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Interessado: INSTITUTO DE CIENCIAS
BIOMEDICAS

Assunto: Propriedade de  dados
produzidos em pesquisa. Nao incidéncia
do direito de autor. Matéria atinente a
propriedade industrial. Inteligéncia dos
artigos 12 da Lei de Inovacgédo ( 10.973 de
2004) artigos 88, 92, 93 e 195 da Lei da
Propriedade Industrial (lei  9.279 de
1996). Possibilidade de sigilo (sigilo
industrial). Lei de acesso a informacéo.
Nao se trata de dados publicos, excegao
legal. Artigo 3° do decreto 52.582 de 2012
do Estado de Sao Paulo.

PARECER

Senhora Procuradora Geral,

Tratam-se os autos de consulta formulada pela
Direcao do Instituto de Ciéncia Biomédica — ICB acerca da propriedade e

sigilo de dados produzidos em laboratério da Unidade.

O questionamento decorre de indagagao
nascida durante desenvolvimento de Grupo de Trabalho constituido pela
Diretoria da Unidade, em decorréncia de determinacao da FAPESP e
orientacées da Pré-Reitoria de Pesquisa a respeito de implantagéo de

Cdédigo de Boa Praticas Cientificas.

A questdo formulada €& bem resumida no

seguinte trecho do oficio encaminhado:
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“‘Os dados obtidos em pesquisa desenvolvidas em um
laboratdrio instalado em um Departamenfo no qual estédo
lotados pesquisadores e estagiarios de diferentes niveis (...)
pertencem ao Laboratorio e todos o0s pesquisadores
participantes do grupo terdo acesso e direito de utilizagdo dos
diarios contendo os dados, porém, os didrios serdo de

propriedade do laboratério?” (fls. 2).

Para ilustrar a dificuldade decorrente deste
guestionamento, é apresentado um caso no qual um pesquisador haveria
se desentendido com aluno de pos-graduagéo e este pretendia proibir o

acesso aos dados por ele produzidos.

Ao final, também requer a realizacdo de uma
reuniao para melhor esclarecer o assunto, para que o instituto possa

apresentar os problemas usuais e rotinas dos laboratorios.

Apbés a compreensdo do problema, este
procurador realizou reunido com diretor da Unidade, Professor Dr.
Jackson Cioni Bittencourt, o qual esclareceu alguns pontos. Dentre eles,
destacam-se: a necessidade de sigilo dos dados e sua respectiva
rastreabilidade’, a pratica internacional de registro dos dados, em meio
fisico, por meio de “cadernos de laboratério”, e a dificuldade de se

informar adequadamente os pesquisadores envolvidos.

Naquela oportunidade, o Professor Dr. Jackson
também me entregou em maos documento produzido pelo grupo de
trabalho, intitulado “Caderno de Laboratério” (juntado a estes autos), o
qual possuira a fungcéo de registrar a atividade do pesquisador dentro do
laboratério, mantendo sigilo dos dados pelo prazo de 05 (cinco) anos

periodo apds devera integrar a biblioteca do instituto.

' Por rastreabilidade se entende a possibilidade de identificar a maneira que se deu a
coleta de dados, para que se evite falsificacbes e invencbes de dados, e possa se

replicar o experimento que deu origem ao dado..
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Pela leitura do “Caderno de Laboratério”,
observa tratar-se de documento bilingue (inglés-portugués) que, além de
servir de registro dos dados e atividades da pesquisa, também informa o

pesquisador dos seus limites de atuacéo.
E o relato do necessario. Passo a opinar.

A questao trazida a esta Procuradoria trata de
topicos distintos do direito: propriedade de dados produzidos em
instituicdo cientifica publica, possibilidade de sigilo deste e seu uso.
Apesar destes pontos especificos, a questdo toda, como em qualquer
questionamento deste tipo, refere-se aos limites de atuacdo da

administracao publica.

De inicio, é importante frisar que, como
qualquer sujeito de direito, a administracdao publica possui o poder de
fruir, gozar e dispor dos bens pertencentes ao seu patriménio, ou seja,
sobre os quais incide o direito a propriedade. Este, por sua vez, é Direito
Fundamental previsto na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil,
em seu artigo 5° -capuf, garantido em seu inciso XXIl, e possui

regulamentacao geral no Cédigo Civil, em seu artigo 1228:

Art. 1.228. O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem quer

que injustamente a possua ou detenha.(g.n.)

Como se observa do artigo, o direito de
propriedade reside no poder conferido ao sujeito de determinar o destino
de coisa especifica, independentemente, de terceiros. Em outras
palavras: saber quem € o proprietario de algo € compreender a quem o
direito confere poderes sobre uma coisa, e obriga terceiros a respeitarem

esta determinacao.

No ambito dos dados de pesquisa, para se

responder a este questionamento, cumpre distinguir o direito do autor e o
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direito sobre os dados produzidos em pesquisa cientifica. Contudo,
inicialmente, é questdo prejudicial determinar com clareza a distingao

entre direito autoral e direito sobre propriedade industrial.

O direito autoral trata-se espécie do género
“direito sobre propriedades intelectual’. O direito do autor, previsto nas leis
n° 9.609 e 9.610 de 1998, protege todo criador de obra intelectual do uso
desautorizado de sua obra por terceiros. A criacdo, neste caso, € mais
uma manifestacdo da personalidade do criador do que aprimoramento de
conhecimento coletivo. Pelo seu carater mais personalista, o que se
procura resguardar € a exploracdo (uso) da obra pelo autor de acordo
com sua vontade. Nao por outra razdo, a doutrina juridica sobre direito

autoral muitas das vezes o associa com direitos de personalidade.

O Professor Carlos Bittar, em obra classica

sobre o assunto, ja especificou o carater peculiar do direito autoral:

“sdo direitos de cunho intelectual, que realizam a defesa dos
vinculos, tanto pessoais, quanto patrimoniais do autor, com
sua obra, de indole prépria, ou sui generis, a justificar a
regéncia especifica que recebem nos ordenamentos juridicos

do mundo atual”*(g.n.)

A producédo intelectual, no &mbito do direito
autoral, é caracterizada mais pela sua individualidade do que por sua
insercdo dentro de um conhecimento prévio. Por esta razdo, a obra
protegida por este sistema é toda criagéo do espirito cuja originalidade
seja evidente, o que nos leva ao destaque do atributo estético (em sentido
lato) da obra como elemento fundamental para caracterizar o direito

autoral.

Agora, outra criagdo do espirito protegida

juridicamente é a denominada propriedade industrial, a qual abarca, as

2 Bittar, Carlos, Bittar, Direito do Autor, 1994, p. 8:
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patentes, os modelos de utilidade, as marcas e desenhos industriais (lei
n® 9.279 de 1996). A propriedade industrial também é espécie do género
propriedade intelectual, todavia, distingue-se dos direitos autorais pelo

objeto sobre o qual incide e o tipo de protecao.

Apesar de também incidir sobre as criagdes do
espirito, a propriedade industrial se caracteriza pelo carater inventivo, e o
viés tecnoloégico e empresarial das criacdes por ela protegidas. Tais
atributos da propriedade industrial garantem um aspecto menos

personalista ao direito em questdo e mais coletivista.

A inventividade, aspecto associado as patentes
e modelo de utilidade, apesar de conexo a originalidade exigida pelo
direito autoral, com ela ndo se confunde. A inventividade, além do seu
carater inédito, também exige da criagdo do espirito o acréscimo de
utilidade ou incremento em determinada atividade econdémica. Por esta
razao, além de se comprovar a originalidade, é importante ressaltar a

evolucdo do estado de arte da atividade®.

O viés tecnologico e empresarial, elemento
mais distintivo da propriedade industrial, informa que tais criac6es
intelectuais integram geralmente um processo produtivo mais amplo, que

atinge indistintamente toda a populagdo. Em razao disso, a lei procura

®  Lei 9.279 de 1996 : Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade s&o 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 dep6sito do pedido de patente, por descrig&o escrita ou oral, por uso ou
gualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o conteido completo de pedido depositado
no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado estado da técnica a partir da data de
deposito, ou da pricridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subsequentemente.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de
patente depositado segundo tratado ou conveng&o em vigor no Brasil, desde que haja

processamento nacional.
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garantir um acesso amplo a esta criacdo intelectual, protegendo a

exclusividade de uso por tempo inferior ao de direitos autorais®.

Diante deste carater mais “social” da
propriedade industrial, a lei, em diversos dispositivos, protege a todo
aquele que se empenha e investe no processo produtivo de sua criagéo.
Instituto central deste sistema de protecdo é o registro em 6rgdo publico
(no Brasil, Institutc Nacional de Propriedade Industrial — INPI), por meio

do qual se exclui o uso por terceiros, por determinado periodo.

A protecao ao investidor em tecnologia também
€ evidente na escolha da regra geral do proprietario da invencédo. A
legislagdo determina que a propriedade industrial produzida, no ambito de
empresas e instituicdes publicas voltadas a invencéao, € do empregador e
da Administracéo publica a qual estédo vinculados os criadores. O artigo

da Lei 9.279 de 1996 é categorica, nestes artigos:

Art. 88. A invengdo e o modelo de utilidade pertencem
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato
de trabalho cuja execugdo ocorra no Brasil e que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da
hatureza dos servicos para 0s quais foi o empregado

contratado.(...)

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que
couber, as relagbes entre o trabalhador auténomo ou o
estagiario e a empresa contratante e entre empresas

contratantes e contratadas. (Regulamento)

(...)

*Outra diferenca de regulamentagdo entre os institutos que bem representa esta
distingdo entre o direito autoral (personalista, individualista) e a propriedade industrial
(coletivista, produtivo-empresarial) é a auséncia de regulamentacéo de direitos morais do
criador da propriedade industrial e regulamentacao prépria sobre direito moral do autor,

na lei 9.610 de 1998.
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Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as
entidades da Administragdo Publica, direta, indireta e

fundacionai, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Em interpretacdo sobre o tema, a Professora

Doutora do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito

da USP, Dra. Juliana Krueger Pela, no Parecer a esta Procuradoria (cuja

copia acompanha o presente, ao final) ja se manifestara de maneira
categorica:

‘O principal critério, portanto que a Lei de Propriedade

Industrial utilizou para determinar a quem deve ser atribuida a

titularidade de patente desenvolvida (...)é o material, ou seja, a

quem pertencem o0s recursos financeiros e tecnoldgicos que

viabilizaram o desenvolvimento da criagéo(...)”

Observa-se, pois, que a USP é proprietaria
desta criacdo desenvolvida no ambito de seus laboratérios. Todavia,
poderia inferir-se que, por nao ter a lei previsto a figura dos pesquisadores

discentes, neste caso, a propriedade da criagdo n&o seria da instituicao.

Esta ndao parece ser a melhor solugcdo. O
proposito da lei é clara: favorecer o investimento e assegurar a retribuicédo
deste. Tal finalidade nos permite uma interpretagao analdgica do artigo 92
e entender que o pesquisador discente deveria ter o mesmo regramento

de estagiario.

De fato, ambos estdo em uma relagdo muito
semelhante com a instituicido a eles associadas, ja que ha o carater
académico das atividades (de ensino de uma profissdo e de uma area do
conhecimento) e também uma relativa subordinacao operacional; de um
lado, o estagiario se subordina & empresa, de outro o pesquisador
discente , a linha de pesquisa e diretrizes do pesquisador. No caso do

pesquisador, assim se da, por uma limitagao fatica, inclusive.
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No ambito da pesquisa técnico-cientifica, ndo
ha uma liberdade plena do pesquisador, ainda mais um aluno de pods-
graduacao. Ha, sim, trabalho coletivo direcionado e liderado pelos
agentes da instituicdo cientifica, os quais detém todo o know how e

expertise necessarios a realizacdo de uma pesquisa cientifica.

E, pois, de propriedade da instituicdo a criagdo
produzida no ambito de suas atividades de pesquisa e inovagdo, mesmo
no caso de se ter um aluno como criador. Nao por outra razdo, no artigo
3° da Resolugéo n°® 7035 de 2014, da Universidade de Sao Paulo —-USP,
ha a previsdo do discente como criador, reservando o direito da USP no

artigo seguinte®.

A instituicao cientifica, portanto, é protegida no
ambito da criacdo. No entanto, para esta protecdo ser efetiva, o direito
deve blindar nao somente o produto final, a propriedade industrial ja

concebida. Faz-se necessdria a tutela também de outras etapas do

> Artigo 3° - Para os fins desta Resolucéo, considera-se:

I — criac8o: invengdo, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, programa de computador,
topografia de circuito integrado, cultivar e qualquer outro desenvolvimento tecnolégico, que
acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeicoamento
incremental, definido pela legislacdo de inovacio, protecéo a propriedade intelectual, protecédo de
software e outras afins, aplicando-se o0s conceitos e interpretacdes correntes de suas disposicoes;

Il - criacéio da Universidade: criagc8o que resulta da atividade regular da Universidade ou de projeto
de pesquisa ou extensé&o tecnoldgica especialmente firmado ou criagéo realizada com a utilizagdo
de equipamentos, recursos, instalacBes, dados, meios, ou materiais da Universidade ou ainda com
a participacdo de pessoal a ela de qualgquer forma ligado, com ou sem vinculo funcional ou relagdo
de emprego, como docentes, pesquisadores, estudantes, bolsistas, pesquisadores de pos-
doutorado, especialistas externos aposentados com Termo de Ades&o ao Servigo Voluntario e de
Permissdo de Uso e outros pesquisadores que integram projetos e atividades da Universidade,
independentemente do regime;

{Il — pessoal ligado a Universidade: docentes, ativos ou aposentados com Termo de Colaboragdo,
professores colaboradores e visitantes, servidores técnicos e administrativos, estagiarios;

IV — criadores: pesquisadores que sejam inventores, obtentores ou autores da criagdo.
Artigo 4°— Os direitos patrimoniais sobre as criagbes referidas no art. 3° pertencem a
Universidade, em carater exclusivo, ressalvadas as disposigfes expressas desta Resolucio.
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processo produtivo. Neste aspecto, se insere a protecdo aos dados

produzidos e o segredo industrial.

Em diversos momentos, o direito protege o
sigilo dos dados e garante aquele que investiu em sua producgdo exercer
poder sobre eles. A titulo de exemplo, a lei n° 9.279 de 1996, em seu

artigo 195, X! determina como crime a quebra deste sigilo. Vejamos:
Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

(-..)

X! - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de
conhecimentos, informagbes ou dados confidenciais, utilizaveis
na inddstria, comércio ou prestagdo de servigos, excluidos
aqueles que sejam de conhecimento publico ou que sejam
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apds

o término do contrato; (g.n.)
Ainda, na lei 10.973 de 2004 (Lei de Inovagao
Tecnologica) em seu artigo 12, ha determinacdo expressa da exigéncia
de sigilo para agentes publicos sobre criacées:
Art. 12. E vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor,

militar, empregado ou prestador de servicos de ICT divulgar,

noticiar ou publicar qualquer aspecto de criacées de cujo

desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado

conhecimento por forca de suas atividades, sem antes

obter expressa autorizacdo da ICT. (g.n.)

Neste sentido, os dados produzidos em meio a
pesquisa cientifica ndo possuem a protecdo dos direitos autorais, isto €, a
protecdo personalista e individual. Mesmo tratando-se de uma criagao
intelectual - algumas das vezes, com carater de originalidade — os dados
de uma pesquisa cientifica sdo da instituicdo que podera utiliza-los em

uma propriedade industrial.
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Por esta razdo, a lei de direitos autorais
expressamente exclui os dados produzidos de seu sistema de protecao,
como se vé nos seguintes dispositivos:

Art. 7° S&o obras intelectuais protegidas as criagGes do
espirifo, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que
se invente no futuro, tais como:

(...)

Xl - as coletdneas ou compilagbes, antologias,
enciclopédias, dicionarios, bases de dados e outras obras,
que, por sua selegdo, organiza¢do ou disposigcdo de seu

conteudo, constituam uma criagédo intelectual.

§ 2° A protegdo concedida no inciso Xlll ndo abarca os
dados ou materiais em si mesmos e se entende sem
prejuizo de quaisquer direitos autorais que subsistam

a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3° No dominio das ciéncias, a protegdo recaird sobre a
forma literaria ou artistica, ndo abrangendo o seu

conteudo cientifico ou técnico, sem prejuizo dos direitos

que protegem os demais campos da propriedade

imaterial. (g.n.)

A exclusdo dos dados produzidos ndo é ato
sem proposito do legislador, trata-se de inteng¢éo clara de promogao da
produgdo tecnoldgica e protecdo das instituicdes comprometidas com

desenvolvimento econémico da sociedade.

Observa-se, pois, que no ambito de producéo

de dados cientificos, o legislador ndo os protegeu como um direito de
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autor, mas como elemento de sigilo industrial. Nao por outra razdo, a
protecdo recai sobre a forma literaria, “ndo abrangendo o conteudo

cientifico, sem prejuizo dos direitos que protegem os demais campos da

propriedade imaterial.” (g.n.) O trecho grifado faz referéncia expressa a

propriedade industrial e ndo deixa duvida de que sobre estes dados este
tipo de regulamento deve incidir, com respectivo sigilo, defesa do

investidor, etc...

Aplicando estes preceitos ao presente caso, 0
pesquisador discente teria direito autoral sobre a forma literaria da
pesquisa, isto &, os artigos, dissertacbes e teses elaborados com
fundamento naqueles dados levantados em laboratério, mas nao aos
dados em si. Estes, como dito no artigo 12 da Lei de Inovacéo
Tecnoldgica, ap6s autorizacao da ICT (no caso, da USP), poderao ser

publicados, de acordo com a gestao da instituicéo.

Diante deste poder sobre a disponibilidade dos
dados (garantia do sigilo artigo 12 da Lei de Inovagao e 195 da n° 9.279
de 1996), previsto na legislagéo acima colacionada, bem como a excluséo
do regime de direitos autorais, € evidente que o direito brasileiro conferiu
os poderes do proprietario (usar, fruir e dispor, artigo 1.228 do Cédigo
Civil) a instituigéo cientifica, no caso a USP. Desta forma, apesar de nao
haver dispositivo especifico imputando a propriedade destes dados a
USP, a legislagéo conferiu diretamente a ela os poderes de proprietario
destes dados, o que lhe garante a propriedade, nos termos do artigo
1.228 do Cédigo Civil. Cabe a ela, portanto, definir a melhor maneira de

gerencia-los.

Agora, esta geréncia, no ambito da
administracdo publica deve se pautar nos principios que ela regem, quais
sejam: o da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e

Eficiéncia (artigo 37 da Constituicao da Republica Federativa do Brasil).
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Em razéo do principio da Publicidade, todavia,
poderia se inferir que tais dados devessem ser todos sigilos. Contudo, a
autorizacao prevista no supramencionado artigo 12 da Lei de Inovacao ja
& suficiente para afastar a regra geral. Mesmo diante de exigéncias legais
da Lei de Acesso a Informacéo (lei n® 12.527 de 2011).

Assim se da, em razdo das propria
regulamentacgéo desta norma. A protecdo a publicidade n&o é direcionada
a quaisquer informacdo e dados “presentes” na administracdo publica,
mas exclusivamente aos dados denominados publicos. Por esta razéo, o
decreto estadual, que regulamenta a matéria (Decreto n° n°® 58.052 de
2012), de forma expressa, delimita o que seja dado publico, no inciso VI

do seu artigo 3°:

Vil - dado publico: sequéncia de simbolos ou valores, representado em
algum meio, produzido ou sob a guarda governamental, em decorréncia

de um processo natural ou artificial, que ndo tenha seu acesso restrito

por legislacdo especifica; (g.n.)

Observa-se que, por esta definicdo, dados com
restricbes legais ndo serdo considerados publicos e, portanto, ndo estardo
sob a égide da publicidade, podendo trafegar pela administragéo de forma

sigilosa por tempo indeterminado.

No presente caso, as informacbes estéo
protegidas no artigo 195, Xl a lei federal 9.279 de 1996, a qual considera
crime a divulgacdo de informacgdes industriais decorrentes de relagao
empregaticia, bem como no artigo 12 da Lei de Inovagéo Tecnolégica. E,

portanto, passivel de controle os referidos dados.

Diante destes argumentos, pode-se concluir
que o dado produzido no ambito das pesquisas técnico-cientificas da
USP, mesmo por discente, pertence a Universidade e esta pode manté-lo

dentro de um sigilo.
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Contudo, €& ausente na universidade
regulamentacdo sobre o assunto e, para que tais condutas sejam
pautadas em uma postura condizentes com a moralidade da

Administracéo, apresento as seguintes recomendagdes a Unidade:

a) a criagdo de regulamentacdo sobre este
topico, sendo geral, ac menos no ambito das Unidades. Esta pode ser
simples e refletir o quanto detalhado no documento “Caderno de

Laboratério”, por meio de uma portaria da Diregéo; e

b) a elaboragido em conjunto com esta
Procuradoria, de termo a ser assinado pelos alunos, de carater mais
informativo do que normativo, indicando a Resolucdo 7035 de 2014 e

as obrigagdes perante a Universidade.

Por fim, sugiro o encaminhamento destes autos
ao Instituto de Ciéncias Biomédicas, para ciéncia e providéncias, que
julgar cabiveis. E, ante a necessidade de que atitudes como esta sejam
estendidas a outras Unidades, sugiro encaminhamento de copia deste

parecer a Pro-Reitoria de Pesquisa.
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Processo: 2016.1.300.42.7
Interessado: Instituto de Ciéncias Biomédicas
Parecer PG 1452/2017

De acordo. Encaminhe-se copia do presente parecer a Pré-Reitoria de Pesquisa
para ciéncia.

Apbs, encaminhem-se os presentes autos 0o ICB , para ciéncia e providéncias
que julgar cabiveis.

Procuradoria Geral, /¢ d junhod 2017

Gicrr. el St o o / Z

o/ 4
MA KWKLQUIRIA BAT TA DOS o
Pro%'adora Geral da /‘V 2
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