdes para transteréncia
de tecnologia, comprometendo-se as partes a manter estes dados ou
informagdes em segredo, ndo reproduzindo, divulgando a terceiros,
nem os utilizando para outros fins diferentes dos estipulados no termo.
Este tipo de acordo deve ser firmado antes de qualquer discusséo sobre
o estudo, projeto ou propriedade intelectual, bem como nas relagoes
didrias de trabalho em laboratério ou escritérios em que é necessdrio
garantir a confidencialidade das informagées ali disponibilizadas.

O termo de sigilo constitui também um documento dotado de
validade juridica que assegura a confidencialidade das informagoes
relacionadas com as pesquisas desenvolvidas na Universidade.

A imposi¢do de sigilo e de regras de acesso aos locais de
pesquisa protege o patrimdnio intelectual puiblico da ICT, sendo que a
formalizagdo de acordos de sigilo por todos os integrantes da equipe de
pesquisa, visitantes e parceiros é imprescindivel para evitar a apropriagio
indevida e garantir a devida protegdo, controle e transferéncia para
usufruto da sociedade, promovendo o desenvolvimento socioecondmico.
(PUHLMANN, 2009).

Segundo PIMENTEL (2010), no perfodo de sigilo do depésito
de patente ou de registro, caso haja defesa perante banca examinadora
é recomendavel que seja assinada declaragdo de confidencialidade
e, igualmente, todos que necessitarem ter acesso aos respectivos
documentos ou assistir a defesa — de tese, dissertagdo, monografia,
trabalho de conclusio de curso ou relatério.

As partes de acordos ou contratos devem se comprometer a fazer
com que outras pessoas, como auditores, consultores, prestadores de
servigcos de manutencdo, nas suas dreas de responsabilidades, assinem
declaragdo de confidencialidade para terem acesso aos documentos
confidenciais (PIMENTEL, 2010).

De modo geral, a confidencialidade estabelecida em contrato de
confidencialidade e na clausula pactuada em outros contratos, como é
o caso do acordo de parceria, conforme vistos anteriormente, é vélida
entre as partes e tem seu efeito projetado entre as pessoas juridicas
ou fisicas contratantes; por isso, gera a necessidade de reproduzir o
mesmo dever para todas as pessoas que vierem a ter acesso ao que é
confidencial. Como é um instrumento que obriga a confidencialidade,
precisa ser anexado ao contrato ou acervo documental da parceria, para
que os parceiros tenham ciéncia da extensio dada ao dever que emanara
dessa obrigagdo — a restri¢do do acesso ao local e aos resultados das
atividades de PD&I. Dessa forma, trata-se de um documento a ser
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firmado por pessoas fisicas: empregados ou servidores, docentes,
estudantes, pesquisadores, técnicos, prestadores de servigo, avaliadores,
auditores, fiscais, advogados, entre outros. De qualquer forma, devem
estar previstas quais serdo as penalidades em caso de descumprimento
da obrigacdo de confidencialidade (PIMENTEL, 2010).

No ambiente universitario, diversos sdo os agentes envolvidos
em pesquisas cientificas e tecnolégicas, tais como docentes, discentes,
técnicos e pessoal terceirizado.

Nas universidades federais, os servidores — docentes e técnico-
administrativos - sfo regidos pela Lei n® 8.112/90 — Regime Juridico
dos Servidores Publicos Civis da Unifo, das Autarquias e das Fundagoes
Publicas Federais - na qual o artigo 116, inciso VIII, prevé como um
dos deveres do servidor a guarda de sigilo sobre assunto da repartigdo.

Prevé, também, omesmo diplomalegal, apossibilidade de aplicagdo
de penalidade, mediante prévio processo administrativo disciplinar,
quando infringidos os deveres, sem prejuizo de responsabilizagdo
criminal e civil, uma vez que sio esferas independentes.

Ainda, como dever do servidor ptblico, tem-se no Cédigo de Etica
Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal — Inciso
XYV, alinea “m” do Anexo ao Decreto n® 11.171/94 — a proibigdo ao servidor
publico “fazer uso de informagoes privilegiadas obtidas no ambito interno
de seu servico, em beneficio préprio, de parentes, de amigos ou de terceiros”
e sua possivel mfragao podera ensejar a aphcagao da pena de “censura”,
também, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

Para os empregados regidos pela Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), esta prevé, no artigo 486, “g”, a violagdo do segredo
da empresa como justa causa para rescisdo do contrato de trabalho pelo
empregador.

Para os discentes e demais envolvidos ndo servidores ou
empregados, torna-se necessdria a regulamentagio da confidencialidade
nos acordos e termos de confidencialidade.

Para o dirigente, criador ou qualquer outro servidor, militar,
empregado ou prestador de servigos de ICT, o artigo 12 da Lei n°
10.973/2004, conhecida como Lei da Inovagdo impde que:

Art. 12. E vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor,
militar, empregado ou prestador de servigos de ICT divulgar,
noticiar ou publicar qualquer aspecto de criagdes de cujo
desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado
conhecimento por forga de suas atividades, sem antes obter
expressa autorizagdo da ICT.
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Quanto aos agentes da propriedade industrial, habilitados
perante o INPI, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n°
8.988/46 e com as normas expedidas pelo Presidente do INPI, foi
instituido, pela Resolugdo n° 195/2008, o Cédigo de Conduta Etica
Profissional, que, dentre outros deveres, impde-lhes o dever de manter
o sigilo profissional, conforme a seguir transcrito:

Art. 1°7..]

§10 agir sempre visando o melhor para o cliente, tratando dos
seus interesses, mantendo o sigilo necessario, respeitando os
prazos de pagamento, adotando sempre as medidas necessarias
para o fiel cumprimento do seu mandato.

[

Art. 10 O agente da propriedade industrial ao postular em nome
de terceiros contra ex-cliente, junto ao INPI, deve resguardar o
segredo profissional e as informagdes reservadas ou privilegiadas
que lhe tenham sido confiadas.

[

Art. 12 O sigilo profissional é inerente a fungdo de agente da
propriedade industrial, impondo-se o respeito, mesmo apds a
rescisdo do exercicio procuratdrio, salvo grave ameaga ao direito
a vida e a honra ou quando o agente da propriedade industrial
se veja afrontado pelo préprio cliente e, em defesa propria, tenha
que revelar segredo, porém, sempre restrito ao interesse da
causa.

Art. 18 O agente da propriedade industrial deve guardar sigilo
sobre o que saiba em razdo de seu oficio, cabendo-lhe recusar-
se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou
deva funcionar, ou sobre fato relacionado com cliente de quem
seja ou tenha sido agente da propriedade industrial, mesmo que
autorizado ou solicitado pelo constituinte.

Art. 14 As informagdes confidenciais reveladas ao agente da
propriedade industrial, pelo cliente podem ser utilizadas nos limites
da necessidade da defesa, desde que autorizado pelo constituinte.
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Pardgrafo Unico - Presumem-se confidenciais todas as
comunicagdes entre o agente da propriedade industrial e seus
clientes, as quais nfo podem ser reveladas a terceiros.

Com relagdo a celebragdo de contrato cujo objeto seja sigiloso, o
capitulo VIIT do Decreto n°® 4.553/2002, determina, em seu artigo 59, que:

Art.59. A celebragdo de contrato cujo objeto seja sigiloso, ou que sua
execugdo implique a divulgagio de desenhos, plantas, materiais, dados
ou informagoes de natureza sigilosa, obedecerd aos seguintes requisitos:

I - o conhecimento da minuta de contrato estara condicionado
a assinatura de termo de compromisso de manutengdo de sigilo pelos
interessados na contratagdo; e (grifo nosso)

II - o estabelectmento de cldusulas prevendo a:

possibilidade de alteragdo do contrato para inclusio de clausula
de seguranga nio estipulada por ocasido da sua assinatura;

obrigacdo de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto
contratado, bem como a sua execugio;

obrigacdo de o contratado adotar as medidas de seguranga
adequadas, no admbito das atividades sob seu controle, para a
manutengdo do sigilo relativo ao objeto contratado;

identificagdo, para fins de concessdo de credencial de seguranga,
das pessoas que, em nome do contratado, terdo acesso a material,
dados e informagoes sigilosos; e

e) responsabilidade do contratado pela seguranga do objeto
subcontratado, no todo ou em parte.

Nas disposigdes finais, o referido Decreto estabelece, ainda, em
seu artigo 62 e paragrafo que:

Art. 62. Os 6rgios e entidades publicos e institui¢des de cardter
publico exigirdo termo de compromisso de manutengio de sigilo dos
seus servidores, funciondrios e empregados que direta ou indiretamente
tenham acesso a dados ou informagoes sigilosos. (grifo nosso)
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Paragrafo dnico. Os agentes de que trata o caput deste artigo
comprometem-se a, apés o desligamento, ndo revelar ou divulgar
dados ou informagoes sigilosos dos quais tiverem conhecimento
no exercicio de cargo, fungéo ou emprego publico.

6 CONCLUSOES

Pretendeu-se com este artigo tragar uma breve revisdo
bibliografica apontando os aspectos gerais, porém essenciais, envolvidos
no estudo da confidencialidade e sua relagio com a propriedade
intelectual.

Verificou-se, diante das questdes postas, que a confidencialidade
assume importancia estratégica seja para resguardar a novidade,
requisito este fundamental para que os produtos resultantes do
conhecimento humano possam ser protegidos por direitos de
propriedade intelectual, em especial, por patentes, garantindo, assim,
o direito constitucional da propriedade, seja para limitar o acesso e a
divulgagio de dados, informagdes ou do préprio conhecimento que deva
ser protegido.

A confidencialidade, de modo geral, pode ser resguardada em
instrumentos juridicos distintos como nos acordos e nos termos de sigilo
e confidencialidade, instrumentos estes que devem ser firmados por
todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nas pesquisas cientificas
e tecnoldgicas, sob pena de se ver dados sigilosos tornados publicos,
inviabilizando a prote¢do da propriedade intelectual ou revelando
inapropriadamente os segredos industriais.
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