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Guia para Inovacao

A agéncia de inovacao tecnoldgica e social (agits) da Universidade Federal de Sao Paulo (Unifesp)
apresenta seu guia para ainovacao, voltado a servidores, pesquisadores e estudantes da Unifesp. Este
guia traz informacoes e transparéncia para que vocé possa conhecer nossos processos e estrutura
interna.

Como é tipico da agits, vamos apresentar as informacoes de forma sintética, informal e dindmica.
Assim, vocé podera aprender sobre o universo da inovacao, compartilhar esse conhecimento com
colegas da Unifesp e ainda se divertir com o nosso conteudo.
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Agéncia de Inovacdo é uma denominacdo dada ao Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) da
Unifesp. E um 6rgio responsavel pela politica de inovacio tecnoldgica institucional, que executa
funcoes de registro e transferéncia de tecnologias desenvolvidas pela - e com a - Unifesp e também
responsavel pela manutencdo da propriedade intelectual, na forma de registros junto ao INPI
(patentes e outros) e prospeccao de colaboracdes para inovacao e capacitacio de recursos humanos
com perfil empreendedor.

A agits tem como publico-alvo inventores e inventoras da Unifesp, que querem registrar suas
invencoes, organizacoes inovadoras com a intencao de estabelecer parceria com nossos inventores,
e a sociedade civil com interesse nas invencdes universitarias de acesso aberto, protegidas ou
transferéncia de know-how e no compartilhamento do conhecimento. Tudo para promover a troca
de saberes e diminuir a assimetria de informacao entre académicos e a area ndo académica.

Promover a politica e a cultura de Catalisar acoes em inovacao Cultivamos agilidade, ética,
inovacao nas esferas tecnolégicas da Unifesp e transforma-la em transparéncia, cooperacao e
e sociais protagonista mundial em inovacao compromisso com a exceléncia
académicas

agits. Inovaciao em forma de agéncia!



Sumario

3..... Abertura

5..... Conceito e Aplicacdo
Inovacgao
Inovacao Social

Inovagao Aberta

Inovacao Tecnoldgica

Inovacdo em Politicas Publicas
Inovacao Transformativa

Licenca de uso e direito autoral: diferencas

Registro de acesso aberto e patente: antagonismo ou
complementaridade

10...caminhos da Invencao
Como uma Invencao deve ser Reportada a agits
Registro de Acesso Aberto
Patente
Software

Abertura de Processos

14...Processos e Critérios de Avaliacdo
» Registro de Acesso Aberto (DOI)

}4.*;!-)"““ Patente

Software

18.--Colabora¢;6es com Organizacoes Inovadoras

20---Colabora96es com Organizacoes Inovadoras

Unifesp Unica Titular

Unifesp Cotitular

27...TRL: Quando meu Projeto esta Pronto
29... Mensagem agits



Conceitos e Aplicacoes

Cap 1,0622.




Inovacao

Na agits, consideramos como inovacao todo e qualquer uso de um produto, servico

ou processo que nao tenha correspondente anterior (inovacdo disruptiva) ou que seja

aprimorado (inovacao incremental), ou seja, algo novo ou melhorado. Portanto, é possivel inovar nas

organizacoes, nos produtos, nos servicos e nos processos. Mas vamos dar uma definicao técnica,

segundo o manual de Oslo: “inovacao é um produto ou processo novo ou aprimorado que difere

significativamente de produtos ou processos prévios e que tenha sido colocado a disposicao de
potenciais usuarios, no caso de produtos, ou colocado em uso, no caso de processos”.

Existem algumas formas distintas para mensurar a inovacdo. Do ponto de vista econémico,
por exemplo, a inovacdo é considerada positiva quando tem sucesso no mercado. Ja sob a 6tica
da sustentabilidade, a inovacdo é considerada positiva quando seus conceitos e acdes impactam
diretamente dimensdes ecoldgicas e sociais, além da econémica.

Caso queira saber mais sobre conceitos de inovacao espalhados pelo Brasil e pelo mundo, acesse
a area educacional no portal agits aqui.

Inovacao Social

Trata-se da adocao de medidas e solucdes ndo convencionais e sustentaveis, implementadas em
colaboracao com uma comunidade diretamente afetada por um determinado problema ainda sem
solucao. Essas solucdes podem ser novos produtos, processos ou métodos que oferecam solucoes
para demandas sociais e sejam colocadas em pratica. A inovacao social resulta do processo de
cocriacao e co-desenvolvimento que envolve a participacao ativa dos beneficiarios. Dessa forma,
inovacoes sociais implicam em mudancas nas praticas sociais resultando, em ultima instancia, em
inclusao social e amplo desenvolvimento social.

Na agits, gostamos e nos baseamos na definicdo de inovacao social descrita pela Universidade
de Stanford: “A inovacao social é o processo de desenvolver e implantar solucdes eficazes para
questoes sociais e ambientais desafiadoras e muitas vezes sistémicas, em apoio ao progresso
social. A inovacao social ndo é uma prerrogativa ou privilégio de qualquer forma organizacional ou
estrutura legal. As solucoes frequentemente exigem a colaboracao ativa dos constituintes em todo
o governo, empresas e no mundo sem fins lucrativos”.

Inovacao aberta

Open innovation é o nome que Henry Chesbrough, da Harvard Business School, deu para uma
forma de inovacao horizontal, colaborativa e diversa. Neste formato, clientes, fornecedores, institutos
de pesquisa, orgaos publicos, startups e outras empresas se unem a empresas com o interesse de
inovar. Talvez isso seja obvio atualmente, mas antes de 2003 - quando o termo surgiu na area dos
negocios - as empresas ficavam restritas a seus departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento,
para a elaboracao de produtos que valessem uma boa grana. Com essa mudanca de percepcao, a
area académica, institutos de pesquisa e universidades ganharam mais atencao por representarem
potenciais colaboradores para o setor privado.

Ao contrario do que se pensa, a inovacao aberta pode gerar lucro e traz beneficios importantes
gue incluem a reducao de tempo de producao, a reducao de custos e riscos, a valorizacao da marca,
a participacao de clientes e novos modelos de negdcios.


https://www.gsb.stanford.edu/experience/about/centers-institutes/csi/defining-social-innovation
https://www.gsb.stanford.edu/experience/about/centers-institutes/csi/defining-social-innovation
https://agits.unifesp.br/educagits
https://hbr.org/2003/07/a-better-way-to-innovate

Ha trés principais tipos de inovacao aberta:
1. inovacao incremental: conexao com startups

2. inovacao disruptiva: spin off do negdcio

3. incorporacao da inovacao: aquisicao de startups

Essas trés formas de inovacdo aberta sdo componentes centrais do incentivo a cultura
empreendedora que a agits promove na Unifesp.

Inovacao tecnologica

A inovacado é a unido de saberes dispersos e competéncias executivas na sociedade. Assim, ela
depende do esforco colaborativo de todos os sistemas sociais. Nao se inova isoladamente.

No final da cadeia, a inovacao é o desenvolvimento aliado ao registro de uma tecnologia, processo
ou produto nunca antes proposto com o intuito de atender a uma determinada demanda do mercado.
Para que uma nova descoberta se torne uma inovacao tecnoldgica, é preciso que ela passe por uma
avaliacao e seja destinada a otimizar resultados, bem como agregar valor ao setor produtivo e para
a sociedade.

A inovacao tecnoldgica traz melhorias em processos e produtos através de investimentos com a
finalidade de otimizar os resultados e agregar valor ao negécio. De modo geral, inovacao tecnoldégica
é toda novidade implantada pelo o setor produtivo, por meio de pesquisas ou investimentos, que
aumentam a eficiéncia do processo produtivo ou que resultam em um produto novo ou aprimorado.

Inovacao em politica publica

Inovacdo em politicas publicas é a inovacdo no processo de producdo e implementacido de
politicas publicas. Nela o processo a ser inovado engloba operacdes realizadas por diferentes esferas
governamentais agindo em prol do usuario final, através de processos que envolvem o desenho, a
execucao e a avaliacdo de politicas publicas.

Portanto, a inovacdao em politicas publicas visa a exploracdao de novas ferramentas, técnicas e
métodos que venham renovar ou transformar completamente processos que ja vem sendo utilizados.
Nesse aspecto, um ponto importante é a co-criacdo a partir de ferramentas digitais, almejando a
sinergia entre as diferentes instituicoes de um governo e o usuario final, sempre com foco nos pontos
comuns e mitigando possiveis contradicoes entre os interesses dos protagonistas envolvidos.

E importante perceber que a pessoa que vai usar a inovacio tem papel fundamental no processo,
uma vez que ela ira fazer parte da testagem e da observacado do processo.

Inovacao transformativa

O conceito de mudancatransformadora também pode ser pensado como inovacao transformadora.
Esses termos tém como fundamento um alinhamento mais coeso entre desafios sociais amplos,
como desafios ambientais, culturais e a inovacao.

O conceito de inovacao transformadora e sua amplitude semantica estido bem retratados no
documento, Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand challenges,
T EE S “Enquanto a politica de inovacdo tradicionalmente se concentra nas taxas de

ao,ainovacaotransformadoravaialém,buscandoadirecionalidade...comoobjetivoenfrentar

erandes desafios da sociedade. Desse modo, as transicoes de sustentabilidade, por exemplo, devem

objetivar a resolucio de problemas especificos e atingir metas especificas’.


https://euagenda.eu/upload/publications/transformative-innovation-and-socio-technical-transitions-to-address-grand-challenges.pdf

Debates recentes sobre politicas de inovacao, no contexto da inovacao transformadora, enfatizam
a importancia de visdes inspiradoras que fornecam direcionalidade a longo prazo, além de missoes
desafiadoras que sejam factiveis, que formulem metas especificas e acompanhadas por instrumentos
financeiros que proporcionem acoes concretas. Trata-se de uma perspectiva ampla, que mescla
inovacao radical, impacto social efetivo e transformador, ou que busca transformar a operacao social
e tudo que a envolve.

Licenca de uso e direito autoral: diferencas

Originalidade! Para que uma obra possa ser protegida pelo direito autoral, ela tem que ser original.
Direito autoral é o conjunto de normas, estabelecidas pela Lei 9.610 de 1998, que protege as relacoes
entre o criador e a utilizacdo de suas criacoes. Esses direitos podem ser classificados em direitos
patrimoniais e direitos morais, onde o primeiro permite ao autor comercializar a obra e o segundo
garante a autoria da criacao.

Criar um obra protegida por direito autoral e permitir que as pessoas a utilizem significa conceder

BT A que pode ser totalmente livre ou com algumas restricdes. Portanto, vocé mantém a
autoria da criacao e concede licenca para que outras pessoas utilizem livremente, ou utilizem com
a condicao de citar a autoria, ou paguem para usar o que vocé criou. A creative commons - licencas
CC - sao gratuitas e permitem que autores disponibilizem suas publicacbes com acesso aberto.

Ja o digital object identifier (DOI) é uma forma de garantir que sua publicacdo seja encontrada
na internet, ao permitir a associacdo de um link permanente a um documento digital publicado.
A plataforma Lattes, por exemplo, autoriza a inclusdo do nimero DOI em campos para registro de
algumas publicacdes no curriculo - além dos tradicionais artigos em revistas cientificas. Em 2017,
iniciou-se um consorcio envolvendo a Orcid, o CNPq e a Capes, entre outras instituicoes, para que a
plataforma Lattes possa se beneficiar do uso do Orcid. E por isso que no formulario da agits tem um
campo para incluir esse nimero.

Registro de acesso aberto e patente:
antagonismo ou complementaridade

E facil nos apegarmos a nossa ideia. Em geral achamos que ela é Unica e pode ajudar muita gente
- e talvez possa - porém quando o assunto € inovacao, € preciso seguir alguns critérios para que a
invencao seja protegida por patente.

De acordo com a Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e deveres relativos
a propriedade industrial, toda invencao é patenteavel desde que tenha as seguintes caracteristicas:
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.

O fato da sua ideia nao ter algum desses pré-requisitos nao anula sua importancia, e o registro
de acesso aberto da invencao pode ocorrer de algumas formas, como a creative commons, o
digital object identifier e as marcas de inovacao disruptiva. A agits trabalha com o nimero DOI na
publicacdo de modelos a serem disponibilizados na sua pasta, no repositério institucional.

*As criagdes podem ser artisticas, literarias ou cientificas, como por exemplo textos,
livros, pinturas, musicas, ilustracoes, fotografias etc.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

Cada vez mais o mundo busca por solucbes que representem impactos reais, com menos
burocracia e mais agilidade. Depois que um medicamento perde sua patente, outros laboratérios
com interesse passam a produzi-lo e seu preco diminui substancialmente. Esse é um exemplo do
impacto da expiracao da validade da patente e da transformacao da tecnologia em dominio publico:
permitir que mais pessoas possam ter acesso ao que vocé inventou.

Vocé sabiaque aférmulade umrefrigerante mundialmente famoso nao é patenteada? Isso porque a
patente tem prazo de validade e depois ela “cai em dominio publico”, ou seja, qualquer um pode passar
a produzir e comercializar tal produto/processo/servico. Para ndo correr esse risco, a empresa optou
deixar a formula guardada sob segredo industrial e contratos de confidencialidade.

Patente é mecanismo de
negociacao

As patentes ndo sdao equivalentes
a artigos cientificos! Elas devem ter
seu depdsito avaliado por inventores e
empresas, eventualmente interessadas
em codesenvolver a tecnologia. Ha pontos
negativos e positivos em atrasar ou antecipar
um depdsito de patente, como ter menos
tempo para comercializar o produto sem
concorréncia (em casos de correr com a
protecdo), ou dar chances para que outros
grupos entrem com pedido antes (em caso
de publicizacdo de informacoes).
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Como uma invenc¢ao deve ser reportada a
agits

Assim que vocé tiver uma invencao criada na Unifesp e quiser registra-la, é necessario manifestar
esse interesse junto a agéncia de inovacao, a agits. Depois de preencher o formulario de pré-
avaliacao, aqui, uma pré-analise da sua invencao sera realizada em uma reunido com a diretoriagits,
a fim de direciona-la para a melhor forma de protecao e registro, com base nas suas intencdes e nos
interesses institucionais. Sua invencao podera ser depositada junto ao INPI, receber um registro de
acesso aberto institucional, seguir como segredo industrial ou se tornar um know-how. Aqui temos
um pdf explicativo sobre as possibilidades de registro.

Neste guia, trataremos com detalhes as trés formas de registro que a agits adota: registro de
acesso aberto, protecao por patentes e registro de softwares.

Todo e qualquer pedido de invencdo passa pela etapa de pré-avaliacdo (preenchimento do
formulario e reunido), que deve ser acessado através de uma conta institucional pelo responsavel

principal pela invencao, o qual deve possuir vinculo formal com a Unifesp.

Esta pessoa sera, também, a responsavel por responder questionamentos futuros da agits e do
INPI e auxiliar em futuros processos de transferéncia da tecnologia protegida

Vale lembrar que a titular da patente é sempre a Unifesp, portanto a agits, em sua Politica
Institucional de Propriedade Industrial, Resolucdo 165, dispoe em seu Artigo 5°.: “A analise do
interesse da Unifesp na protecao da criacao levara em conta a sua viabilidade juridica, econ6mica e
sua relevancia social”.

Registro de acesso aberto

Os NITs e agéncias de inovacdo nasceram em 2016 para
atender a Lei 13.243 de 2016 com a finalidade de gerar
politicas de inovacao e empreendedorismo, auxiliando na
promocao, na utilizacado do conhecimento; e se tornaram
instituicoes onde as primeiras etapas para a solicitacao de
registro de patentes sdo realizadas. Contudo, na agits, temos
uma area social que impulsionou a transformacao do NIT em

uma agéncia mais abrangente, que nos move em direcao as necessidades da sociedade e alinhadas
aos interesses institucionais.

O registro aberto que tratamos aqui origina-se do conceito de cédigo aberto, inspirado na area de
tecnologia da informacao, e que se refere a qualquer programa cujo cédigo fonte é disponibilizado
para uso ou modificacdo de acordo com a necessidade dos usuarios e desenvolvedores. Mas esse
conceito vai além de softwares e programas open source, é sobre criar solucdes com pessoas e gerar
impacto positivo no modo de vida das pessoas.

A Unifesp tem tradicdo no desenvolvimento de inovacdes na area de saude. Por vezes, essas
inovacdes nao sao passiveis de protecao por patentes, mas tem um grande potencial de trazer
melhorias sociais, seja pela adocao de politicas publicas, pela melhoria de processos e servicos, ou
pela transposicao para a esfera social do conhecimento gerado na area académica.

Além disso, temos em nosso portal a drea de ponto de encontro, onde problemas da sociedade
encontram-se com inventores e inventoras da Unifesp para a construcao de solucdes conjuntas. Sim,
tem que ser junto para ser eficaz! 11



https://agits.unifesp.br/images/Caminhos/Infografico_caminho_invencao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
https://agits.unifesp.br/conectagits/ponto-de-encontro

Diante disso, a agits, em parceria com a Coordenadoria Rede de Bibliotecas da Unifesp, a CRBU,
possibilitou a publicacdo das invencoes em acesso aberto com atribuicido de nimero DOI. Com esse
numero, os inventores podem incluir o documento de sua invencdo no curriculo Lattes e utiliza-lo
nas avaliacoes da CAPES sobre os programas de pds-graduacao. Entretanto, a atribuicido do DOI nao
serd automatica, ja que sua inovacao aberta ainda passara por um processo de pré-avaliacao na agits.
Com relacdo ao uso da invencao, veja mais informacoes abaixo em licenca creative commons.Sua
invencdo podera ser depositada junto ao INPI, receber um registro de acesso aberto institucional,
seguir como segredo industrial ou se tornar um know-how. Aqui temos um pdf explicativo sobre as
possibilidades de registro.

Neste guia, trataremos com detalhes as trés formas de registro que a agits adota: registro de
acesso aberto, protecao por patentes e registro de softwares.

O DO, Digital Object Identifier ou, em portugués, Identificador de Objeto Digital veio para
facilitar a localizacao de publicacoes online como artigos, livros, revistas e anais de eventos do
mundo todo. O DOI é um codigo Unico formado por um padrao de letras e nimeros e apresentado

naformade link que é atribuido a publicacdes que estejam disponiveis na internet. O padrao agits
é: https://www.doi.org/10.34024/agits20210001.

Nao confunda o acesso aberto da sua inovacdo com direito autoral e publicacdo de textos e
e-books! O Direito Autoral possui normas estabelecidas pela legislacao, em especial a Lei 9.610/98
gue protege as relacoes entre criadores e o uso de suas criacoes, sejam elas artisticas, literarias ou
cientificas, como por exemplo textos, livros, pinturas, musicas, ilustracoes, fotografias etc. O principal
elemento para a protecao autoral é a originalidade, ou seja, para obter o direito autoral de uma obra
ela tem que ser original!

Para informacodes adicionais sobre autoria, uso da obra e transferéncia, acesse o site da CRBU
aqui.

As licencas de uso sao instrumentos de direito de autoria e de direitos conexos da empresa
Creative Commons com a funcdo de promover um equilibrio no ambiente tradicional de “todos
os direitos reservados”. As licencas CC fornecem a todos - desde criadores individuais até grandes
empresas - uma forma padronizada de atribuir autorizacoes de autoria e de direitos conexos aos seus
trabalhos criativos. Essas licencas nao afetam os direitos autorais da Legislacao Brasileira e possuem
trés camadas. Leia mais aqui.

E preciso responder algumas perguntas para escolher o tipo de licenca: Serd permitido o uso
comercial ou ndo? Sera permitido trabalhos derivados ou ndo? No caso do licenciante optar por
permitir trabalhos derivados, ele podera exigir que todos aqueles que usam o seu trabalho — a quem
chamamos licenciados — disponibilizem o novo trabalho nos mesmos termos da licenca do trabalho
original.

Na agits, sugerimos que autores da invencao aberta atribuam a licenca nao comercial aos materiais
submetidos para a pasta no repositorio académico da agéncia:

Atribuicao-Nao Comercial CC
BY-NC

12


https://agits.unifesp.br/images/Caminhos/Infografico_caminho_invencao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm
https://bibliotecas.unifesp.br/acesso-aberto#direitos-autorais
https://bibliotecas.unifesp.br/acesso-aberto#direitos-autorais

Patentes

Nesse topico a abertura para discussao é menor, ja que temos bem definido o que é patente de
invencao - que chamamos simplesmente de patente.

Patente é a concessao publica, conferida pelo Estado, que certifica ao seu titular a exclusividade
de explorar comercialmente a sua criacdo por um tempo determinado. A patente faz parte dos
direitos de propriedade industrial, cujos normativos legais siao orientados pelo INPI e pela Lei da
Propriedade Industrial.

O direito de exclusividade na comercializacao é garantido na patente e significa proibir que outras
pessoas fabriguem, usem, vendam, oferecam ou importem a referida invencao. Em contrapartida, é
disponibilizado acesso ao publico sobre o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicacoes
gue caracterizam a novidade no invento. As patentes estao disponiveis em bancos de dados de livre
acesso e constituem bases do conhecimento tecnolégico, usadas em pesquisas e avaliacio de uma
determinada regido ou pais.

Até que seja obtida a concessao da carta patente, o invento podera ser comercializado na forma
de transferéncia de conhecimento, com a devida contrapartida financeira a ser acordada entre as
partes no contrato.

Quando o desenvolvimento é feito em conjunto com outras instituicdes - publicas ou privadas -
essas também serao cotitulares da patente e, por essa razao, é necessario um convénio prévio que
defina as condicoes, atribuicoes e direitos de cada parte. Veja mais informacodes no capitulo Unifesp
cotitular.

Lembrando que a Unifesp é a detentora da titularidade e propriedade da invencao, e os
inventores e inventoras tém a possibilidade de auferir ganhos econdémicos da parte que lhes cabe

em um eventual licenciamento ou transferéncia da patente.

Software

Também é possivel solicitar o registro de programa de computador (software) no INPI para a
protecao de seu cédigo-fonte ou cédigo-objeto. Esse registro, além de assegurar a autoria para
comercializacdo de modo legitimo e a protecao contra concorréncia desleal, como a pirataria, é util
também na participacao de licitacoes governamentais.

O registro tem validade de 50 anos a partir de 1° de janeiro do ano subsequente a publicacdo
ou criacdo, com custo Unico. Mas vale ressaltar que mudancas no cédigo exigem novo registro para
garantir a protecao e isso pode gerar novos custos.

com gue seu uso siga o caminho de direitos autorais.

Abertura de processos s

l
Uma vez que foi decidido o tipo P
de registro - em reunidao entre a

diretoriagits e inventores -, vamos W ' ™\ ! e >“>
especificar 0 passo a passo para %k P /.
cada uma das acoes subsequentes. -

O ) 1
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Acesso aberto com numero DOI

Apés o preenchimento do formulario de pré-avaliacdo e a realizacdo da reunido com a diretoriagits,
o/a responsavel pela invencao devera preencher o formulario de solicitacado de DOI, disponivel no
portal agits e aqui.

Para avaliacdo do registro aberto com DOI, o Comité para Registros Especiais (CoRE)
utiliza alguns critérios como: tipo de contribuicao, estado da arte, relevancia social e objetivos do
desenvolvimento sustentavel. Apesar de parecerem pontos subjetivos, estes critérios fazem parte
de outros formularios de avaliacdo de impacto socioambiental, e que sao utilizados por agéncias de
fomento nacionais e internacionais. Nao é possivel separar a tecnologia da sociedade, portanto uma
inovacao tecnoldgica sempre terd algum impacto social e a agits quer saber qual impacto positivo
vocé pretende deixar no mundo.

Patentes

A

Para o registro de patentes, e de acordo com o interesse institucional, uma busca de anterioridade
é realizada por um escritério terceirizado e licitado pela Unifesp, a fim de garantir que a invencao é
realmente nova. Entdo a Comissdo Técnica-Cientifica (CTC) entra em acao para avaliara potencialidade
da sua invencao, a relevancia institucional para a Unifesp, e a chance de obter o registro de patente
junto ao INPI. Isso é feito analisando se a invencao de fato soluciona um problema técnico, qual o
mercado disponivel para ela, e principalmente se ela preenche os requisitos de patenteabilidade,
com chances reais de obtencao de patente. Veja alguns critérios de avaliacao:

e Diferencial da invencao no panorama atual

e Estagio de desenvolvimento (inicial, intermediario, avancado)

¢ Impacto financeiro na invencao (baixo, médio, alto)

e Amplitude do mercado desta invencao (amplo, especifico, restrito, ainda ndo existe)
e Possibilidade de desenvolvimento de outros produtos a partir desta invencao

e Escopo geografico (mundial, continental, nacional, local)

¢ Nivel de atualidade no setor que se aplica

¢ Nivel de investimento necessario para chegar ao mercado

A CTC s6 pode avaliar sua invencao depois da busca de anterioridade. Em seguida, os inventores
se manifestam informando as diferencas entre a sua invencao e aquelas potencialmente encontradas
na busca.

Por que fazer uma busca de anterioridade:

Ocasionalmente, a drea académica ainda ndo tem a mesma desenvoltura e profundidade para
fazer abuscade anterioridade da mesma forma com a qual faz abuscade referéncias bibliograficas

de trabalhos cientificos. Por isso, as buscas de anterioridade devem ser feitas por profissionais
gue, por muitas vezes, surpreendem os autores. A Unifesp conta com escritério terceirizado para
realizar essas busca e a agits conta com vocé na manifestacao sobre a mesma.

Apés a avaliacdo, o parecer da CTC pode ser favoravel ou desfavoravel. No caso do primeiro
parecer ser favoravel, o processo segue para o depdsito do pedido de patente. Mas se o primeiro
parecer for desfavoravel, ainvencao é encaminhada para uma segunda avaliacao da CTC. Quando dois
pareceres sao desfavoraveis, uma nova conversa é feita com os inventores, e sugerido que a invencao
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNab5HFGSOiDspOz0SxQarUZF9peLMY4G3sbibjU0KvPCnqQ/viewform

seja encaminhada para o mostruario de inovacoes, a fim de que empresas tenham conhecimento da
invencao e - em caso de interesse - entrem em contato com a agits para apresentar as propostas de
transferéncia de conhecimento.

Durante o tramite de todo o processo junto ao INPI, é de responsabilidade do pesquisador ou da
pesquisadora solicitante do registro, responder aos questionamentos do INPI. Isso é realizado em
conjunto com a agits e a assessoria de um escritério de propriedade intelectual. No entanto, cabe
ao inventor manter seus contatos atualizados na agits e participar de possiveis transferéncias de
tecnologia para empresas.

02 04 06

ENTREVISTA COM ESCRITORIO DE PI DEPOSITO/REGISTRO

PARA BUSCA DE
DIRETORIA DA AGITS ANTERIORIDADE NO INPI

01

FORMULARIO FORMULARIO PARECER TECNICO
DE PONTENCIAL INVENCAO COMPLETO NO SEI DA CTC

A Lei 10.973 de 2004 prevé a possibilidade de cessdo nao onerosa (transferéncia ndo gratuita) da
invencao para o seu inventor ou inventora. Contudo, a decisao de ceder a invencao cabe a Unifesp,
considerando o potencial da invencao e conveniéncia em realizar a cessdo. Caso o processo de
cessao aconteca, a Unifesp ainda deve cumprir uma série de requisitos legais, a fim de demonstrar
gue a cessao estd alinhada aos seus interesses Embora a cessdo ndo onerosa tenha previsao legal, a
agits usa o mostrudrio de inovacao para oferecer - de modo ndo oneroso - os inventos oriundos do
ambiente académico da Unifesp.

A pr invenca vera ser_entr xclusivamen lo formulari

eletrénico no SEI. A agits NAO aceita processos em papel.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial ( ) foi criado em 1970 e é uma autarquia
federal vinculada ao Ministério da Economia, responsavel pelo aperfeicoamento, disseminacao

e gestdo do sistema brasileiro de concessao e garantia de direitos de propriedade intelectual
para aindustria.
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Softwares

De forma semelhante aos outros pedidos de registro, os autores de softwares devem preencher
o formulario de pré-avaliacao e realizar a reunidao com a diretoria da agits para discutir os tramites
do processo de registro. Em seguida, devem preencher o formulario com todos os detalhes sobre o
programa, incluindo o cddigo fonte e hash.

A CTC-soft fara a avaliacao do pedido e com o parecer positivo inicia-se o processo de solicitacao
de registro junto ao INPI.

e A avaliacao de um registro de software segue os seguintes critérios:

e Diferencial da invencao no panorama atual

e Estagio de desenvolvimento (inicial, intermediario, avancado)

¢ Impacto financeiro na invencao (baixo, médio, alto)

e Amplitude do mercado desta invencao (amplo, especifico, restrito, ainda ndo existe)
¢ Possibilidade de desenvolvimento de outros produtos a partir desta invencao

e Escopo geografico (mundial, continental, nacional, local)

¢ Nivel de atualidade no setor que se aplica

¢ Nivel de investimento necessario para chegar ao mercado
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A partir de agora, vamos falar sobre a parceria que a agits faz com organizacdes inovadoras. Em
2021, a agits disponibilizou em seu site um Edital de Credenciamento Publico para organizacdes que
possuem interesse em fazer parceria com nossos pesquisadores. O edital pode ser encontrado aqui.

Parainovar é preciso de diversidade de pessoas e estruturas especificas que nem sempre estao
disponiveis na sua universidade. Empresas, outras organizacoes do terceiro setor e até mesmo
outras universidades podem ter recursos complementares. Parcerias, mais do que convenientes,
sao essenciais no processo de inovacao, e essa relacao precisa ser formalizada. A agits criou o
edital acima, modelos de acordos de confidencialidade e outras orientacdes, a fim de facilitar a

vidade inventores da Unifesp justamente para esse comeco de relacionamento (ou “namoro”, por
assimdizer) com outra organizacdo, quando as partes estudam as potencialidades e possibilidades
dentro de seus projetos. Depois dessa fase, com objetivos bem alinhados, deve ser celebrado um
acordo de parceria (e ai 0 “casamento” acontece).

As organizacoes - por meio de um responsavel legal - preenchem as informacodes contidas no edital
como: nome da empresa, CNPJ, endereco, CNAE principal e secundarios, ramo de atividade, website
da organizacao, e assinatura. Vale destacar que a parceria estabelecida pelo edital tem validade de
um ano, podendo ser prorrogada de acordo com o planejamento estabelecido pela agits.

Apés o preenchimento do Anexo | deste edital, a organizacao deve encaminhar um e-mail para:
agitsconecta@unifesp.br e aguardar o retorno da equipe agits.

O e-mail agitsconecta@unifesp.br é o canal de contato oficial da agéncia com as organizacoes
inovadoras.

Assim que a confirmacao do recebimento da documentacao é feita, o préoximo passo é o
preenchimento do formulario “Detalhe sua organizacdo” - o link do formulario é divulgado somente
para as organizacoes que preencheram e assinaram corretamente o Anexo | do edital. Com base nas
informacoes coletadas sobre a organizacdo e o interesse de parceria com a agits, sera agendada a
reunido com a diretoriagits.

Na reunido, sao definidos os préoximos passos da parceria com a Unifesp e, posteriormente, as
informagdes sao inseridas na area parceriagits, aqui. A lista de organiza¢des credenciadas que ja
realizaram a reunido é atualizada mensalmente, isso para que os pesquisadores da Unifesp possam
contactar diretamente as organizacoes para estabelecer parcerias.

Assim que uma possivel parceria é identificada, pesquisadores e a organizacao inovadora devem
conversar e providenciar o acordo de confidencialidade. Esse documento deve ser encaminhado para
agitsem um Unico pdf e conter as seguintes declaragdes: motivacao paraacordode confidencialidade,
identidade do responsavel pela organizacao que assinara o acordo de confidencialidade, minuta do
acordo de confidencialidade com clausulas ja negociadas (todos juntos e em pdf!).

Caso vocé use o modelo de acordo de confidencialidade que consta no edital, ndo ha necessidade

N EY e skl e isso pode atrasar o processo. Os pesquisadores responsaveis devem informar se
o acordo foi revisado pela organizacao inovadora com respectiva concordancia, ou apontar se houve
alteracoes.

Uma vez que a documentacao for encaminhada para a agits , sera emitido um parecer conforme
o caso. Solicitaremos ao setor responsavel que junte as certidoes e encaminhe o documento para a
procuradoria ou retorne a agits para assinatura. Por isso € muito importante o pesquisador informar
se ja negociou as cladusulas com a organizacao inovadora.

Quando finalizado e aprovado, a diretoriagits firma o acordo de confidencialidade e o envia para o
pesquisador responsavel pela parceria, para que o documento seja usado no processo de celebracao
de convénio no NAPES da Unifesp, conforme descrito no capitulo “convénios”.


https://agits.unifesp.br/images/documentos/Editais/Publicacao_edital_DOU.pdf
mailto:agitsconecta@unifesp.br
mailto:agitsconecta@unifesp.br
https://agits.unifesp.br/parcerias-em-andamento

Acordos de Parceria
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Quando somente a Unifesp esta no jogo

Caso vocé desenvolva uma invencao ou proponha o uso compartilhado de um laboratério com
foco em inovacao com outra instituicao, seja ela publica ou privada, sera preciso celebrar o acordo
antes de dar inicio aos demais processos na agéncia. Porém, lembre-se que a rede de convénios
da Pré-Reitoria de Administracao é a responsavel por atender a comunidade Unifesp no que diz
respeito aos convénios, acordos e instrumentos similares a serem firmados entre a Unifesp e outras
entidades.

Somente convénios que preveem objeto com potencial de inovacio tramitam via agits.

O primeiro contato do pesquisador responsavel pela invencao na Unifesp deve ser com a equipe
do Nucleo de Atendimento ao Pesquisador (NAPES) pelo e-mail: convenios.atendimento@unifesp.
br. O NAPES respondera com as informacoes e documentos necessarios para a celebracao do acordo
solicitado. Veja os passos:

1. Pedido de celebracao de acordo: o pesquisador envia e-mail ao NAPES com a solicitacao de
pedido de celebracio de acordo com as seguintes informacoes:

nome do coordenador responsavel,

telefone e e-mail de contato,

nome e assinatura do chefe do departamento,
resumo do objeto do acordo de parceria,

2.Documentacio®: arede de convénios é responsavel por abrir o processo no SEl com os seguintes
documentos que o responsavel deve providenciar:

a.Manifestacaodeinteresse: enderecado via SEl a reitoria da Unifesp, com a descricao
resumida do objeto da parceria e os beneficios para a Unifesp nessa celebracao. Caso
a parceria preveja a transferéncia de recursos financeiros, informe no mesmo oficio o
interesse no gerenciamento dos recursos recebidos via FapUnifesp, se for o caso.

b. Oficio de encaminhamento a congregacao assinado pelo coordenador e pelo chefe
do departamento do solicitante, com base no plano de trabalho (use modelo do NAPES):
neste oficio a chefia do departamento confirma que esta ciente conforme a Resolucao
CONSU 103/2014.

3.Informativodaaprovacaodoacordo: a congregacao (no caso dos campi ou unidade universitaria)
ou o conselho central competente (no caso da reitoria) devem aprovar os documentos elencados no
item 2 e indicar o coordenador responsavel.

4. Formulario de parecer técnico? da coordenacio do acordo: o coordenador responsavel pelo
acordo devera preencher o formulario respondendo a todas as perguntas (use modelo do NAPES).

5. Abertura do processo SEI: a rede de convénios realiza a abertura do processo no SEIl, com toda
a documentacao devidamente encaminhada pelo coordenador ou coordenadora do acordo.

6. Documentos necessarios da outra parte no acordo: devem ser anexados ao processo SEl os
documentos da outra parte: estatuto ou contrato social, ata de eleicdo da atual diretoria no caso
de estatuto, cépia do documento de identidade de quem for assinar o acordo, certidoes negativas
de débitos e declaracdo da empresa de auséncia de conflito de interesse na celebracdo do acordo
de parceria (use modelo do NAPES). Caso a FapUnifesp tenha participacdo no gerenciamento dos
recursos, serdo necessarios os mesmos documentos por parte da fundacao.

7. Aprovacao da agits com relacio as clausulas de propriedade intelectual (parecer da agits, no
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caso de instituicoes privadas, juntada das certidées pertinentes)

8. Parecer da procuradoria®: todo o processo é encaminhado para a andlise da procuradoria para
aprovacao das questoes legais do acordo de parceria.

9. Assinatura do acordo de parceria: apés discussao e definicdo das cldusulas, o coordenador e a
empresa realizam assinatura do acordo de parceria.

10. Publicacao do acordo de parceria no Diario Oficial
A area de convénios possui modelos para todos os documentos solicitados.

Ser;LIthéilcié%ggrsgmente em acordos tripartite. Se seu acordo de parceria ndo envolve essa questio, esse documento ndo
i

*Sugerimos usar ,sempre os modelos indicados no site da rede de convénios e da agits a fim de agilizar a analise e
pareceF da procuradoria

Em geral, os acordos realizados entre a Unifesp e outras instituicdes (que envolvem a agéncia
de inovacao) sdo chamados ECTI: convénios de educacédo, ciéncia, tecnologia e inovacao, descritos

na Resolucao 126 do CONSU, conhecido como acordos tripartite e disponivel

Parcerias Internacionais

Em relacdo aos convénios internacionais

- com ou sem objeto de inovacao - todo o
processo € iniciado na Secretaria de Relacoes
Internacionais. Os fluxos e documentos
necessarios podem ser acessados
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Quando a Unifesp é cotitular

Quando membros da Unifesp estabelecem parcerias de pesquisa com membros de outras
instituicoes, forma-se um grupo interessado no desenvolvimento de projetos cientificos com
atividades e metas bem definidas, e com potencial de proporcionar novas contribuicoes. Essas
parcerias, sejam com empresas privadas, setor publico ou organizacbes nao governamentais,
promovem a troca de conhecimento e a combinacao de esforcos para o avanco do conhecimento
cientifico e o potencial desenvolvimento de inovacoes.

Assim, a formalizacdo da parceria na rede de convénios da Unifesp e o posterior desenvolvimento
de todas as colaboracoes e tramites da pesquisa, podem resultar em uma invencao. Essa invencao
pode ser considerada como passivel de protecao a fim de resguardar e garantir os direitos e deveres
dos seus inventores e titulares.

A invencao pode seguir por caminhos distintos de protecao. Por exemplo, ela pode ser protegida
como patente ou ser registrada como programa de computador no INPI. Nesse tipo de protecao,
focada em patentes e softwares, os inventores e titulares merecem destaque por conta das possiveis
parcerias com outras instituicoes. Isso acontece porque nesses casos o depdsito ou registro pode
apresentar mais de um titular, ou seja, mais de um proprietario. Esses proprietarios adicionais,
chamados de cotitulares, também possuem direitos e deveres referente a invencao que sao adquiridos
pela participacao conjunta no desenvolvimento da invencao.

Desse modo, explicamos que no ambito da Unifesp, seguimos a Resolucao 165/2018, que versa
sobre a Unifesp deter atitularidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes das criagoes
e invencoes originadas por seus membros (que tenham participacdo intelectual nas invencoes)
em atividades de ensino, pesquisa e extensao. Esses membros sao representados por docentes,
discentes, servidores, técnicos, estagiarios, bolsistas, voluntarios e demais pessoas com vinculo
formalizado com a Unifesp.

A Unifesp, enquanto titular, colabora com os demais cotitulares para a protecao e manutencao
da invencao, assegurando os direitos previstos em lei para seus inventores - veja a legislacao sobre
o tema na Resolucao 165/2018. Logo, quando uma invencao for realizada conjuntamente com um
Oou mais parceiros externos, € preciso que 0s inventores se organizem para comunicar o setor de
inovacao dainstituicao a que estao vinculados, para que se inicie o processo de protecao dainvencao.

Assim, quando uma invencao estiver pronta, ela deve ser comunicada ao setor de inovacao.
Orientamos que os inventores comuniquem, primeiramente, a instituicao que tenha maior
participacdo na producao dessa invencao (aquela com mais contribuicio no desenvolvimento
conjunto). Tal acdo auxilia a definir a instituicao cotitular gestora da invencao e que sera responsavel
pelos tramites iniciais. A prépria instituicio que recebeu a proposta de invencao realizara a analise
da documentacao, verificando as informacoes e comunicando os demais cotitulares.

A cotitular gestora é a responsavel pela coordenacido da invencdo e atenderd aos prazos de
manutencao, pagamentos das anuidades e as publicacoes do INPI, por exemplo. Contudo, cabe
destacar que os inventores devem estar atentos aos contatos e comunicados de suas instituicoes

titulares, para que qualquer questionamento quanto a invencao seja respondido de forma agil e
completa, permitindo a boa gestao do processo.

Desta forma, durante ou ao final da parceria entre instituicoes (devidamente estabelecida na
rede de convénios da Unifesp), se houver uma invencido de fato, é necessario informar a agits para
dar inicio ao processo de formalizacdo do contrato de propriedade intelectual entre cotitulares da
invencio. E importante que os titulares tenham um contrato entre si, definindo antecipadamente as
condicoes referentes a invencao.

23


https://agits.unifesp.br/images/documentos/Resolucao165-Politica-PI.pdf
https://agits.unifesp.br/images/documentos/Resolucao165-Politica-PI.pdf

Na Unifesp chamamos esse contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual onde, dependendo de
cada cotitular, o nome do contrato pode ser diferente. No entanto, ndo ha alteracoes no teor e no
objetivo do instrumento juridico, que é apresentar um texto com as cladusulas necessarias para firmar
as condicoes entre os cotitulares. Trata-se de um contrato para formalizar os direitos e deveres entre
as partes sobre a invencao.

Geralmente esse tipo de contrato apresenta a descricdo de todos os titulares (partes), descricao
dos inventores, descricao dos responsaveis por cada instituicao, clausula sobre a invencao, clausula
sobre a porcentagem de participacao de cada titular, cldusula sobre confidencialidade, assinaturas
dos responsaveis, assinaturas das testemunhas, entre outros itens.

O fluxo para formalizar o contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual na agits pode ter dois
tipos de entradas: meio interno, quando o inventor da Unifesp acessou primeiramente a agits para
realizar os procedimentos iniciais de avaliacdo da invencao; ou meio externo, quando a agits recebe
um contato da cotitular (instituicdo externa), informando que recebeu determinada invencio, com
participacdao da Unifesp. Abaixo esquematizamos o passo a passo das acdées em cada um desses
casos.
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Formalizagao contrato de invencao em cotitularidade - entrada via interna
na Unifesp
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Formalizagao contrato de inven¢ao em cotitularidade - entrada via externa
a Unifesp
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Na década de 1980, a NASA criou niveis de prontidao tecnolégica (traducéo livre de Technology
Readiness Level ou TRL) para avaliar riscos associados ao estagio de desenvolvimento de tecnologias
aeroespaciais estabelecendo niveis, desde a concepcao de ideias, passando pelo desenvolvimento
atéaaplicacaofinaldatecnologiadesenvolvida. Esse processo migrou para a avaliacao de tecnologias
em geral, e passou a ser amplamente usado pelos setores de inovacao e pesquisa e desenvolvimento

(P&D).

Esses niveis foram propostos para substituir categorias anteriores que eram mais abstratas e
divididas em pesquisa basica, viabilidade, desenvolvimento e demonstracao. Embora essas categorias
representem elementos indispensaveis do processo de desenvolvimento linear, os niveis de TRL
propostos fornecem fases mais bem estabelecidas dentro desse processo linear. A partir da década
de 1990, essa métrica evoluiu para os nove niveis de prontidao tecnolégica mostrados abaixo:
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Minha mae as vezes falava para mim e meus irmaos pararmos de inventar moda. Isso
queriadizer: FOCO, nao se dispersem e voltem ao que foi acordado. Tenho aimpressao
que essa linearidade forcada fez varios de nds optarmos por caminhos de descobertas,
e quase todos voceés, a estarem lendo esse guia.

A observacao de um fendmeno esta na base dos questionamentos cientificos, fase
que antecede aformulacdaodahipotese, realizacaode testes e obtencaodos resultados.
Exatamente os mesmos passos para o desenvolvimento de uma invencao.

Aqui, estamos oferecendo um método que, da mesma forma que a metodologia
cientifica, pode ser descrito em cinco palavras: observacao, pergunta, hipotese, teste e
resultado. Com esse método esperamos conseguir facilitar a vida e guiar a curiosidade
e inquietude de vocés, no caminho da novidade.

Vale repetir - sempre - que inovacao € o uso que se faz de tal proposta mas, mesmo
com o primeiro passo bem dado, ainda podemos tropecar, porém com a possibilidade
de voltarmos ao caminho mais facilmente.

E como nao existe pote de ouro no fim do arco iris, divirtam-se na estrada!

Equipe agits
diretoriagits 2020/2024
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