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RESUMO: Este estudo relaciona a cronologia dos servicos do INPI-BR como Autoridade
de Pesquisa Internacional com os prazos de entrega dos formularios ISA a OMPI, propondo
a complementacdo da ISO9001 através da ISO56005 como alternativa para 0 aumento da
qualidade de seus servigcos. Assim, sdo realizados estudos de caso exploratérios das
revisdes dos pedidos ISA considerando as fases de implementac¢des do INPI-BR e o tempo
de resposta que este atendeu as necessidades de qualidade impostas pela OMPI, tais
como o prazo maximo de 3 meses para a entrega do relatorio de pesquisa internacional, ja
gue o INPI-BR n&o tem conseguido atender a 100% deste prazo para todos os pedidos
PCT. Na prética, este artigo parte do projeto j& iniciado para o aumento da qualidade dos
servicos ISA/IPEA do INPI-BR através da utilizacdo da 1SO9001, adicionando as
ferramentas da ISO56005, com foco no atendimento integral referido do prazo. As analises
realizadas apontam para a autoridade ISA do Chile como possivel colaborador das
atividades do INPI-BR como escritorio ISA/IPEA, devido a sua atual parceria com o Brasil
e por ja estar atendendo as exigéncias da OMPI.

Palavras-chave: Autoridade de Pesquisa Internacional. Sistema de Gestdo da Qualidade.
Inovacao.

ABSTRACT: This study relates the chronology of INPI-BR services as an International
Research Authority with the deadlines for delivering ISA forms to WIPO, proposing the
complementation of ISO9001 through ISO56005 as an alternative to increase the quality of
its services. Thus, exploratory case studies of revisions of ISA requests are carried out,
considering the INPI-BR implementation phases and the response time that it met the quality
needs imposed by WIPO, such as the maximum period of 3 months for the delivery of the
international research report, as INPI-BR has not been able to meet 100% of this deadline
for all PCT requests. In practice, this article is part of the project already started to increase
the quality of INPI-BR's ISA/IPEA services using 1ISO9001, adding the tools of ISO56005,
focusing on full compliance with the deadline. The analyzes carried out point to the ISA
authority in Chile as a possible collaborator of INPI-BR activities as an ISA/IPEA office, due
to its current partnership with Brazil and because it is already meeting the requirements of
WIPO.
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INTRODUCAO

A 1SO56000 compreende uma familia de normas técnicas com foco na gestdo das
atividades ligadas a inovacdo, que pode ter um impacto significativo no potencial inovador
de uma empresa. Esta padronizacdo permite a entrega de ferramentas, técnicas e
abordagens que promovem a inovagado e aumentam as capacidades organizacionais,
conduzindo a vantagens competitivas em varios sectores e dimensdes de empresas
(SILVA, 2020, p.1). Os sistemas de gestdo de qualidade tém sido utilizados em todo o
mundo h& muitos anos para desenvolver a inovagao tecnoldgica, incluindo na gestdo da
protecéo das invengdes pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual desde 2007
no que diz respeito ao Tratado de Cooperacdo em matéria de Patentes (WIPO, 2022¢).

Das duas formas de se requerer a protecao de inven¢des no exterior, 0o PCT é aquele
que merece destaque ao considerarmos particularmente o nimero de vantagens que este
sistema oferece frente a CUP (Convencao da Unido de Paris). De acordo com a OMPI o
PCT é um tratado internacional que possibilita a protecdo patentaria para uma invencao
simultanea e opcionalmente em muitos paises cuja protecdo patentaria podera ocorrer por
um unico depésito ao invés de depositar varios pedidos de patente nacionais ou regionais
em separado (WIPO, 2022a).

As vantagens do Sistema PCT ndo se limitam apenas a facilidade de registro
internacional de patentes, mas incluem também a possibilidade de correcdo de erros e
aprimoramento do pedido antes que este seja publicado, aumentando assim as chances de
protecédo efetiva dos direitos de propriedade intelectual.

O Sistema PCT possui, assim, muitas fases operacionais e cada uma delas é
desenvolvida por uma “Autoridade Internacional” capacitada a desempenhar determinado
papel dentro do sistema PCT. Assim, de acordo com WIPO (2022b), a Autoridade
responsavel pela pesquisa internacional e pela primeira avaliacdo de patenteabilidade de
um pedido de patente € chamada de ISA (sigla em inglés para International Searching
Authority) e a Autoridade em exame preliminar internacional, que vem a ser a segunda
avaliacdo de patenteabilidade, € chamada de IPEA (sigla em inglés para International
Preliminary Examining Authorities). Para aqueles requerentes de pedidos de patente que
desejarem escolher como ISA/IPEA o INPI do Brasil (INPI-BR) no ato do depésito do
referido pedido, o Orgéo fica, assim, responsavel por fazer a pesquisa do seu pedido,
preparar e encaminhar o Relatério de Pesquisa e a Opinido Escrita para o Requerente. O
INPI-BR possui um setor especifico em seu organograma que fica responsavel por fazer a
revisdo dos exames das fases ISA e IPEA dentro do INPI.

De acordo com a Secao de Recepcéo do PCT (2021), o INPI-BR recebe pedidos
PCT como escritorio receptor desde 1978, entretanto, o INPI-BR atua como ISA/IPEA
oficialmente desde 2009. Isso foi possivel somente quando o sistema PCT passou a aceitar
o portugués como lingua de depésito, o que sé ocorreu em 2007 (SRPCT, 2021).

De acordo com o Relatorio de Atividades em 2018 publicado pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (2019), o ano de 2018 foi dedicado, principalmente, a organizagado
e ao estabelecimento das bases para implantagcdo do Sistema de Gestdo da Qualidade
(SGQ) do INPI-BR. Dessa forma, o INPI-BR vem atuando no desenvolvimento de
padronizacéo dos formularios PCT através de instrucdes de trabalho baseadas na ISO9001
que, apesar de ainda nao ter a referida certificagdo, possuem o potencial de agilizar os
processos de recebimento, busca e exame dos pedidos de patentes depositados via PCT,
tanto no escritorio receptor brasileiro quanto nas fases ISA e IPEA melhorando, em tese, a
qualidade de todo procedimento (BRASIL, 2018).
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Baseado em evidéncias empiricas e alguns argumentos tedricos, cabem
determinados questionamentos nao facilmente solucionados. Por exemplo, todo o esfor¢o
depreendido pelo INPI-BR para atender a ISO9001 estaria gerando resultados efetivos ou
tais procedimentos irdo gerar resultados apenas em médio e longo prazo? Seria a
ISO56000, e um ou outro dos membros da familia ISO, uma solucéo que poderia aumentar
a velocidade do sistema de gestao de qualidade nos exames ISA/IPEA?

Assim, o0 objeto escolhido como estudo de caso apresenta uma estrutura
fundamentada na certificacdo 1ISO9001 o que qualifica o INPI-BR para este tipo de analise.
A viabilidade do setor internacional do PCT no INPI-BR justifica-se uma vez que a
organizacdo apresenta transparéncia em suas informacdes especificas sobre as praticas
de qualidade adotadas pela Instituicdo, aléem de se prontificar no suporte do referido
trabalho. Nao obstante as escolhas como gestdo da qualidade feitas pelo INPI-BR, faz-se
necessario um suporte referencial que possa servir como comparacao de desempenho com
outro escritério de propriedade industrial (P1) e que sirva de referéncia para as decisdes
tomadas pela Autarquia para aperfeicoamento de suas praticas no tocante ao sistema PCT.

As justificativas anteriores ficam fortalecidas pelo fato de que, de uma forma geral,
os padrées possuem um reflexo positivo na sociedade. Porém, como existem iniamero
topicos e tipos de padrdes, fica dificil mensurar seus respectivos impactos. De acordo com
o levantamento de alguns trabalhos publicados pela organizagdo internacional néo
governamental e independente para padronizagdo (ISO, 2021), de uma forma geral, 0os
padrdes contribuem para o crescimento econdmico de um pais. Neste mesmo trabalho, é
apresentada a correcdo do PIB de alguns paises com a quantidade de padrées adotados
por estes, porém, sem apresentar a correlacdo entre tais paises e 0 aumento de qualidade
dos servicos prestados pelos respectivos escritorios regionais em uma eventual expansao
de suas bases de patentes, tdo pouco apresentam qualquer estudo sobre algum pais da
Ameérica do Sul.

Este trabalho busca evidéncias que atestem a possibilidade do aumento da
performance dos servigcos prestados aos usuarios do sistema de PI do Brasil através da
juncado de dois padrbes ISO: a ISO9001, que trata dos requerimentos para o Sistema de
gerenciamento da qualidade de uma organizacdo; e a ISO56005, que trata da
fundamentacdo dos conceitos e implementacdo dos principios do gerenciamento da
inovacdo em uma empresa, com a premissa de que esta Ultima reforcaria a qualidade dos
trabalhos do PCT junto ao INPI-BR. A referida performance é comparada a outro escritorio
recém-criado na América do Sul como ISA, neste caso, o Chile. Cabe salientar que a
escolha da ISO56005 esta consubstanciada no fato de que para uma empresa buscar a
gestdo da inovacao ela precisa necessariamente estar condicionada a um sistema de
qualidade o que, conforme anteriormente evidenciado, o INPI-BR ja esta se qualificando.

Apds uma introducéo, este artigo esta dividido em cinco seg¢des. A segunda secao
aborda a metodologia aplicada neste trabalho. A Secéo 3 apresenta a revisao do estado da
arte em Sistema de Gestdo da Qualidade. A Secdo 4 descreve o desenvolvimento de
estudos de caso e a abordagem da ISO56005 como suporte ao atual sistema e, por fim, na
ultima secéo é desenvolvida a analise e discusséo dos resultados encontrados.

Em suma, este trabalho propde apresentar as evolucdes do sistema de revisdo do
setor internacional do PCT no INPI-BR relacionando a cronologia das atividades inerentes
a qualidade dos servigos do INPI-BR com os prazos de entrega dos formulérios ISA a OMPI,
além de invocar a 1SO56005 como alternativa para o aumento do desempenho das
atividades do setor internacional do PCT no INPI-BR. Assim, sdo realizados estudos de
caso exploratorios das revisdes dos pedidos ISA considerando as fases de implementacdes
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do INPI-BR e o tempo de resposta que o INPI-BR como ISA atendeu as necessidades
impostas pela OMPI.
Antes do prosseguimento das analises e discussfes cerne deste trabalho, uma

revisdo da literatura na area de qualidade e de sua importancia ao sistema PCT ser&
realizada com o intuito de justificar a metodologia e os argumentos em sequéncia.

REVISAO DA LITERATURA
O Sistema de Gestao da Qualidade e as Normas ISO

De acordo com Mello (2012), um sistema de gestao da qualidade refere-se a tudo o
gue uma organizacao faz para gerenciar seus processos ou atividades. De acordo com o
tamanho de uma determinada organizagao, podem-se existir procedimentos, instrucoes,
formularios ou registros documentados que contribuam para assegurar que qualquer
pessoa dentro da referida organizacéo realize seu trabalho com um minimo de ordem e na
forma como a organizag¢édo conduz seus negoécios. Agindo desta forma, a organizagdo em
si tenta garantir que tempo, dinheiro e outros recursos sejam utilizados eficientemente.

Ainda segundo Mello (2012), existem duas normas da Organizacao Internacional de
Padronizacdo (ISO'), organizacdo que desenvolve e publica normas internacionais,
conhecidas como normas genéricas de sistemas de gestao: a ISO9000 e a 1ISO14000. Mais
especificadamente, a ISO9000 € um conjunto de normas e diretrizes internacionais para
sistemas de gestdo da qualidade e, desde sua primeira publicacdo em 1987, ela se tornou
a base para o estabelecimento de sistemas de gestdo da qualidade de todas as grandes
organizacdes, além de outras de menor porte.

Assim como a 1SO9000, a ISO14000 também & amplamente discutida na literatura
da area de gestdo ambiental. Alguns autores consagrados que discutem a ISO14000 em
seus trabalhos séo: Elkington e Potoski (1997), Freeman et al. (2010) e Prakash (2000),
entre outros. Suas obras continuam sendo influentes e relevantes para os profissionais da
area de gestdo ambiental até os dias de hoje. Porém, como este trabalho ndo esta
relacionado ao tema da gestdo ambiental, algo que pode e deve ser discutido em trabalhos
futuros, ele estara centrado na 1ISO9000.

Desde o inicio da criagdo do conceito de qualidade per se, inUmeros autores vém
apresentando conceitos estruturais cada vez mais complexos sobre este tema, tais como
Juran et al. (1974) e Juran et al. (1999). Considerado um dos pais da gestao da qualidade,
Juran discutiu a importancia da gestdo da qualidade em seus livros, além de defender a
importancia da certificagdo ISO9000 como uma ferramenta para melhorar a qualidade.

Outro autor consagrado e pioneiro no tema da gestao da qualidade, bem como autor
de livros influentes, € Crosby, P. B. Ele defendeu a ideia de que a qualidade é a
responsabilidade de todos na organizagao e apoiou a certificacdo 1ISO9000 como um meio
de melhorar a qualidade (CROSBY, 1980; CROSBY, 1986).

Hoje em dia a familia de normas ISO9000 é amplamente utilizada pelas empresas
para garantir a qualidade dos seus produtos e servicos e minimizar o impacto ambiental
das suas atividades (CHERNIKOVA; KRYLOVA; DEMENCHENOK, 2020; HASSANEEN,
2020; RODRIGUEZ-ARNALDO; MARTINEZ-LORENTE, 2020). No entanto, a propriedade
intelectual também desempenha um papel fundamental na competitividade e
sustentabilidade das empresas. Nesse contexto, discutir a aplicacdo da norma ISO9000 no

1|SO: https://www.iso.org/home.html. Acesso em: 19/11/2022.
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contexto da propriedade intelectual pode trazer importantes reflexdes sobre como as
empresas podem proteger e valorizar seus ativos intangiveis.

A Pl é um campo complexo que envolve varios tipos de bens, tais como patentes,
marcas registadas e desenhos industriais. Para gerir eficazmente estes bens, a aplicagéo
da familia de normas 1ISO9000 pode ser uma ferramenta eficiente. Em especial, a ISO9001
pode ser adaptada para a gestdo da propriedade intelectual, definindo politicas e
procedimentos para a protegcdo de informagdo confidencial e a gestdo de riscos
relacionados com a propriedade intelectual. Além disso, a aplicacéo das normas ISO pode
contribuir para a obtencao de certificagcfes que atestam a conformidade com as normas
internacionais de qualidade e sustentabilidade, o que pode aumentar a credibilidade e
competitividade das empresas no mercado.

Poucos sao os autores supracitados que conseguiram realizar a ponte entre a
Propriedade Intelectual e a norma ISO9000. Um autor relevante em ISO9000 que trata da
questdo da importancia da Pl € David Hoyle. Em seu livro (HOYLE, 2018) esta abordada a
importancia da protecdo da propriedade industrial e intelectual como parte integrante do
sistema de gestdo da qualidade. Curiosamente é possivel encontrar exemplos de aplicacdo
das normas ISO em depdsitos de patentes e outros registros relacionados ao direito da Pl
(DPI), conforme pode ser visto no trabalho desenvolvido por Basaran (2016), que atesta os
efeitos da utilizag&o de varias normas ISO em DPIs no escritério turco entre 2007 e 2013.
Em sua conclusdo, Basaran afirma que a adogao de padrdes de sistemas de qualidade
estaria diretamente relacionada a inovacéo nacional daquele pais.

As normas de gestdo parainovac¢ado do setor publico

Para Osborne e Brown (2011), os anos 1980 foram o marco da inovagao nas
discussdes sobre o setor publico, uma vez que os especialistas da época articularam o
modelo de “vantagem competitiva” de Porter (1985) como papel central na melhoria de
prestacao de servigos publicos.

Mais recentemente, de acordo com o Manual de Oslo, a inovacdo € uma questao
fundamental para melhorias nos padrdes de vida da sociedade como um todo (OECD,
2018). Conforme o trabalho desenvolvido pela ENAP?, existem inimeras definicGes
cunhadas por diferentes autores para o termo inovacdo, porém, 0 mais recente, €
justamente uma traducao de um texto do Manual de Oslo:

Uma inovacao é um produto ou processo (ou sua combina¢éo) novo ou melhorado
que se difere significantemente dos produtos ou processos prévios da unidade e
gue foi disponibilizado para usuarios em potencial (produto) ou usado pela unidade
(processo) (SANO, 2020, p.13).

Uma familia de padrdes ISO recentemente criada e que desde 2013 vem sendo
elaborada por profissionais de mais de sessenta paises para criar um conjunto de normas
internacionais em sistemas de gestao da inovacao e seus processos, € a familia de Normas
ISO 56000 (GOMES, 2021).

Segundo ISO (2020a), a familia de normas ISO 56000 ¢ aplicavel: (a) todos os tipos
de organizacdes, independente do seu tamanho, setor ou tipo; (b) todos os tipos de
inovacao, por exemplo, produto, servico, processo, modelos, métodos de inovacédo tanto

2 ENAP: Escola Nacional de Administragdo Publica. Disponivel em: https://www.enap.gov.br/pt/. Acesso em:
19/11/2022.
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radical quanto incremental; e (c) todos os tipos de maneiras de inovar, por exemplo, interna
ou aberta, impulsionadas pela tecnologia, para 0 mercado ou mesmo para o USuario.

Gomes (2021) também reuniu em um Unico quadro o status na época para cada
membro da familia de padrées ISO 56000 dos quais, a seguir, estd sendo apresentado um
novo quadro atualizado desta situacéao.

O Quadro 1 apresentado anteriormente possui duas areas nitidamente distintas:
aguela cujas normas ainda se encontram em fase de elaboragcédo (atualmente as normas
ISO/AWI 56001; ISO/AWI 56007; ISO/AWI 56008; e a norma ISO/WD TS 56010) e a area
mais escura que contém as normas ja publicadas: 1ISO 56000:2020; ISO 56002:2019; ISO
56003:2019; ISO/TR 56004:2019; ISO/FDIS 56005; e a norma ISO/DIS 56006. Dessas
tltimas, a Unica que trata da gestao da propriedade intelectual € a norma ISO/FDIS 56005.

Quadro 1. Familia de normas ISO 56000

Norma Status
ISO 56000:2020 — Innovation management — Fundamentals and vocabulary gg/%c;:a em
ISO 56002:2019 — Innovation management — Innovation management Publicada em
system — Guidance 07/2019
ISO 56003:2019 — Innovation management — Tools and methods for Publicada em
innovation partnership — Guidance 02/2019
ISO/TR 56004:2019 — Innovation Management Assessment — Guidance gg/bzlgci’:lgla em
ISO/FDIS 56005 — Innovation management — Tools and methods for Publicada em
intellectual property management — Guidance 11/2020
ISO/DIS 56006 — Innovation management — Tools and methods for strategic | Publicada em
intelligence management — Guidance 11/2021
ISO/AWI 56001 — Innovation management — Innovation management .

. Em elaboracédo
system — Requirements
ISO/AWI 56007 — Innovation management - ldea management Em elaboracéo
ISO/AWI 56008 — Innovation management — tools and methods for ~
: : . . Em elaboracéo
innovation operation measurements — Guidance
ISO/WD TS 56010 — Innovation management - lllustrative examples of ISO lab ~
56000 Em elaboracéo

Fonte: Elaboracao propria baseada no Quadro 2.3 de Gomes (2021).

A norma ISO/FDIS 56005 (ou simplesmente ISO56005), em especial, diz respeito a
uma das 5 (cinco) normas da familia da ISO 56000 que foi idealizada especificamente para
servir como ferramenta e/ou método para o usuario do sistema de propriedade intelectual
(as demais sao as normas: ISO 56003:2019; ISO/DIS 56006; ISO/AWI 56007; e a norma
ISO/AWI 56008). De acordo com a propria norma, cada organizacdo envolvida com
iniciativas de inovagao aborda a propriedade intelectual de uma forma ou de outra, porque
a propriedade intelectual esta intrinsecamente ligada a inovacgéo (ISO, 2020a).

O INPI-BR, como 6rgao publico, busca se adequar a um padrédo de qualidade em
prestacao de seus servicos, estabelecendo um compromisso com seus clientes, através de
uma politica de qualidade propria (INPI, 2022), cujos principios elencados foram: Oferecer
servicos com eficiéncia, em tempo adequado e em conformidade com os padrbes
estabelecidos pela legislagdo vigente e pelos acordos e tratados internacionais; Prover
sistemas que permitam manter um contato continuo e eficiente com seus usuarios,
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analisando suas expectativas, avaliando seu nivel de percepc¢ao e lidando com quaisquer
reclamacdes recebidas para garantir a maxima satisfacao; entre outros.
Na proxima sec¢éo deste trabalho € apresentada uma avaliacdo do sistema do PCT
do INPI-BR dentro do contexto aplicado pela ISO9001, comparando 0 mesmo ao
desenvolvimento do escritorio de propriedade industrial no Chile desde a sua recente

origem. Em seguida, sera proposta a aplicacdo das diretrizes da ISO56005 como alternativa
de aumento do desempenho dos referidos sistemas.

PROCEDIMENTOS

A presente pesquisa € um estudo qualitativo e quantitativo de caso de natureza
descritiva que ilustra as capacidades operacionais que suportam a implementacdo e
manutencdo da ISO56005. Seu desenvolvimento se d4 mediante a analise dos resultados
encontrados dos pedidos PCTs nas fases ISA desde 2009, quando o Org&o passou a atuar
como escritorio ISA/IPEA, e o impacto dos mesmos de acordo com a implementacédo do
sistema de qualidade no INPI-BR, a partir de 2018.

O estudo de caso adotado neste trabalho tem natureza exploratéria que, de acordo
com Yin (2003), € uma estratégia habitual de pesquisa que contribui para a compreensao
dos fendmenos individuais, organizacionais, sociais e politicos, normalmente complexos,
que permite uma investigacao para se preservar as caracteristicas holisticas e significativas
dos eventos da vida real. Em especial, a escolha do INPI-BR como centro deste estudo
parte do principio de que h& avancos significativos na aplicacdo da padronizacdo de suas
atividades, principalmente no sistema PCT, que veio a ser o primeiro setor da Diretoria de
Patentes do INPI-BR escolhido para utilizacdo da aplicagdo de um padrédo ISO para
aumento da qualidade de seus servicos. Para isso, foram analisados os relatérios da OMPI
como fonte de evidéncia de pesquisa documental em material institucional, além de
entrevista ndo estruturada com os responsaveis pela implementacao do Sistema de Gestao
de Qualidade do INPI-BR.

Assim, sédo apresentados os dados para comparacéo entre as atividades realizadas
como ISA/IPEA antes e apés 2019, considerando esta a data de efetiva maturacao da
utilizacdo da norma ISO9001 nos trabalhos do PCT pelo INPI-BR. De posse desses dados,
sao realizadas conjecturas sobre a possibilidade da utilizacdo da norma 1ISO56005 de forma
a viabilizar uma constante inovacao na area do PCT. Na pratica sao realizados estudos de
caso exploratdrios das revisdes dos pedidos ISA considerando as fases de implementaces
do INPI e o tempo de resposta que o INPI, como ISA, atendeu ao prazo dado pela OMPI.
Tais resultados sdo comparados com a performance do escritério de Pl do Chile buscando
evidéncias que atestem a vantajosidade da combinacao da ISO56005 com a 1ISO9001.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Nesta secdo foram desenvolvidos estudos de caso tedrico/praticos onde se faz
necessario, inicialmente, que se defina o problema em questdo. Assim, na subsecéo 4.1
foram levantadas as questdes-problemas tratadas nesta secéo e de que forma o INPI-BR
tem avangcado com seu sistema de gestdo da qualidade. Na subsecdo seguinte, estao
sendo apresentadas as propostas de adicionar a esse contexto algumas das diretrizes da
ISO56005 de forma a corroborar com o aumento da qualidade dos servigos da Autarquia.
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Estudo de caso 1: ISA INPI-BR com ISO9001 comparado ao ISA do Chile

De acordo com a Capitulo 21 de Qualidade do Guia de Pesquisa e Exame Preliminar
do PCT publicadas pela OMPI, os escritérios ISA/IPEA fazem relatérios anuais sobre os
sistemas de gestdo de qualidade que implementaram para seu trabalho como Autoridades
Internacionais, 0s quais sao publicados anualmente pelo IB (International Bureau) no site
da OMPI (WIPO, 2022c), com graficos e tabelas que possibilitam comparar os dados de
atividades dos escritorios ISA/IPEA, conforme a Figura 1 a seguir.

Figura 1. Prazos das 20 primeiras autoridades de busca internacional que entregaram seus
relatorios de busca para o IB em 2021

All international search reports that ought to be transmitted to the International Bureau
within three months of the date of receipt of the search copy met this deadline at the office
of Chile and the Visegrad Patent Institute.

C20. Timeliness in transmitting international search reports to the International Bureau, measured from date
of receipt of the search copy by International Searching Authority, 2021
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Fonte: WIPO, 2022c.

No gréfico presente na Figura 1, onde esta sendo considerado o prazo maximo de
3 meses para a entregada do relatério de pesquisa internacional (ISR, do inglés:
International Search Report), é possivel constatar um ranking dos escritérios ISA
considerando como premissa 100% de atendimento ao requerente dentro do prazo
estipulado. Assim, o grafico revela a pontualidade no estabelecimento do ISR partindo da
premissa de que o prazo aplicavel, segundo a Regra 42 do PCT, é de trés meses a partir
do recebimento da cépia de pesquisa. Pois, de acordo com Regulamento de Execugéo do
PCT, aISA deve elaborar o relatério de pesquisa internacional (ISR) no prazo de trés meses
apos o recebimento de uma cépia do pedido, ou nove meses a partir da data de prioridade
(em alguns casos a partir da data do depdésito internacional), 0 que expirar mais tarde
(WIPO, 2022¢).

Esse critério se enquadra dentro das diretrizes do Capitulo 21 de Qualidade do Guia
de Pesquisa e Exame Preliminar do PCT mencionadas anteriormente, mais
especificadamente, o Artigo 21.17, do item 5 (Quality Assurance), o qual orienta que cada
Autoridade tenha procedimentos relativos a emisséo intempestiva para os seus relatérios
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de busca e exame com a mais alta qualidade possivel.

Entretanto, conforme apresentado pelo referido grafico na Figura 1, verifica-se que
somente o escritorio do Chile e o Instituto de Patentes de Visegrado conseguiram entregar
todos os seus relatorios de pesquisa dentro de 3 meses, sendo o Brasil o 15° colocado no
mesmo ranking, apenas em 2021. O grafico da Figura 2 a seguir retrata historicamente os
dois paises.

Figura 2. Ranking da pontualidade na transmisséo de ISRs para o IB medida a partir da
data de recebimento da copia de pesquisa das ISAs no Chile e no Brasil
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Fonte: Dos autores, baseado em WIPO, 2010 a 2022c.

Conforme pode ser visto no gréafico da Figura 2, historicamente o INPI-BR sempre
figurou entre os 20 primeiros paises no mesmo ranking, assim como o escritério ISA no
Chile. Entretanto, verifica-se uma tendéncia de aumento progressivo de posi¢cao no ranking
da OMPI da autoridade brasileira, enquanto o Chile apresenta uma tendéncia oposta.

E bem verdade que o gréafico da Figura 2 néo traz todas as variaveis necessarias
para balizar o raciocinio l6gico que justifique o comportamento de uma autoridade ou da
outra. Assim, se faz necessario, por exemplo, informacfées como: a quantidade de pedidos
que entra em cada escritoério por ano, a quantidade de examinadores treinados no PCT que
cada pais possui, entre outras. O grafico da Figura 3, a seguir, apresenta pelo menos uma
dessas variaveis.
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Figura 3. Quantidade de ISRs entregue anualmente por cada ISA

800
700
600
509 527  ..510 529
500 g —@— Brasil
400 Chile
300 | 310 e e e 307 e Exponencial (Brasil)
Exponencial (Chile)
200
100
66
0 38
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Fonte: Dos autores, baseado em WIPO, 2010 a 2022c.

O grafico da Figura 3 apresenta a quantidade de ISRs entregue em cada ano por
cada autoridade ISA, neste caso, do Brasil e do Chile, desde a formacao de cada um.
Comparando o numero de cada ISR entregue por cada pais, € nitido que o Brasil desponta
em proporgdes sempre superiores ao Chile. Por exemplo, o ano de 2021, sendo 0 ano em
gue os dois paises entregaram a maior quantidade de ISRs ao IB em um mesmo ano, 0
Brasil emitiu mais de 50% de ISRs (529 ISRs) do que o Chile (240 ISRs). Mesmo ao
compararmos o inicio de cada pais, ainda assim o Brasil emitiu mais de 40% de ISRs (66
ISRs em 2009) ao IB do que o Chile (38 ISRs em 2014), configurando um histérico brasileiro
sempre superior de emissdes de ISRs frente a autoridade chilena.

Ainda assim, tais informag¢0es podem ser insuficientes para caracterizar a qualidade
de producdo de ISRs, pois, se faz necessario um estudo ainda mais aprofundado.
Entretanto, ao compararmos individualmente cada pais, o Brasil mantém uma relacéo
sempre crescente quanto ao atendimento do prazo de transmissao dos formularios ISRs,
conforme gréfico da Figura 2. O que, a rigor, poderia ser justificavel pelo nUmero também
sempre crescente de ISRs entregues, conforme grafico da Figura 3. Em contrapartida, a
autoridade chilena tem um comportamento oposto, pois, quando se aplica a mesma logica
de comparacao entre os dois gréaficos para o Chile, enquanto o niumero de ISRs cresce
anualmente, sua posi¢ao no ranking da WIPO tem uma tendéncia de queda, o que pode
ser confirmado pela linha de tendéncia exponencial que se encontra pontilha para o Chile
no gréfico da Figura 2. Tais resultados podem indicar, no minimo, um espaco para melhora
no comportamento da autoridade brasileira.

Estudo de caso 2: ISA INPI-BR com 1SO9001 e ISO56005

De acordo com as observacfes realizadas na Secédo 3 e, considerando todo o
esforco que o INPI-BR ja tem depreendido para a melhoria da qualidade de suas atividades
como Autoridade de Pesquisa Internacional, bem como a necessidade de maiores esforgcos
na qualidade dos servicos apontada na subsecéo 4.1, segue uma analise tedrica sobre a
possibilidade de utilizacdo da ISO56005 como ferramenta de qualidade nas a¢bes do INPI-
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BR como ISA.

Pelo ponto de vista de uma competicao entre as autoridades internacionais do PCT,
aqui sendo considerado como “competicdo” apenas a comparacdo feita conforme os
gréficos das Figuras 2 e 3, pode ser interessante o questionamento de qual seria a melhor
estratégia a ser adotada por tais autoridades que satisfacam os critérios de desempenho
da OMPI. Segundo Nirgudka (2002) apud Porter (1996), para se realizar uma estratégia
competitiva, pode ser necessario escolher um conjunto diferente de atividades para
entregar uma combinacado unica de valor. Assim, é de se esperar a combinac¢do de um ou
mais grupo de normas técnicas quando o assunto € o aumento da eficiéncia de servigos
prestados a populacdo de uma forma geral.

A familia de normas ISO56000 esta sendo desenvolvida considerando tanto a familia
ISO9000 quanto outras familias de normas, vindo para complementar esta Gltima. Sua
estrutura, estrategicamente criada para ser aplicada a qualquer tipo de organizagao,
independentemente de seu tamanho ou atribuicdo, visa 0 aumento da qualidade das
organizacfes. Cabe ressaltar que cada organizacéo envolvida com iniciativas de inovacgao
aborda a propriedade intelectual de uma forma ou outra, porque a propriedade intelectual
esta intrinsecamente ligada a inovacao, conforme jA mencionado anteriormente. Em se
tratando das autoridades ISA, nada mais justo do que trazer inovacdo para a casa da
inovacao, pois, estas autoridades lidam com essa tematica em seu dia a dia.

De acordo com a norma ISO56005, uma organizacdo pode aproveitar a Propriedade
Intelectual para alcancar seus objetivos de negoécios e implementar iniciativas inovadoras
para uma série de finalidades, incluindo aumentar sua vantagem competitiva bem como
permitir a colaboragéo. Isso ocorre porque a gestdo eficaz da Propriedade Intelectual
permite que uma organizacao otimize seus ativos da Propriedade Intelectual para alcancar
uma ampla gama de objetivos, 0 que permite maximizar os beneficios associados a
inovagao, enquanto se gerencia incerteza e minimizam os riscos e custos relacionados. A
gestao da Propriedade Intelectual pode permitir a colaboracdo com parceiros, concorrentes
e clientes, o que pode gerar resultados de inovacdo aprimorados. Em suma, a gestéao
eficiente da Propriedade Intelectual é fundamental para apoiar o processo de inovacgéao, é
essencial para o crescimento e protecdo das organizacbes e € 0 seu motor para a
competitividade (ISO, 2020b).

Em busca das estratégias da 1ISO56005 que possam balizar a melhoria da gestao
dos ativos de Propriedade Intelectual do INPI-BR, estre trabalho focou nas diretrizes
apontadas pela referida norma que possam apoiar o papel da Propriedade Intelectual na
gestdo da inovacdo dos ativos do INPI-BR 0s quais, segundo a propria norma, devem ser
em niveis estratégico e operacional, ou seja (ISO, 2020b):

a criacdo de uma estratégia da Propriedade Intelectual para apoiar a inovacao em
uma organizagéo; o estabelecimento de uma gestéo sistemética da Propriedade
Intelectual nos processos de inovacdo; a aplicacdo consistente de ferramentas e

métodos da Propriedade Intelectual para apoiar a gestao eficiente da PI.

De forma a se estabelecer sistematicamente os preceitos supracitados, a ISO56005
explicita que a organizacdo deve considerar uma estrutura global de acordo com os
seguintes topicos:

e Uma estrutura de gestao da Propriedade Intelectual que possibilidade a implementacao
das atividades desse tipo de gestédo (Secédo 4 da ISO56005);
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e Uma estratégia da Propriedade Intelectual como parte integrante das estratégias de
negaocios e inovacédo da organizacao (Sec¢éo 5 da 1ISO56005);
e Um conjunto de atividades de gestao da Propriedade Intelectual adaptadas ao processo
de inovacéo, levando em consideracdo a mudanca de contexto em diferentes estagios
de inovacao (Secédo 6 da ISO56005/ABNT NBR ISO56002);

e Um conjunto de ferramentas da Propriedade Intelectual usadas para suporte as
atividades de gestdo da PI, conforme Anexo A ao Anexo F da ISO 56005.

Os varios topicos mencionados no texto estao estruturados em diferentes fases ou
etapas. Neste trabalho o foco principal recaiu sobre os macroprocessos de “ESTRATEGIA
DA PI” e “GESTAO DA PI NO PROCESSO DE INOVACAOQ”, bem como a consideracéo da
Tabela A.2 da ISO56005, conforme serao apresentados mais adiante. Assim, considerado
todos os pontos levantados anteriormente, estabeleceu-se um quadro com os dois
macroprocessos supracitados (Secédo 5 e 6 da ISO56005), e indicacbes da forma com que
cada uma das etapas elencadas pode ou nao contribuir com o INPI-BR.

Considerando o Quadro 2 anteriormente apresentado, cabem o0s seguintes
comentarios:

e Analisar criticamente a Propriedade Intelectual de terceiros para avaliar riscos e
oportunidades: esta € uma etapa que pode e deve ser considerada pelo INPI-BR,
considerando autoridades ISA que estejam em condicbes melhores. Conforme O
primeiro estudo de caso, o escritério do Chile seria uma dessas oportunidades;

¢ Identificar potenciais parceiros ou licenciados e avaliar riscos e oportunidades: da
mesma forma que o item anterior, o escritério do Chile também se encaixa nessa
condicdo, uma vez que este ja possui parceiras com o INPI-BR;

e Negociar com potenciais colaboradores e licenciadores: da mesma forma que o item
anterior, o escritério do Chile se enquadraria nessa condicdo como colaborador;

e Reter e manter as informac¢8es documentadas: esta é uma etapa que ja se encontra
em andamento pelo INPI-BR, gracas aos avancos em qualidade dos servicos prestados
pelo Orgdo com a ISO9000, conforme subsecdo 4.1 anteriormente apresentada, bem
como as diretrizes do Guia de Exame do PCT (8 21.31 e § 21.32).

e Analisar criticamente registros da Propriedade Intelectual, direcdo de inovacao
técnica: esta é uma etapa que pode e deve ser considerada como uma opcao para
nortear as futuras a¢des do INPI-BR. Neste caso, como “dire¢éo de inovagao técnica”
estdo sendo considerados os avancos alcancados pelo INPI-BR com o SGQ ja
implementado, quanto com as diretrizes que forem tragcadas com a ISO56005.

Complementando as diretrizes supracitadas, o exemplo contido no quadro A.2 (Table
A.2 - Example of record) presente na ISO56005 também foi identificado como uma
ferramenta potencial para registros das atividades que poderiam agregar qualidade as
acOes do INPI-BR, neste caso, a colaboracéo e a troca de informagdes com a Autoridade
de Pesquisa Internacional do Chile. Assim, segue uma sugestao de ferramenta para auxiliar
o registro das a¢des colaborativas entre tais escritorios.
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Quadro 2. Macroprocessos das Secdes 5 e 6 da ISO56005 e etapas escolhidas

ESTRATEGIA DA PI

SITUACAO DO INPI-BR

POSSIBILDIADE DE

(Secéo 5 da 1ISO56005) IMPLEMENTACAO
Analisar criticamente a Propriedade

Intelectual de terceiros para avaliar riscos e | Nao identificado Existe
oportunidades

Identificar potenciais parceiros ou N0 identificado Existe

licenciados e avaliar riscos e oportunidades

Reter e manter as informacdes
documentadas

Situagéo em andamento conforme 1ISO9000

GESTAO DA PI NO PROCESSO DE

SITUACAO PARA O

POSSIBILIDADE DE

INOVACAOQ (Secdo 6 da 1ISO56005) INPI-BR IMPLEMENTACAO
Negoqlar com potenciais colaboradores e N0 identificado Existe

licenciadores

GESTAONDA PI NO PROCESSO DE SITUACAO PARA O POSSIBILIDADE DE
INOVACAO (Secéo 6 da 1ISO56005) INPI-BR IMPLEMENTACAO
Analisar criticamente registros da

Propriedade Intelectual, direcao de N0 identificado Existe

inovacao técnica etc., para identificar
oportunidades de inovacao

Fonte: Baseado na ISSO 56005.

O Quadro 3 apresentado é apenas um exemplo de uma ferramenta que pode servir
como parametro de registro das acfes entre os escritdérios ISA. Logicamente que a
identificacdo das a¢des colaborativas entre escritorios ISA ndo precisa ter um formato rigido
podendo ter as linhas de identificacéo de acordo com a necessidade de cada projeto. Além
disso, com os dados do Quadro 2 pode-se tracar uma correlacéo direta entre a ISO9001 e
a 1ISO56005, destacando-se: a analise de riscos; a gestdo de processos; a padronizacao
de processos; a gestdo de documentos; o foco no cliente a gestdo de fornecedores; bem

como o treinamento e desenvolvimento.

Quadro 3. Identificacdo das acdes colaborativas entre escritorios ISA

IDENTIFICACAO DA ACAO
COLABORATIVA

REGISTROS

Informacdes basicas

Nome do escritério ISA, nimero(s) de telefone, endereco(s) de e-
mail, data da acao (reunido, ou visita técnica etc.), endereco
fisico da autoridade

Titulo

Titulo do projeto (piloto ou n&o)

Introducéo

Breve introducéo do propdsito

Procedimentos idealizados

Breve esboco das etapas a serem seguidas

Ponto(s) focal(ais) /

gerente(s) de projeto de email

Nome(s) do(s) envolvido(s), nimero(s) de telefone, endereco(s)

Observacdes

Registro de observacfes e resultados qualitativos

Fonte: Baseado no quadro A.2 (Table A.2 — Example of record) da 1SO56005.
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CONCLUSOES

Todas as andlises realizadas anteriormente para o Quadro 2, apontam para a
autoridade ISA do Chile como possivel colaborador/parceiro nos avancos em que o INPI-
BR precisa ter para pelo menos diminuir, ou mesmo eliminar, a tendéncia de seu aumento
progressivo de posi¢céo no ranking da OMPI citado com a discusséo da Figura 2. Tanto
porque o INPI-BR mantém um bom relacionamento com tal autoridade, como porque a
mesma se encontra em uma situacdo oposta a do INPI-BR, conforme as discussfes
realizadas na secao anterior.

Cabe ressaltar que da etapa de “Reter e manter as informag¢des documentadas”
discutida anteriormente, que inclusive conta com a corroboracao das diretrizes do Guia de
Exame do PCT (paragrafos 21.31 e 21.32), deve-se avaliar a possibilidade de que, uma vez
que a autoridade chilena também possui registros de suas a¢des da mesma forma que o
INPI-BR (WIPO, 2022d), que o INPI-BR recorra a tais informacgdes para que possa tracar
um paralelo entre as duas autoridades e, assim, tentar obter mais informacdes sobre os
avancos do Chile.

O trabalho aqui idealizado sugere ainda que cada acdo colaborativa seja
devidamente registrada, conforme exemplo do Quadro 3 da subsecéao 4.2, de forma que
cada autoridade evolua continuamente em seus respectivos Sistemas de Gestao de
Qualidade. Entretanto, como compete a cada Autoridade tomar as agdes que julgar
necessarias, sugere-se que todos estes procedimentos sejam devidamente padronizados
para todas as ISAs, dentro do que normatiza a ISO9000.

Cabe salientar também que, conforme as pesquisas realizadas na Secédo
“‘Resultados e Discussoes”, fica evidenciado que os escritorios ISA/IPEA estdo sempre
buscando por exceléncia. Inclusive, recentemente, o INAPI (escritério do Chile) fez licitacdo
para ser certificado na 1ISO90013. Porém, com os Quadros 2 e 3 aqui apresentados busca-
se contribuir com a parametrizacdo de determinadas acfes operacionais realizadas pelo
escritorio nacional e servir de exemplo para outras ISAs, refletindo diretamente na
qualidade dos servigos prestados pelo Sistema PCT.

Este artigo propde aclOes para acelerar o processo de pedidos de patentes no
sistema PCT, dando aos requerentes mais tempo para tomarem decisfes informadas sobre
0S seus proximos passos. O artigo destaca também as limitagdes da investigacdo anterior
e como podem explicar o comportamento das autoridades no Brasil e no Chile no
tratamento dos pedidos de patentes. E enfatizado que embora n&o haja indicacédo de que
um escritdrio funcione melhor do que o outro, ambos devem cumprir 0S requisitos impostos
pela OMPI. O estudo conclui que sédo necessarias mais investigacdes para compreender
plenamente estas limitacdes e 0 seu potencial impacto nos resultados, mas que € nitido
gue esta autarquia se encontra no caminho correto.
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