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Postepowanie przed UPSTO: kontynuacja
czesciowa zgtoszen patentowych

Prezentujemy Panstwu drugi z artykutbw w ramach cyklu ,Patenty bez
tajemnic”, ktdéry poswiecony jest regulacjom postepowania w sprawach
patentowych w jurysdykcji amerykarskiej. Wielu spos$rdod naszych Klientéw
wyraza zainteresowanie uzyskaniem ochrony patentowej w USA, stad
pragniemy zebra¢ w jednym miejscu dla Paristwa najistotniejsze informacje na
temat postepowania przed UPSTO. W niniejszym teksScie zajmiemy sie
zagadnieniem kolejnej instytucji unikalnej dla prawa amerykariskiego:
kontynuacjg czesciowg zgtoszen patentowych (continuation-in-part, dalej jako:
CIP).

Podstawa prawna

Regulacje dotyczgce kontynuacji czesciowej odnajdujemy w Tytule 35. Kodeksu
Standéw Zjednoczonych dotyczacy prawa patentowego (35 U.S.C.), jak rowniez w 37.
Tytule Kodeksu Regulacji Federalnych — Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37
C.F.R.). Przepis sekcji 1.53(b) 37 C.F.R. odnosi sie do zgtoszen typu CIP, wyraznie
zastrzegajac, ze stanowi jedyng wtasciwg podstawe dla ich dokonywania. Szczegdlnie
cennego punktu odniesienia dostarcza rédwniez opracowany przez UPSTO podrecznik
dotyczacy procedury badan patentowych (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP).
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Co zawiera kontynuacja czesciowa zgtoszen patentowych?

Zgtoszenie CIP obejmuje istotng czes¢ lub catosé materiatébw zawartych we
wczesniejszym zgtoszeniu; co istotne, moze przy tym uzupeinia¢ je o materiat
wczesniej nieujawniony.

Nalezy wigc postrzegac zgtoszenie CIP jako swoistg naktadke na wczesniejsze
zgtoszenie: w miare prowadzenia dalszych badan po dokonaniu pierwotnego zgtoszenia
moze okazac sig, ze udoskonalimy pewne wtasciwo$ci haszego rozwigzania, znajdziemy
dla niego nowe zastosowanie i chcemy materiaty uzyskane w toku kontynuowanych prac
wigczy¢ do zgtoszenia. Zgtoszenie CIP moze przyktadowo opisywa¢ nowe sposoby
urzeczywistnienia wynalazku lub tez moze przywotywacC eksperymentalne wyniki, ktore
wczesniej nie byty dostepne.

Kto moze dokonaé¢ zgtoszenia CIP?

Charakter zgtoszenia CIP wymaga, by zachodzita tozsamos¢ przynajmniej jednego
sposréd tworcow wynalazku dokonujgcych pierwotnego zgtoszenia i tworcéw
dokonujgcych zgtoszenia CIP. Jezeli mamy do czynienia tylko z jednym twodrca, ktory
dokonat uprzedniego zgtoszenia patentowego, to réwniez on powinien by¢ tym, ktory
wnosi zgtoszenie CIP.

Ramy czasowe, w jakich mozna dokonaé zgtoszenia CIP

Jest to zgtoszenie dokonywanie w okresie, kiedy pozostaje wazna uprzednie
zgtoszenie niemajgce charakteru tymczasowego. Zgtoszenie CIP mozna wnies¢ do
momentu, w ktérym zostanie rozpatrzone pierwotne zgtoszenie — czyli zanim nastgpi
przyznanie patentu lub wydanie decyzji odmownej.

Zastrzezenie pierwszenstwa do wczesniejszego zgtoszenia

Zgtoszenie CIP dla swojej skutecznosci wymaga, by bazowato na zastrzezeniu
pierwszenstwa do zgtoszenia pierwotnego. Dla zastrzezenia pierwszenstwa przepisy
amerykariskie przewidujg w tym wypadku dwa tryby:

+ 35 U.S.C. 120: zgtoszenie patentowe wynalazku, ktory zostat ujawniony zgodnie z
wymogami specyfikacji okreslonymi w przepisie sekcji 112(a) w zgtoszeniu dokonanym

wczesniej w Stanach Zjednoczonych, ktére wskazuje na tego samego tworce lub
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wspottworce wynalazku bedzie miato taki sam skutek, w stosunku do tego wynalazku,
jakby zostato ztozone w tym samym dniu co pierwotne zgtoszenie.

+ 35 U.S.C. 365(c): miedzynarodowe zgtoszenie wskazujgce Stany Zjednoczone bedzie
mogto skorzystaC z pierwszenstwa uprzednio dokonanego zgtoszenia krajowego/
zgtoszenia miedzynarodowego wskazujgcego Stany Zjednoczonego; analogicznie
zgtoszenie krajowe moze skorzystaé z pierwszernistwa wczeSniejszego
miedzynarodowego zgtoszenia wskazujgcego Stany Zjednoczone.

Zastrzezenie pierwszenstwa do wczesniejszego zgtoszenia bedzie mozliwe w razie
spetnienia pewnych warunkéw. Przede wszystkim nalezy zapewnié, ze zgtoszenie CIP
bedzie zawiera¢ konkretne odniesienie do wczesniejszego zgtoszenia. Powinno ono
sie znajdowaé albo na samym wstepie specyfikacji, albo powinno by¢ zamieszczone w
formularzu, jesli jest on wykorzystywany przy dokonywaniu zgtoszenia.

Zgtoszenie CIP a tymczasowe zgtoszenie patentowe

Przypomnijmy zwiezle najwazniejsze informacje na temat tymczasowego
zgtoszenia patentowego w USA, ktére stanowito zasadniczy przedmiot naszego
wczesniejszego artykutu z cyklu.

+ W zgtoszeniu tymczasowym nie znajdujg sie zastrzezenia patentowe; nie wymaga sie
rowniez, by zawierato ono przysiege lub odwiadczenie tworcy/wspoitworcdw wynalazku.
Nie musi zawieraC zadnych informacji na temat stanu techniki, a materialy w nim
zawarte nie podlegajg publikaciji.

+ Zgtoszenie tymczasowe automatycznie wygasnie, jesli przed uptywem 12 miesiecy od
jego dokonania nie zostanie ztozone wtasciwe zgtoszenie patentowe.

Nalezy jasno stwierdzi¢, ze nie jest mozliwe dokonanie zgtoszenia CIP, ktére
zastrzegatoby pierwszenstwo do wczesniej dokonanego zgtoszenia tymczasowego.

Czy warto dokonaé zgtoszenia CIP?

Oczywiscie, nie istnieje uniwersalna odpowiedZ na to pytanie; zasadno$é
dokonania zgtoszenia CIP nalezy ocenia¢ na podstawie okolicznoéci zachodzgcych w
poszczeglOlnych przypadkach. Warto jednak mieé¢ ogblng swiadomos¢ pewnych zalet i
wad tej instytuciji.
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Wsrod pozytywnych aspektow zgtoszenia CIP nalezy odnotowac elastycznosé,
jakg ono oferuje — daje mozliwos¢ wzbogacenia, rozwiniecia materiatbw uprzednio
ujawnionych bez koniecznosci dokonywania catkiem nowego zgtoszenia, co tym samym
pozwala na ograniczenie wydatkéw, ktore wigzatyby sie niechybnie z rozpoczeciem
catkiem nowej procedury patentowej. MozliwoSC zastrzezenia pierwszenstwa do
poprzedniego zgtoszenia moze przy tym odgrywacé bardzo istotng role w wypadku, gdy
konieczne jest ustalenie, jaki stan techniki bedzie miarodajny dla oceny zdolnoSci
patentowej naszych ulepszen czy tez rozwinigcia naszych rozwigzan. Co wiecej, gdyby
zastrzezenia patentowe ze zgtoszenia CIP zamieszczono w kolejnym odrebnym
zgtoszeniu, musiatyby one samodzielnie spetnia¢ przestanki zdolnosci patentowej i
musiatyby ujawniaé przedmiot, ktory nie jest oczywisty w Swietle zgtoszenia pierwotnego.

Zgtoszenie CIP ma jednak rowniez pewne wady: najistotniejszg z nich bedzie
niewatpliwie skrécony czas ochrony patentowej; 20-letni termin ochrony patentowej
bedzie liczony od momentu dokonania pierwszego zgtoszenia.

Zwr6émy uwage na jeszcze jedng kwestie: jak wyraznie stwierdza sie¢ w sekcji
201.11(1)(B) MPEP, dopuszczalno$¢ zastrzezenia pierwszenstwa do pierwszego
zgtoszenia dotyczy tylko tych zastrzezen w zgtoszeniu CIP, ktdre odnoszg sie wytacznie
do przedmiotu ujawnionego zgodnie z wymogami przepisu 35 U.S.C. 112 w uprzednim
zgtoszeniu. Jednakze jezeli zostanie uznane, ze niektore sposrdéd nowych zastrzezen
wychodzg poza zakres wyznaczony przez uprzednie zgtoszenie, datg pierwszenstwa w
odniesieniu do nich bedzie data wniesienia zgtoszenia CIP. Tym samym powstanie
niejednorodny rezim prawny, z réznymi datami pierwszenstwa odnoszgacymi sie do
poszczegdblnych zastrzezen.
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