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RESUMO

Na complexidade do processo de Inovagdo, as empresas perceberam que a protecdo dos ativos
intangiveis agrega valor aos produtos, bens e servicos. Na Inovacdo Aberta o estabelecimento das
responsabilidades dos envolvidos deve estar alinhado a protecdo do segredo, e assim gerar relacdes
confiaveis e duradoras. Adotou-se a pesquisa exploratoria e descritiva, com o propoésito de
explicitar e descrever as principais caracteristicas dos temas abordados. Quanto as fontes, trata-se
de uma pesquisa bibliografica secundaria com base em material ja publicado, que permitiu entender
a gestdo do sigilo em uma organizagdo que utilize a Inovacdo Aberta. Assim, saber como gerir 0
segredo nas estratégias de Inovacdo Aberta das organizaces, a partir da utilizacdo de clausulas de
confidencialidade nos contratos de transferéncia de tecnologia, contribuiu para a discusséo do tema.
Entende-se que para a efetiva gestdo do sigilo na Inovacdo Aberta deve existir um modelo de
negdcio que integre a protecdo do conhecimento.
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ABSTRACT

The complexity of the innovation process, companies realized that the protection of intangible
assets adds value to products, goods and services. Open Innovation in the establishment of the
responsibilities of those involved must be aligned to the protection of the secret, and thus generate
reliable and long lasting relationships. This paper adopted the exploratory and descriptive research,
in order to explain and describe the main characteristics of the subjects covered. Regarding to the
sources, it is a secondary literature search based on previously published material, that allows to
understanding the management of confidentiality in an organization that uses Open Innovation.
Thus, knowing how to manage the secret strategies for Open Innovation of organizations, from the
use of confidentiality clauses in technology transfer contracts, contributed to the discussion of the
topic. It is understood that for the effective management of confidentiality in Open Innovation must
be a business model that integrates knowledge protection.

Keywords: Secrecy. Management. Open innovation.
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INTRODUCAO

A Economia do Conhecimento quebrou um paradigma ao priorizar o conhecimento como seu
principal fator de producéo em detrimento ao trabalho, o capital e a terra. Num cenério globalizado,
as empresas sentiram a necessidade de mudar a forma como realizavam seus processos de inovagéo,
abrindo-se para a colaboracdo de novos parceiros, tais como: consumidores, fornecedores,
pesquisadores, e até mesmo concorrentes.

O complexo processo de inovacdo exige 0 uso de planejamento e controle, isto pode ser verificado
pela eficacia no uso e geracdo da informacdo e do conhecimento dentro de uma organizagdo. O
capital intelectual reflete a soma do conhecimento de todos em uma empresa, e favorece o
desenvolvimento de inovagdes.

Tradicionalmente, a inovacdo era praticada de forma fechada, onde os projetos eram desenvolvidos
internamente com forte sigilo e controle. Contudo, esse modelo mostrou-se ineficaz no cenario
competitivo, globalizado e dindmico. Assim, a Inovacdo Aberta apresenta-se como uma resposta
eficaz para essa nova realidade das organizagcfes e mercados.

Para o estabelecimento de cooperacdo de Inovacdo Aberta hd a necessidade de se estabelecer
relacbes confiaveis, proteger o conhecimento criado, compartilhado e/ou transferido, e de preservar
os segredos. Como forma de assegurar tais relacdes, recomenda-se a instituicdo de mecanismos de
protecdes juridicas, como os registros de patentes, e a celebracdo de contratos de know-how, para o
caso de conhecimento ndo patenteado.

METODOLOGIA

O objetivo deste trabalho é contribuir para o entendimento deste novo cendrio que adota a Inovagao
Aberta e os regimes juridicos de protecdo do conhecimento como estratégia de negécio. Com a
adogdo da pesquisa exploratéria e descritiva, buscou-se explicitar e descrever as principais
caracteristicas do modelo da Inovacdo Aberta, os contratos de transferéncia de tecnologia, segredo e
know-how. Quanto as fontes, trata-se de uma pesquisa bibliogréafica secundaria com base em
material ja publicado, que permitiu entender a importancia do segredo nas relacbes de Inovacao
Aberta para a eficacia organizacional.

Na inovacdo fechada, a pesquisa e o desenvolvimento sdo atividades realizadas apenas pela
empresa, sem qualquer participacdo de agentes externos. Existe uma espécie de barreira ou fronteira
que impede o didlogo com pesquisadores de fora da organizacéo.

Conforme a Figura 1, os projetos e as ideias entram pela esquerda, e as linhas representam as
fronteiras da empresa. Os projetos de pesquisa sao desenvolvidos dentro destes limites até chegarem
ao mercado.

O modelo de inovacéo fechada, sem qualquer interferéncia externa, deu lugar para 0 modelo aberto,
sendo que uma importante mudanca nesse cenario foi a relacdo especial entre as universidades
publicas e as corporages, a qual se desenvolveu nos Estados Unidos na primeira metade do século
XX (CHESBROUGH, 2012).

Na Inovacéo Aberta, a pesquisa e o desenvolvimento sdo caracterizadas pela abertura de fronteiras e
pela incorporagédo de pesquisadores externos, como as universidades e as instituicbes de pesquisa.
Destaca-se que as ideias podem se originar na empresa, mas também fora deste ambiente.

Como apresentado na Figura 2, observa-se que fora do ambiente organizacional existem diversas
ideias e projetos que podem ser incorporados. As linhas que representam os limites da empresa séo
tracejadas para significar a abertura e fluxo das ideias.
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Figura 1 - O paradigma fechado da gestéo de P&D Industrial
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Figura 2 - O paradigma da Inovacdo Aberta na gestdo de P&D industrial
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Diversos fatores contribuiram para a erosdo dos sustentaculos da inovacdo fechada. Um dos
principais fatores foi a crescente mobilidade de pessoas altamente qualificadas e experientes. A
Inovacdo Aberta parte do pressuposto de que as empresas podem e devem usar ideias externas da
mesma forma que usam ideias internas e caminhos internos e externos para o mercado a medida que
as empresas buscam aperfeicoar sua tecnologia (CHESBROUGH, 2012). O mesmo autor define os
principios de inovagdo aberta e fechada, apontando seus contrastes, conforme o Tabela 1.

248



Maria Isabel Aradjo Silva dos SANTOS; Cristiani FONTANELA. A gestdo do segredo na inovagdo aberta

Tabela 1 - Contrastes entre principios da inovacgdo fechada e aberta

Principios da inovacéo fechada

Principios da Inovacéo Aberta

Os melhores da nossa &rea trabalham para
nos.

Para lucrar com P&D, ndés mesmos
precisamos descobrir, desenvolver e fornecer
resultados.

Quando a descoberta é nossa, sempre a
langaremos antes no mercado.

A companhia que primeiro langa uma
inovacdo no mercado sempre fica com esse
mercado.

Se criamos as melhores e mais numerosas
ideias na indUstria, o0 sucesso é garantido.

Precisamos ter controle de nossas patentes
intelectuais, de tal forma que os concorrentes
nédo se beneficiem com nossas ideias.

Nem todos os melhores trabalham conosco. Precisamos
contar com os melhores dentro e fora de nossa companhia.

P&D externa pode criar valor significativo; P&D interna é
necessaria para conquistar determinada parte desse valor.

N&o somos obrigados a gerar a pesquisa para poder lucrar
com ela.

Construir um modelo de negécio melhor é mais util que
chegar ao mercado primeiro.

Se fizermos melhor uso de ideias internas e externas, o
SUCEesSs0 Sera nosso.

Temos de produzir receitas com a utilizacdo, por terceiros,
de nossas patentes e também devemos comprar patentes de
terceiros sempre que isso aperfeicoar nosso modelo de

negacio.

Fonte: CHESBROUGH, 2012, p. 10.

Deste modo, no Quadro 1, ao se verificar os principios de cada modelo de inovagao, fica evidente a
vantagem que a inovagdo aberta oferece aos participes, pois possibilita um maior volume de
transferéncia de tecnologias, assim como a busca constante de aperfeicoamento.

Muitas empresas se encontram em fase de transicdo entre os dois paradigmas. Atualmente, os
monopdlios de conhecimento foram, em sua maioria, quebrados, tanto por politicas governamentais
antitruste, como pelo aparecimento de novas companhias start-ups, bem como pela crescente e
elevada qualidade e produtividade das pesquisas geradas nas universidades (CHESBROUGH,
2012).

E importante que empresas criem modelos e estratégias de acesso ou geracdo de inovacdes,
garantindo assim, a sustentabilidade de seus negdcios, neste sentido o modelo de Inovagdo Aberta,
que propGe a busca em fontes externas, estd de acordo com o0s atuais parametros mundiais de
inovacao.

Companhias em todo o mundo estdo abrindo o seu processo de inovagédo, trazendo parceiros
externos, como fornecedores, consumidores, académicos, concorrentes e empresarios com grandes
ideias ou habilidades unicas, demonstrando que o paradigma de mudanca esta definitivamente em
andamento (LINDEGAARD, 2011).

Assim, a Inovacdo Aberta tem se tornado cada vez mais comum no mundo empresarial, utilizando
parcerias, acordos de colaboracdo, compartilhamento de laboratdrios e de pesquisadores, e outros
meios. Afinal, as empresas ndo podem continuar dependentes de suas habilidades internas para
suprir suas necessidades de tecnologia e inovacéo.

A partir desse novo modelo adotado surgem novas demandas, tanto de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual, oriundos da Inovacdo Aberta, quanto da transferéncia desses bens
imateriais resultantes da cooperacdo. A seguir sao apresentadas consideracfes sobre o0s contratos de
transferéncia de tecnologia.
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Os contratos sdo negocios juridicos que se formam pelo concurso de vontades, gerando direitos e
obrigaces entre os envolvidos. Novas figuras contratuais estdo penetrando o mundo dos negacios,
dentre elas o know-how (GOMES, 2001).

A transformacdo tecnoldgica desempenha um papel importante na estrutura da industria e € um dos
principais condutores da concorréncia. A tecnologia estd contida em toda atividade de valor,
podendo ter um efeito poderoso sobre o custo e a diferenciagdo. Uma empresa que desenvolve uma
melhor tecnologia possui vantagem competitiva (PORTER, 1989).

O contrato de transferéncia de tecnologia € um instrumento que possibilita a circulagdo econdmica
de um bem imaterial protegido por institutos de propriedade intelectual ou de determinados
conhecimentos técnicos de carater secreto ndo suscetivel de protecdo monopdlica. S&o suscetiveis
de constituir objeto de contrato os bens imateriais ou criacdes intelectuais do espirito ou do génio do
homem. Em geral, tem como prestacdo essencial a obrigacdo do concedente em autorizar a
exploracdo de um bem imaterial, ou seja, o concedente tem o dever de fazer todo o necessario para
proporcionar e manter ao adquirente uma situagdo que lhe permita exercer o direito de uso
contratualmente concedido, de forma economicamente rentavel (ASSAFIM, 2013).

Os contratos de propriedade industrial e de transferéncia de tecnologia sdo regulados por um
conjunto disperso de normas, que incluem: legislacao tributaria, especialmente a do imposto sobre a
renda; a legislacdo relativa ao Direito da Concorréncia, especialmente a que d& competéncia ao
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE) para analisar contratos que possam afetar a
concorréncia; a lei 4.131/62, no que regula remessas de valores para o exterior das importancias
relativas aos contratos de tecnologia; os artigos. 62, 140 e 211 da lei 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial), que submetem a averbacdo ou registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) tais contratos, bem como o Ato Normativo n° 135 do INPI, de 15/04/1997, que dispde sobre
o tal procedimento; Os eventuais efeitos internos do tratado Organizacdo Mundial do Comércio/
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (OMC/TRIPS); outros dispositivos relevantes
de legislacdo esparsa, por exemplo, o Cddigo do Consumidor (BARBOSA, 2014).

A operacdo de transferéncia de tecnologia trata-se de um negdcio juridico que compreende
determinadas categorias de contratos tipicos, dentre os quais os contratos de licenca de direitos
industriais, transmissdo de conhecimentos técnicos e prestacdo de assisténcia técnica, bem como
licencas de programas de computador. Os acordos de transferéncia de tecnologia melhoram a
eficiéncia econbmica e favorecem a concorréncia, pois podem reduzir a duplicagdo de pesquisa e
desenvolvimento, além de reforcar o incentivo para a pesquisa e desenvolvimento iniciais, fomentar
a inovagdo, bem como facilitar a difusdo do conhecimento, gerando concorréncia no mercado
(ASSAFIM, 2013).

A concessdo de licengas apresenta-se como um beneficio a concorréncia, pois contribui com a
difusdo de tecnologias e favorece a inovacdo, sendo capazes de engendrar eficiéncias pro-
competitivas (ASSAFIM, 2013). Neste contexto, destaca-se a afirmacao de outro autor:

O empresario inovador em um pais ndo desenvolvido ndo necessita criar tecnologia.
Abrindo um novo mercado, introduzindo um novo produto e/ou alternando as funcgdes de
producdo pela aquisicdo de tecnologia nos paises ndo desenvolvidos, também pode ser
atendido como inovador. O seu primeiro passo é negociar a tecnologia com os empresarios
dos paises desenvolvidos. Iniciada a fabricacdo, devera paulatinamente buscar absorver o
conhecimento tecnoldgico, com o que sera possivel adapta-lo as suas proprias condicGes,
redesenhando a funcdo de producgdo e, portando, maximizando uma técnica criada para
outras situagGes de producdo. A sua etapa de adaptacdo é também uma forma de criacdo
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que poderiamos chamar de quase criagdo. Estamos nesse ponto a um passo de alcangar a
etapa criativa, inovando em produtos e processos. BARBOSA (1981, p. 26-27).

Além disso, a transferéncia de tecnologia traz diversos beneficios para o concedente e o adquirente.
Destacam-se 0s principais beneficios para o adquirente: a) possibilidade de adquirir tecnologia que
Ihe possibilite maior competitividade; b) atrair uma clientela gerada pela prépria tecnologia
adquirida; e ¢) complementar seus programas de desenvolvimento. Para o concedente, destacam-se
os beneficios: a) receber royalties pela tecnologia transferida; b) fazer uso dos melhoramentos
introduzidos pelo adquirente; c) entrar em mercados sem correr riscos; e d) obter renda por uma
tecnologia ja explorada, entre outros (ASSAFIM, 2013).

Para Porter (1989), lideres tecnoldgicos sdo agressivos as tentativas de desacelerar a difusao. Para o
autor, a transferéncia de tecnologia constitui em mecanismo para a difusdo da tecnologia de um
lider. Nesse sentido, a transferéncia de tecnologia pode se dar por fornecedores de equipamentos ou
de outros vendedores; por transferéncia de tecnologia por meio de observadores da indudstria, como
consultores e a imprensa especializada; e por transferéncia de tecnologia, por meio dos compradores
que desejam outra fonte qualificada.

Quando estamos diante de contratos de transferéncia de tecnologia ndo patenteada € fundamental
que exista uma adequada gestdo dos segredos industriais e do know-how, em busca do afastamento
da problematica da concorréncia desleal. Nesses casos a manutencao do sigilo, objeto de clausula de
confidencialidade € tdo importante como a prépria tecnologia transferida.

A partir do entendimento técnico-juridico de que o know-how, ou segredo industrial, é aquele que
tem por objeto conhecimentos técnico-industriais secretos, emerge a necessidade de formalizagéo
de contratos especificos que regulem a utilizacdo do segredo, além de estabelecer a sua
confidencialidade.

Neste contexto, Flores (2008) resgata o surgimento dos conceitos de segredo e know-how por meio
do estudo realizado por Klevorick, Nelson e Winter, na Universidade de Yale, sobre 0s mecanismos
de protecdo intelectual, que identificou que a patente ndo exercia mais a exclusividade de protecao
da propriedade intelectual, e que o0 segredo e 0 know-how apresentavam-se como novas opgoes.

O autor também afirma que, diferentemente dos outros paises da América do Sul que retardaram na
adogdo dos novos mecanismos de protecdo por ainda ndo praticarem o comércio de tecnologia, 0
Brasil j& o utilizava desde 1945, conforme a citacao:

Entretanto, pode-se afirmar que desde a criacdo do Cddigo de Propriedade Industrial
brasileiro, em 1945, ja se celebravam contratos de know how. Quando se licenciava 0 uso
da marca (contrato principal), o titular era obrigado a licenciar o direito do processo de
fabricacdo, o que nada mais é do que o know-how dos dias atuais. FLORES (2008, p.57)

O contrato de licenca de know-how é um contrato naturalmente bilateral e de natureza
sinalagmatica, ou seja, cria obrigacdes reciprocas para os contratantes (ASSAFIM, 2013). O know-
how é o conhecimento técnico e cientifico ndo patenteado, transferivel, mas ndo acessivel ao
publico.
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Os maiores problemas enfrentados nos casos em que ha protecao sem titulo , know-how de segredo
industrial, sdo a manutengado do sigilo e a prova da anterioridade , ou seja, de quem foi criador. Tais
problemas advém da engenharia reversa , onde praticamente tudo € passivel de ser decodificado , €
da propria fidelidade das pessoas (PIMENTEL, 2009).

O risco sempre € inerente ja que nao se adquire a propriedade do ativo protegido através do segredo.
Se for revelado, o segredo deixa de s¢ -lo e torna -se dominio publico , desta forma o que resta ao
possuidor do segredo € produzir provas de que o mesmo foi revelado por meios ilicitos :
processando ¢ denunciando o infrator a fim de conseguir indenizagoes (PIMENTEL, 2010).

Embora manter o segredo tenha custos elevados, muitos empresarios recorrem estrategicamente a
este instrumento juridico para garantir que seus conhecimentos cientificos e tecnoldgicos
permanecam em segredo e para reduzir custos administrativos com o registro de patente. Cabe
destaque o interessante dilema apresentado por Flores (2008), conforme a citacao:

Esse problema deve-se ao fato de que o segredo deveria ser subsididrio ao sistema
patentario, e ndo ao contrério. [...] Com rela¢do aos custos, ndo se ignora que manter o
segredo também gera custos que, muitas vezes, sdo maiores que o da patente, pois a
responsabilidade pela manutencdo do segredo em um contrato de know-how levard os
custos de ordem material e de pessoal, contratacdo de especialistas de seguranca. FLORES
(2008, p. 58)

Em alguns casos o valor comercial do know-how ou segredo industrial € equiparavel ao das
patentes. Em determinados setores a tecnologia de vanguarda e mais sofisticada é mantida em
segredo, sem ser patenteada. No entanto, enquanto nos direitos de propriedade industrial, a protecédo
consiste em um direito de exclusividade, excluindo terceiros, durante um prazo determinado, no
know-how a protecdo é mais fragil, pois somente é invocavel durante o tempo em que 0s
conhecimentos técnicos sejam mantidos em segredo (ASSAFIM, 2013).

Cabe destacar a importancia do esclarecimento no contrato de transferéncia de know-how que as
informacdes licenciadas sdo sigilosas, devendo o licenciado gerir com responsabilidade o sigilo,
respeitando, desta forma, as clausulas de confidencialidade.

Portanto, a manutencao do segredo é uma obrigacdo que pesa sobre o licenciado, que se utiliza do
know-how com a salvaguarda de sua condi¢do de segredo. A obrigacdo do segredo impde ao
licenciado a adocéo de todas as medidas que estdo ao seu alcance para evitar 0 acesso de terceiros
(ASSAFIM, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSAO

A incorporacdo de um modelo cooperativo de inovacdo, ou seja, Inovacdo Aberta, pressupde a
adogdo de mecanismos de gestdo de sigilo para os bens imateriais ndo protegidos por titulos de
Propriedade Intelectual.
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Assim, a adocdo de instrumentos contratuais especificos que esclarecam a importancia da
manutencgéo do sigilo, bem como, a gestdo dos atores envolvidos no processo de Inovacdo Aberta
compreendem a estratégia de negdcio para o estabelecimento de relacdes confidveis e a eficacia
organizacional.

CONCLUSOES

O paradigma da Inovacdo Aberta demonstrou ao longo das Gltimas décadas ser um modelo eficaz
para acompanhar as mudangas tecnoldgicas, econdmicas e sociais, além de dar uma resposta
adequada ao cenario competitivo que se desenvolveu de maneira mais acentuada nos ultimos anos.

A cooperacdo advinda de tal modelo exige relacdes confidveis que sé podem ser estabelecidas com
a observacdo clara dos papéis, das responsabilidades e da importancia do objeto envolvido nos
contratos de transferéncia de tecnologia.

O sigilo é primordial e caracteristico dos contratos de know-how, portanto, a sua gestdo deve ser
realizada em consonancia com aquilo que foi previamente pactuado, mantendo assim, a
confiabilidade das relaces vitais para a Inovacgao Aberta.

PERSPECTIVAS

Este trabalho ndo pretende esgotar a discussdo sobre o tema, porém, contribuir para novos trabalhos
de pesquisa. Sugere-se o estudo de caso para a identificacdo das praticas de sigilo e de protecdo dos
direitos de Propriedade Intelectual nas empresas que possuem processos de Inovacdo Aberta.
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