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Postepowanie przed UPSTO: tymczasowe
zgtoszenie patentowe

Jest to pierwszy z artykutdw w ramach cyklu ,Patenty bez tajemnic”, ktory
otwiera serie wpisow poswieconych regulacjom postepowania w sprawach
patentowych w jurysdykcji amerykanskiej. Wielu spoérdod naszych Klientéw
wyraza zainteresowanie uzyskaniem ochrony patentowej w USA, stad
pragniemy zebra¢ w jednym miejscu dla Panstwa najistotniejsze informacje na
temat postepowania przed UPSTO. W niniejszym teksScie zajmiemy sig
zagadnieniem tymczasowego zgtoszenia patentowego (provisional patent
application).

Podstawa prawna

Instytucja tymczasowego zgtoszenia patentowego regulowana jest przede
wszystkim przez Tytut 35. Kodeksu Stanéw Zjednoczonych dotyczgcy prawa patentowego
(35 U.S.C.). Rozwigzanie to funkcjonuje w amerykanskim porzadku prawnym od 8
czerwca 1995 roku. Szczegbtowe regulacje znajdujemy réwniez w 37. Tytule Kodeksu
Regulacji Federalnych — Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37 CFR).

Kto moze zgtosic€ ?

Mozliwos¢ wystapienia ze zgtoszeniem tymczasowym nie jest uzalezniona od
posiadania obywatelstwa amerykanskiego. Zgtoszenia dokonuje wynalazca lub osoba
przez niego upowazniona (35 U.S.C. §111(b)(1)).
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Co powinno zawieraé zgtoszenie ?

W zgtoszeniu nalezy ujg¢ specyfikacje w rozumieniu 35 U.S.C. §112(a): a zatem
nalezy zawrze¢ pisemny opis wynalazku i sposobu jego wytwarzania i stosowania, ktéry to
powinien by¢ zupetny, jasny, zwiezty i wykorzystywac precyzyjng terminologig, tak aby
znawca w danej dziedzinie, do ktorej wynalazek sie odnosi lub z ktérg jest najscislej
powigzany, mogt wytworzyC i zastosowaé ten sam wynalazek; specyfikacja powinna
przedstawia¢ najlepszy znany twoércy sposoOb realizacji wynalazku. Zgtoszenie
tymczasowe powinno zawiera¢ rowniez rysunki techniczne, zgodnie z 35 U.S.C. §113,
ilekro¢ rysunki sg potrzebne dla zrozumienia przedmiotu, ktéry ma zosta¢ objety patentem;
przy czym jezeli charakter przedmiotu pozwala na przedstawienie ilustracji w formie
rysunku, Prezes UPSTO moze zazgda¢ dostarczenia rysunku w okresie nie krotszym niz 2
miesigce od wystania stosownego zawiadomienia. Ponadto, zgtoszenie obejmuje pismo
przewodnie, w ktorym nalezy wymieni¢ m.in. imie i nazwisko wynalazcy lub imiona i
nazwiska wynalazcow; adres zamieszkania kazdego z wynalazcéw, adres
korespondencyjny, tytut wynalazku, imie i nazwisko oraz numer rejestracyjny
petnomocnika, jesli go ustanowiono, czy tez nazwe agencji rzgdowej USA i oznaczenie
zawartego z nig kontraktu, jezeli wynalazek zostat opracowany przez agencje rzgdowg lub
w ramach umowy z nig zawartej.

Warto takze mie¢ na uwadze, ze na podstawie przepisu 37 CFR 1.53(c) w
dokonanym zgtoszeniu tymczasowym dopuszczalne sg tylko takie zmiany, ktore sg
konieczne w celu zapewnienia zgodnos$ci z ustawg patentowg i stosownymi regulacjami.

Zgtoszenie tymczasowe nie zawiera zastrzezen patentowych

Najwazniejsze nie jest jednak to, co w takim zgtoszeniu powinno sie znalez¢, ale to,
czego w nim zabraknie. Mianowicie, nie jest wymagane, by w zgtoszeniu
tymczasowym znalazty sie zastrzezenia patentowe. Wytgczony jest obowigzek, o
ktorym mowa w 35 U.S.C. §112(b), gdzie stanowi sie, ze specyfikacja powinna konczy¢
sie jednym lub wigkszg liczbg zastrzezen, kt6re wyraznie wskazujg na przedmiot
uznawany przez wynalazce lub wspétwynalazce za wynalazek.

W zgloszeniu tymczasowym nie znajdziemy réwniez oswiadczenia ani
przysiegi. Nalezy podkresli¢, ze sa to kluczowe elementy zgtoszen patentowych w prawie
amerykanskim. Jak wskazuje 35 U.S.C. §115(a), zgtoszenie patentowe powinno
wskazywaC na osobe twoércy kazdego z wskazanych w nim wynalazkow; zgtoszeniu
powinno towarzyszy¢ oswiadczenie lub przysiega ztozone przez wszystkich tworcow lub
wspottwércow wynalazku. Przysiega lub oswiadczenie powinny zawieraé stwierdzenia
dwdch nastepujgcych faktow:
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a) Zgtoszenie patentowe zostato dokonane przez sktadajgcego przysiege Ilub
o$wiadczenie albo z jego upowaznienia; oraz

b) Sktadajacy przysiege lub os$wiadczenie uwaza siebie za pierwotnego tworce lub
wspottworce wynalazku zastrzezonego w zgtoszeniu.

Co wiecej, tymczasowe zgtoszenie nie musi zawieraé zadnych informacji na
temat stanu techniki. Nalezy wyraznie podkresli¢, ze zgtoszenie to nie podlega badaniu
merytorycznemu.

Materiaty zawarte w tymczasowym zgitoszeniu nie podlegaja publikaciji.
Dopiero jezeli zostanie dokonane nastepnie wiasciwe zgtoszenie patentowe odnoszgce
sie do niego, jego tres¢ zostanie ujawniona.

Optata

Kwoty optat zmieniajg sie co roku. Obecnie obowigzujgce stawki to 70, 140 i 280
USD. Ich wysoko$C zalezy od tego, do jakiej kategorii zalicza sie zgtaszajacy: w
zaleznosci, czy jest mikro-, matg czy inng jednostka, ktére to sg zdefiniowane
autonomicznie na gruncie ustawy.

Czas obowiazywania

Zgtoszenie tymczasowe staje sie skuteczne z dniem wptyniecia specyfikacji i
rysunku, jezeli jest wymagany, do UPSTO (35 U.S.C. §111(b)(4)). Zgodnie z §111(b)(5),
automatycznie wygasnie, jesli przed uplywem 12 miesiecy nie zostanie zlozone
wilasciwe zgloszenie patentowe. Termin ten nie podlega przedtuzeniu. Nalezy jednak
pamieta¢ o pewnym wyjatku — przepis 37 CFR 1.78.(b) wskazuje, ze jezeli uchybienie
terminowi nie przekracza dwoch miesiecy, a zatem uptyneto wiecej niz 12 miesiecy od
dokonania zgtoszenia tymczasowego, ale mniej niz 14, mozna wraz ze ztozeniem
wiasciwego zgtoszenia patentowego wystgpi¢ z wnioskiem o przywrécenie korzysci z
tytutu tego pierwszego. Konieczne jest wykazanie, ze zwtoki nie dopuszczono sie celowo.

Nalezy przy tym wyraznie podkresli¢: zgtoszenie tymczasowe nie przeksztatca
sie w patent. Do uzyskania patentu prowadzg dwie Sciezki:

Pierwsza z nich, bardziej korzystna, polega na tym, ze wlasciwe zgtoszenie, jesli
ztozone z zachowaniem terminu, o ktérym mowa wyzej, wywrze skutek taki, jakby
zostato dokonane z zastrzezeniem pierwszenstwa ze zgloszenia tymczasowego (35
U.S.C. § 119(e)). Konieczne jest spetnienie pewnej przestanki: ot6z, zgtoszenie wtasciwe
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musi w spos6b konkretny odnosi¢ sie do zgtoszenia tymczasowego i wyraznie wskazywaé
na to, ze korzysta z jego daty pierwszernistwa. W tym przypadku 20 letni okres trwania
patentu bedzie liczony od daty zgtoszenia wtasciwego.

Czym innym jest natomiast konwersja zgtoszenia tymczasowego w zgtoszenie
wilasciwe — odnosi sie do niej 37 CFR 1.53(c)(3). Nastepuje ona wytgcznie na wniosek
uprawnionego. Nie dochodzi do zwrotu optaty za zgtoszenie tymczasowe ani do
potrgcenia jej z kwoty optaty zgtoszenia wtasciwego. W przeciwienstwie do pierwszego z
przedstawionych wariantéw, w tym wypadku okres waznosci patentu jest krotszy, bowiem
uznaje sie, ze biegnie on juz co najmniej od momentu wniesienia zgtoszenia
tymczasowego.

Czy warto dokonaé zgtoszenia tymczasowego?

Instytucja ta, nader specyficzna dla prawa amerykariskiego, niewgtpliwie ma kilka
dos¢ istotnych zalet. Przede wszystkim zgtoszenie tymczasowe jest relatywnie tanie —
jego koszty sg znacznie nizsze od kosztéw dokonania witasciwego zgtoszenia
patentowego. Nie bez znaczenia jest okoliczno$¢, ze sama procedura zostata
uksztattowana w sposob stosunkowo odformalizowany. Jednoczesnie zapewnia ono
pierwszenstwo do uzyskania patentu co najmniej na rynku USA, szczegOlnie waznym w
przypadku niektdrych rodzajow technologii.

Zgtoszenie tymczasowe pozwala zarazem zyskaé cenny czas, w ktorym
mozliwe jest przeprowadzenie analizy rynkowej, oceny komercyjnego potencjatu
danego wynalazku, stanowigce nastepnie podstawe dla dokonania decyzji w
zakresie dalszego procesu inwestycyjnego i produkcyjnego. Zgtaszajagcy moze odtad
postugiwaé sie w opisach wynalazku oznaczeniem ,Patent pending”. Przede wszystkim
zgtoszenie zabezpiecza go w znaczgcy sposéb przed kradziezg jego wynalazku; nie
zagraza mu w tym czasie scenariusz, w ktérym przestanie on spetnia¢ przestanke
NOwoSci.

Kolejng zaleta w pewnych sytuacjach moze by¢é pewno$C, ze zgtoszenie
tymczasowe nie zostanie automatycznie opublikowane przez Urzad, i w efekcie nie
wejdzie do stanu techniki. Jesli zatem zgtaszajgcy nie zdecyduje sie w ciggu roku od daty
zgtoszenia tymczasowego na ztozenie opartego na nim zgtoszenia wtasciwego, moze
nadal utrzymywa¢ wynalazek w tajemnicy. Nie wyklucza to réwniez dokonania w
przysztosci kolejnego zgtoszenia patentowego dotyczacego wynalazku opisanego w
zgtoszeniu tymczasowym.

Zostato juz wskazane, ze data zgtoszenia tymczasowego jest datg pierwszenstwa
— amerykanska instytucja uruchamia wiec rezim art. 4 Konwencji Paryskiej z dnia 20
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marca 1883 roku o ochronie wtasno$ci przemystowej, ktéry wskazuje, ze kto prawidtowo
wniost podanie o udzielenie patentu na wynalazek, o zarejestrowanie wzoru uzytkowego
rysunku lub modelu przemystowego, znaku fabrycznego lub handlowego w jednym z
krajow zawierajgcych umowe, albo jego prawny nastepca, bedzie korzystat dla
zgtoszenia w innych krajach, z zastrzezeniem praw osOb trzecich, z prawa
pierwszenstwa w okreslonych terminach (lit. a); dla wynalazkéw ten termin wynosi 12
miesiecy wiasnie (lit. c).

Podobny efekt w Polsce jak w przypadku zgtoszenia tymczasowego w USA mozna
uzyskaC¢ na gruncie polskiego prawa dokonujgc zgtoszenie patentowe Swiadomie bez
wnoszenia optaty urzedowej niezbednej do jego rozpatrzenia przez UPRP. Ale to juz temat
na osobny artykut z naszego cyklu...
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