UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CONSELHO UNIVERSITARIO

RESOLUCAO — RE-CONSU-20/2014
de 18 de dezembro de 2014

Aprova as Politicas, Normas e Procedimentos Gerais de
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, e da outras providéncias.

O CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, no uso
de suas atribuigdes estatutdrias (Artigos 82, 10, Incisos | e IV, e 88) e regimentais (Artigos
72,92 Incisos | e IV, 198 e 203, §§ 32 e 49), tendo deliberado em sua reunido ordinaria n2
430, de 17 de dezembro de 2014, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extens3o, em
sua reuniao de 01 de outubro de 2014,

RESOLVE:

Art. 12 APROVAR as Politicas, Normas e Procedimentos Gerais de Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em
anexo.

Art. 22 DAR CIENCIA desta Resolugio ao Instituto Presbiteriano Mackenzie.

Art. 32 DAR VIGENCIA a esta Resolugdo a partir da data de sua publicacdo,
revogando-se as disposi¢Ges contrdrias.

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edificio Jodo Calvino

18 de dezembro de 2014

1452 Ano da Fundacgdo

Benedito (ﬁ I-Quiar Neto

Reitor
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ANEXO - RE-CONSU-20/2014

POLITICAS, NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

A Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), por meio de sua Pré-Reitoria
de Extensdo e Educag¢do Continuada (PREC), estabelece aqui os principios, as politicas, as
competéncias e as diretrizes operacionais no que tange as questdes de propriedade
intelectual e de transferéncia de tecnologia com o objetivo de orientar Diretores de
Unidades, Coordenadores, Professores pesquisadores e Empresas parceiras, quanto aos
procedimentos a serem seguidos na UPM.

1. Defini¢oes:
Neste documento foram utilizadas as seguintes definicoes:

Propriedade Intelectual - A Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata da
propriedade dos bens imateriais ou incorpéreos resultantes da manifesta¢io intelectual
do ser humano. A Propriedade Intelectual engloba o campo de Propriedade Industrial,
os Direitos Autorais e outros Direitos sobre bens imateriais de varios géneros, tais como
os Direitos Conexos, e as Prote¢Oes Sui Generis.

Propriedade Industrial - A Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que
compreende as patentes de inven¢do e de modelo de utilidade, os registros de desenho
industrial, as marcas e as indicagOes geograficas, bem como a repressido da concorréncia
desleal.

Direito Autoral - O Direito Autoral trata das obras intelectuais, redutiveis & no¢do de
artistico ou literario, assim como aquelas de carater puramente cientifico, qualquer que
seja seu modo de expressdo — Lei n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. S3o exemplos
Obras Literdrias (livros, brochuras, folhetos, textos, contos, poesias, etc.); Obras
Artisticas (composigOes, obras teatrais ou musicais, obras coreograficas e pantomimicas,
artes plasticas, fotografias, artes cinematograficas, etc.); Obras Cientificas (projetos,
cartas geogrdficas, programas de computador, etc.); Conferéncias, alocucdes, sermdes e
outras obras de mesma natureza; e adaptagdes, traducdes e outras transformacdes de
obras originais. Quanto aos programas de computador (software) sua prote¢do estd
disciplinada na Lei n2 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Deve-se mencionar que essa
protecdo estd na express3ao e ndo na solugdo alcangada. A redacdo do programa de
computador (cédigo fonte, objeto ou executavel) ndo abrange o contetdo técnico. O
objeto de protecdo, pelo direito autoral, compreende: Cédigo-fonte (forma original de
escrita); Estrutura interna (natureza, contetdo e relacdo/sequéncia entre os diversos
mdédulos); Material preparatério (anotagbes, fluxogramas, diagramas); Aparéncia
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externa (“look and feel” das telas e fungdes); Pasta de especificacbes (know-how de
requisitos funcionais) e Manuais (textos, graficos).

Patente - A patente é um titulo de propriedade temporario outorgado pelo Estado, por
forca de lei, que confere ao seu titular, ou seus sucessores, o direito de impedir
terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente
por processo por ele patenteado.

Requisitos de Patenteabilidade -Uma invencdo é patentedvel quando atende
simultaneamente aos trés requisitos basicos: novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial (art. 8o da LPI). Um modelo de utilidade é patentedvel quando o objeto de uso
pratico (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposicdo,
aplicagdo industrial e envolve um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou na sua fabricagdo (art. 9° da LPI).

Novidade - A inven¢do e o modelo de utilidade sdo consideradas novos quando ndo
compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando ndo sdo antecipados de forma
integral por um Unico documento compreendido no estado da técnica (art.11 da LPI).
Para fins de afericdo de novidade, o estado da técnica, é constituido ainda pelo
contedo completo de outro pedido depositado no Brasil antes da data de depésito, ou
da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subsequentemente (art.11, § 2° da LPI). Essa regra impede que sejam concedidas duas
patentes iguais para titulares distintos; assim, protege-se o primeiro a depositar o

pedido de patente.

Atividade Inventiva e Ato Inventivo - Uma invencdo apresenta atividade inventiva
quando ndo decorre de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica para um técnico
no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solugdo apresentada em uma invenc¢do é
inventiva se ndo for alcangada de maneira 6bvia para um técnico no assunto, a época do
depdsito, com os recursos disponiveis no estado da técnica. O modelo de utilidade
apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da
protecdo ndo decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art.14 da LPI).
Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinacdes ébvias, ou
simples combinag¢des de caracteristicas do estado da técnica, bem como efeitos técnicos
previsiveis, desde que o objeto a ser patenteavel apresente nova forma ou disposicio
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricacio.

Aplicagdao Industrial - Uma inven¢do e um modelo de utilidade sdo considerados
suscetiveis de aplica¢do industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em
qualquer tipo de industria, aplicando-se também as indUstrias agricolas e extrativas
(art.15 da LPI).

Termo de responsabilidade e confidencialidade - documento a ser firmado,
individualmente, pelos componentes do grupo de pesquisa e trabalho envolvidos no
projeto nao importando a existéncia ou ndo de vinculo profissional com a Universidade,
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assumindo responsabilidade civil e criminal pela divulgacdo de técnicas que descreva o
todo ou parte de processos ou produtos passiveis de protec3o.

2. Principios que orientam as politicas:

Estas politicas sdo orientadas pelos principios constantes da miss3o, valores e objetivos
estratégicos, que regem a Universidade e sua relacdo com a sociedade, estabelecendo
os seguintes principios:

¢ Manter as Politicas de Propriedade Intelectual e de Transferéncia de Tecnologia em
conformidade com a legislagdo em vigor, promovendo os necessarios ajustes sempre
gue houver mudangas legais;

e Promover a defesa da Propriedade Intelectual e de Transferéncia de Tecnologia,
garantindo que sua utilizagdo gere beneficios em termos do desenvolvimento e
fortalecimento das relagées com a sociedade em geral;

e Assegurar que as medidas de protec¢do e sigilo da Propriedade Intelectual sejam
tomadas e assim apoiar a atuagdo da Universidade como um centro de
desenvolvimento tecnolégico e de inovagdo;

e Distribuir os resultados financeiros originados da explora¢cdo da Propriedade
Intelectual refletindo a participagio efetiva dos criadores/ inventores/
pesquisadores, e de parceiros.

3. Politica da Propriedade Intelectual:

A Politica de Propriedade Intelectual da Universidade Presbiteriana Mackenzie
contempla as seguintes dimensdes: a) Titularidade; b) Comercializacdo da Propriedade
Intelectual; c) Distribuigdo interna de recursos financeiros oriundos de transferéncia ou
licenciamento da tecnologia.

3.a Titularidade

3.a.1 Invencdo ou criacdo decorrente da utilizacdo de meios e recursos da
Universidade

By

No caso da atividade que deu origem a inven¢do ou cria¢do decorrer de projeto
desenvolvido e apoiado por recursos, meios, materiais, instalagdes, equipamentos ou
demais componentes da infraestrutura da Universidade e/ou financiada com recursos
do MackPesquisa, o Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) detém todos direitos de
propriedade intelectual que resultem dessas atividades, sejam elas decorrentes dos
contratos de trabalho de seus professores, pesquisadores e prestadores de servicos;
alunos de graduagdo, pés-graduagdo, pés-doutorado e especializagdo; professores e
pesquisadores visitantes, estagiarios e colaboradores.

Tel. (11) 2114-8000 Fax (11) 3214 - 3102 ® www.mackenzie.br e-mail: reitorla@mackenzie.br

ZR(')EI-Z%?ESU Campus Higienopolis: Rua da Consolagdo, 930 ® Consolagdo ® S&o Paulo- SP ® CEP 01302-907 (4de 9) @’@



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CONSELHO UNIVERSITARIO

3.a.2 Contratos e Projetos em parceria com outras empresas ou instituicdes

No caso da atividade que deu origem a invengdo ou criacdo decorrer no &mbito de um
contrato de prestagdo de servigo ou protocolo celebrado entre a UPM e uma ou mais
entidades externas publicas ou privadas, sua propriedade sera atribuida segundo o
estabelecido no acordo de cooperagdo técnica que a rege. Todos os participantes do
projeto devem anuir as cldusulas de propriedade intelectual e de transferéncia de
tecnologia dos acordos de cooperagdo, convénios e contratos que forem formalizados,
bem como devem estar informados de que a patente sera requerida de acordo com o
que estiver contratado entre as partes.

3.a.3 Direito Autoral

No caso de criag¢Oes literarias, os direitos de propriedade intelectual pertencerio ao (s)
autor (es) (teses, dissertacbes de mestrado, trabalhos de conclusdo de curso, teses,
livros, artigos cientificos e trabalhos similares), respeitados os acordos existentes nos
casos de parceria com terceiros no financiamento ou execuc¢do desses trabalhos. Jd os
programas de computador, protegidos conforme a Lei n? 9.609, serdo de titularidade
exclusiva do IPM, exceto nos casos que tenham sido resultado de atividades cooperadas
previstas em acordos de parcerias com terceiros no financiamento ou execugdo do
projeto.

Nos casos em que nao houver interesse da UPM no registro da invencgdo, manifestado
formalmente pela institui¢do, serad assegurado ao inventor o direito de titularidade,
sendo-lhe cedido o direito de fazé-lo em seu préprio nome.

3.b Comercializagdo da Propriedade Intelectual

A comercializagdo da propriedade intelectual pertencente a Universidade pode ser
obtida pela transferéncia, licenciamento e cessdo dos seus direitos, e sera orientada
pelo objetivo maior de permitir a transformacdo da criagdo em inovacdo e a facilitagdo
de sua apropriagdo pela sociedade.

A Universidade podera transferir ou licenciar sua propriedade intelectual para empresas
publicas, empresas privadas, organizagdes do terceiro setor, e para empresas
constituidas pelos pesquisadores/criadores/inventores/colaboradores, nos termos da
Lei.

Todos os acordos que envolverem transferéncia ou licenciamento da propriedade
intelectual deverdo gerar recursos para a Universidade, seja por meio de bolsas
concedidas aos programas, seja por meio de repasse de recursos financeiros na forma
de royalties fixos ou contratos de participacdo em resultados.

3.c Distribuicdo interna de recursos financeiros oriundos de transferéncia ou
licenciamento tecnolégico

Os valores apurados correspondentes aos contratos de transferéncia ou licenciamento
de tecnologia serdo distribuidos da seguinte forma:

Tel. (11) 2114-8000 Fax (11) 3214 - 3102 ® www.mackenzie.br e-mail: reitoria@mackenzie.br

RECONSU Campus Higiendpolis: Rua da Consolagéo, 930 ® Consolagéo ® S&o Paulo-SP ® CEP 01302-907 (5 de 9) @C)



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CONSELHO UNIVERSITARIO

e A Universidade sera beneficiada pela participacdo de 1/3 (um terco) nos ganhos
financeiros auferidos da exploragdo comercial;

e A Unidade, Centro ou Laboratério que originou a pesquisa sera destinado 1/3 (um
terco) dos recursos;

e Os criadores/inventores/pesquisadores, professores e colaboradores envolvidos em
atividades e projetos de transferéncia de tecnologia de propriedade da Universidade
Preshiteriana Mackenzie receberdo 1/3 (um tergo) restante.

A partilha dos ganhos financeiros referentes a exploracdo comercial sera realizada
somente apds o ressarcimento a Universidade de despesas com a Propriedade
Intelectual, tais como: despesas com o pedido de depdsito, manutencdo e licenciamento
de patente ou registro; despesas referentes a partilha de royalties; despesas com a
administra¢do de contrato de licenciamento, as quais deverdo ser previstas em plano de
negdcio especifico.

4 - Competéncias e Atribuicdes
4.a Do Nicleo de Inovagao e Tecnologia

O Nucleo de Inovacdo e Tecnologia (NIT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie é o
gestor das Politicas de Propriedade Intelectual e de Transferéncia de Tecnologia da
Universidade, devendo facilitar e incentivar o uso dos direitos de Propriedade
Intelectual, com enfoque no licenciamento de tecnologias, processos e produtos
passiveis de protecdo. Para alcancar esse fim, devera:

e Verificar quando da difusdo e da comercializagdo de processos ou produtos passiveis
de protecdo intelectual, seu condicionamento a decisdo sobre a possibilidade, a
conveniéncia e oportunidade de sua prévia protegdo;

e Acompanhar o estadgio de evolucdo dos projetos de pesquisa e desenvolvimento
tecnolégico por meio de relatérios gerenciais e resultados demonstrados.

e Encaminhar a PREC parecer sobre a viabilidade de protecdo legal & propriedade
intelectual de processos e produtos tecnolégicos derivados de atividades de pesquisa
e desenvolvimento realizados nas unidades da Universidade Presbiteriana
Mackenzie;

e Encaminhar a PREC parecer sobre impugnacdo de pedidos de protecdo legal a
propriedade intelectual sobre processos e produtos tecnolégicos derivados de
atividades de pesquisa e desenvolvimento realizados nas unidades da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, quando requeridos em nome préprio e a sua revelia, por
qualquer pessoa ligada ou ndo a pesquisa em questdo;

e Encaminhar a PREC parecer sobre autorizagdo do livre uso por terceiros de direito de
propriedade intelectual de que o IPM seja detentor, dependendo dos aspectos
sociais efetivamente verificados e justificados;
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4.b - Dos lideres de projetos de pesquisa

Os lideres de projetos de pesquisa, como responsdveis por esses projetos, tém as
seguintes atribuigoes junto ao NIT:

e Fornecer informagdes a respeito das pesquisas, em fase inicial e em andamento, com
potencial para a criagdo/invengdo/melhoria de produtos ou processos passiveis de
protecdo intelectual;

e Zelar pela confidencialidade das informacgdes que descreva, no todo ou em parte,
processos ou produtos passiveis de prote¢do de interesse da UPM, pressuposto
indispensavel para a preservagdo dos direitos do Mackenzie até a data do depésito do
pedido de patente ou do pedido de prote¢do

e Obter, individualmente, dos pesquisadores, colaboradores, bolsistas e estagiarios que
atuam no projeto, mesmo que temporariamente e a qualquer titulo, “Termo de
Responsabilidade e Confidencialidade” para garantia do sigilo das informacdes.

4.c — Do Mackenzie Solugdes
Sao atribuigdes do Mackenzie Solugdes:

e Elaborar Plano de Negdcios quando das agbes previstas nos itens 3.b e 3.c que
envolvam parcerias externas;

e Contribuir para prospec¢do de oportunidades de parcerias para o desenvolvimento
tecnolégico e inovagdo objetivando a comercializagdo e produtos e processos
passiveis de protegdo intelectual.

5. Diretrizes Operacionais

Deverd ser encaminhado ao NIT, pelo professor pesquisador/criador/inventor/
solicitacdo de andlise e decisdo quanto ao projeto a ser desenvolvido de protecdo de
propriedade intelectual, em formuldrios préprios, com a devida ciéncia do diretor da
Unidade Académica onde o solicitante esteja vinculado. No caso de um projeto onde
haja mais do que uma unidade envolvida, todos os diretores envolvidos deverdo dar
ciéncia e sua concordancia.

Antes da avaliagdo do projeto pelo NIT deverdo ser contempladas as seguintes
condigOes:

e Relatdrio descritivo preliminar do projeto, elaborado pelo pesquisador/proponente,
em formato e formuldrio préprio disponibilizado pelo NIT;

e O cumprimento de todos os requisitos administrativos internos e externos
indispensaveis a obtengdo da protecdo;

e Ciéncia e concordancia dos diretores das unidades académicas envolvidas.
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Apés o encaminhamento da documentacdo pelo pesquisador, o NIT avaliard a
pertinéncia da solicitagdo considerando também os seguintes aspectos:

e Atendimento as condi¢bes de patenteabilidade da invencdo, ou seja, se atende aos
trés requisitos bésicos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial;

e Avaliagdo das condigbes comerciais da inven¢do como custo de depdsitos e
manutencdo, as demandas nacionais e internacionais para o produto ou processo, o
valor comercial da tecnologia, a existéncia de tecnologias alternativas e os potenciais
interessados em licenciar a invengdo.

O NIT poderad solicitar uma entrevista técnica com os pesquisadores, bem como
pareceres externos para dirimir qualquer davida sobre o projeto, antes de encaminhar 3
PREC, relatério técnico recomendando ou ndo a aprovagdo da entrada do pedido de
patente do projeto no INPI.

A negociacdo com terceiros para licenciamento e/ou transferéncia de tecnologia de
propriedade da UPM é de responsabilidade do Mackenzie Solugdes.

Todos os contratos e acordos que envolvam a participacio da UPM em projetos de
cooperagdo com outras IES, agéncias de fomento ou empresas, que tenham em seu
escopo o desenvolvimento de propriedade intelectual ou transferéncia ou
licenciamento de tecnologia, devem passar necessariamente pela anélise e parecer do
Departamento Juridico do IPM.

6. Disposicoes Finais

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, por intermédio do Nicleo de Inovagdo
Tecnolégica, solicitara:

e Existéncia de registro formal de experimentos executados em laboratérios e Campi
da UPM ou de parceiros na condugdo de pesquisa e/ou experimentos que visem 3
obtencdo de processos ou produtos passiveis de protecao;

¢ Termo de autorizagdo e cessdo de direito da Propriedade Intelectual a Universidade
Presbiteriana Mackenzie, a ser firmado, individualmente, pelos componentes do
grupo de pesquisa e trabalho envolvidos no projeto ndo importando a existéncia ou
nao de vinculo profissional com a Universidade;

e A inclusdo de cldusulas e condi¢bes especificas nos acordos, contratos e convénios
de cooperagdo técnica que imputem aos parceiros responsabilidade pelo sigilo no
desenvolvimento de projetos conjuntos de que possam resultar processos ou
produtos passiveis de protego;

e A inclusdo de clausulas e condi¢Ges especificas nos acordos, contratos e convénios
de cooperagdo técnica que contemplem as condi¢des para a Propriedade Intelectual
e de Transferéncia de Tecnologia advinda dos resultados alcangados na parceria;
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e Adicionalmente, os servicos de requerimento, acompanhamento e manutengdo de
pedidos de patente de invengdo ou de modelo de utilidade, registro de desenho
industrial, registro de marca e registro de indicacdes geograficas, bem como de
registro e protecdo de cultivares, poderdo ser terceirizados sob a supervisdo e
coordenacdo do NIT.

As demais orientacGes, estabelecidas por Ato da Reitoria, incorporam-se a estas Normas
e Procedimentos Gerais das Politicas de Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia da UPM,

Os casos omissos serdo resolvidos pela PREC — Pré-Reitoria de Extensdo e Educagdo
Continuada, sujeitos a aprovagdo da Reitoria, nos limites da respectiva competéncia,
conforme as disposi¢Ges estatutdrias e regimentais.

Estas Normas e Procedimentos Gerais entram em vigor a partir de sua aprovagio pelo E.
Conselho Universitario da UPM, revogadas as disposi¢des em contrario.

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edificio Jodo Calvino

18 de dezembro de 2014

1452 Ano da Fundacgido

Benedito @é}uiar Neto

Reitor
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