WTS Patenty bez Tajemnic Nr 10/2020

Postepowanie przed UPSTO: wniosek o
kontynuowanie badania (RCE)

Prezentujemy Panstwu trzeci 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, dlatego
pragniemy zebra¢ w jednym miejscu dla Paristwa najistotniejsze informacje na
temat postepowania przed UPSTO. Po przedstawieniu zagadnien takich jak
zgtoszenie tymczasowe oraz czesciowa kontynuacja zgtoszenia patentowego,
pragniemy przyjrze¢ sie uwaznie kolejnej instytucji specyficznej dla
amerykanskiej procedury patentowej: wniosku o kontynuowanie badania
(Request for Continued Examination, dalej jako: RCE).

Podstawa prawna

Regulacje w przedmiocie wniosku RCE odnajdujemy w Tytule 35. Kodeksu Stanéw
Zjednoczonych dotyczacym prawa patentowego (35 U.S.C.), gdzie przepis sekcji 132
ustanawia ogoélng podstawe dla sktadania wnioskéw typu RCE. Zgodnie z 35 U.S.C. 132,
Prezes UPSTO zobowigzany jest do okreslenia regulaciji, ktére beda przewidywa¢é
mozliwos¢é kontynuowania badania zgtoszen patentowych na Zzadanie
zgtaszajgcego, przy czym dodaje sie, ze Prezes UPSTO moze zarazem ustali¢
odpowiednie optaty za kontynuowanie badania z zapewnieniem 50-procentowej znizki dla
matych podmiotéw, ktore sie na to kwalifikujg w Swietle odpowiednich przepiséw Kodeksu.
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Szczegbtowe zasady zostaty sformutowane w 37. Tytule Kodeksu Regulacji
Federalnych — Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie (37 C.F.R.). Cenny zasbb
informacji na temat wnioskow RCE stanowi réwniez opracowany przez UPSTO podrecznik
dotyczacy procedury badan patentowych (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP).

Na czym polega RCE?

Dla wyja$nienia, na czym polega RCE, zacznijmy od umieszczenia go na swoistej
0si czasu.

W toku rozpatrywania zgtoszenia patentowego wyznaczony do badania ekspert
UPSTO komunikuje sie pisemnie ze zgtaszajgcym lub jego petnomocnikiem; mozliwe jest
na tym etapie wprowadzanie pewnych zmian do zastrzezen patentowych.

Zwykle po okresie trwajgcym od roku do dwdch lat ekspert wydaje nieostateczny
raport z badania (Non-final Office Action), w ktérym wydaje wstepng opinie na temat
dopuszczalnosci opatentowania zgtoszonego wynalazku z powotaniem sie na stan
techniki. Zgtaszajgcy lub jego petnomocnik odnosi si¢ nastepnie do przekazanych uwag
co do poszczegoblnych zastrzezen. Kolejnym krokiem moze by¢ wydanie drugiego raportu:
Final Office Action, ktory choé¢ okreslany ,ostatecznym”, nie zamyka bynajmniej
definitywnie postepowania. Zgtaszajgcy moze na tym etapie skorzystaC z kilku
dostepnych Sciezek: jedng z nich jest wniesienie odwotania (appeal), inng przygotowanie
zgtoszenia kontynuacyjnego (continuing application), jak réwniez wiasnie zlozenie
wniosku o kontynuowanie badania.

Mozliwos¢ ztozenia wniosku RCE pojawia sie¢ dopiero woéwczas, gdy
postepowanie dotyczace zgtoszenia zostaje zamkniete — bedziemy mieli z takg do
sytuacjg do czynienia przede wszystkim, gdy ostatni raport wydany przez eksperta
UPSTO bedzie miat charakter wiasnie Final Office Action, ale mozliwe bedzie wystgpienie
z takim wnioskiem réwniez w razie wydania przez eksperta zawiadomienie o0 zamiarze
udzielenia patentu (Notice of Allowance), czy tez w toku rozpatrywania wniesionego
uprzednio odwofania. Istota RCE sprowadza si¢ wiec do tego, ze w takich
przypadkach nastgpi powtérne otwarcie badania.

Nalezy dobitnie podkresli¢: wniosek RCE nie stanowi nowego zgtoszenia, jego
wniesienie nie skutkuje wyznaczeniem nowej daty zgtoszenia.
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Jak nalezy ztozy¢ wniosek RCE?

Wystgpienie z wnioskiem o kontynuowanie badania wymaga podjecia
nastepujgcych czynnosci:

+ Wypetnienie formularza PTO/SB/30 (07-09) (zachecamy do zapoznania si¢ z nim pod
linkiem https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/forms/sb0030.pdf);

- Dokonania optaty: w przypadku pierwszego wniosku bedzie to 1300.00 USD (650.00
dla matych podmiotdéw oraz 325.00 dla mikropodmiotow); natomiast za drugie i kolejne
wnioski nalezy wnie$¢ optaty w wysokosci 1900.00 USD (odpowiednio 950.00 i 475.00
dla matych oraz mikro podmiotéw);

- Zlozenia osSwiadczenia (Submission): zgodnie z 37 C.F.R. 1.114(c), oswiadczenie
takie zawiera (nie bedgc jednak do nich ograniczonym) deklaracje ujawnienia informaciji
(information disclosure statement), zmiany w zakresie pisemnego opisu, zastrzezen,
rysunkdébw, nowe argumenty lub nowe dowody na rzecz zdolnosci patentowej
zgtaszanego wynalazku. Nalezy tez dodac, ze w wypadku gdy nie wniesiono do tego
momentu odpowiedzi na Non-final Office Action, oSwiadczenie takie musi spetniaé¢
wymogi przewidziane dla tego pisma, ktére ustanawia 37 C.F.R. 1.111.

Trzeba zaznaczy¢, ze niedopuszczalne jest zamieszczenie w RCE zastrzezen,
ktére sg niezalezne i odrebne od zastrzezen zawartych w zgtoszeniu podlegajagcym
badaniu. Jak podkresla sie w MPEP, ,podmienianie” wynalazkéw nie bedzie wchodzito w

gre.

Ramy czasowe na ztozenie wniosku RCE

Wiemy juz, ze ztozenie wniosku RCE jest dopuszczalne po zakonczeniu
rozpatrywania zgtoszenia. Przepis 37 C.F.R. 1.114(a) wskazuje, kiedy jednak wniosek
powinien by¢ wniesiony, by nie zostat on uznany za spézniony. Nieprzekraczalne terminy
wyznaczajg nastepujace czynnosci:

* Whniesienie optaty emisyjnej;

» Odstgpienie od zgtoszenia;

» Zawiadomienie Prezesa UPSTO przez zgtaszajgcego o wniesieniu apelacji do Sadu
Apelacyjnego USA dla Okregu Federalnego (na podstawie 35 U.S.C. 141) lub wszczecia
postepowania cywilnego (na podstawie 35 U.S.C. 145 lub 146), chyba ze rzeczone
postepowania zostaty zakonczone.
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Jezeli zgtaszajgcy dokona jednej z wymienionych powyzej czynnosci, mozliwosé
ztozenia wniosku RCE bedzie wytgczona.

Kiedy wniosek RCE nie jest dopuszczalny?

Przepisy 37 C.F.R. wyraznie wskazujg przypadki, w ktdérych zgtaszajgcy nie moze
wystgpi¢ z wnioskiem o kontynuowanie badania. Jak wskazuje 37 C.F.R. 1.114, ziozenie
wniosku RCE nie bedzie dopuszczalne w przypadku:

+ Zgtoszenia tymczasowego;

+ Zgtoszenia patentowego wynalazku lub odmiany rodlin dokonanego przed 8 czerwca
1995 r.;

+ Miedzynarodowego zgtoszenia patentowego dokonanego przed 8 czerwca 1995 r.;

+ Zgtoszenia wzordéw uzytkowych;

+ Patentu poddanego powtérnemu badaniu.

RCE a bieg terminéw

Pragniemy réwniez zwr6ci¢ uwage Paristwa na kwestie wptywu wystgpienia z
wnioskiem RCE na bieg terminbw w postepowaniu dotyczgcym zgtoszenia.

Przede wszystkim przepis 37 C.F.R. 1.103(c) przewiduje, ze na wniosek
zgtaszajagcego, UPSTO moze postanowi¢ o zawieszeniu postepowania na czas
nieprzekraczajacy 3 miesiecy. Wniosek taki powinien zostaC ztozony réwnoczesnie z
wnioskiem RCE i okresla¢ czas zawieszenia; wigze sie on takze z wymogiem uiszczenia
optaty manipulacyjnej.

Nalezy takze mie¢ na wzgledzie to, ze jezeli wniosek RCE nie zostanie ztozony w
sposéb prawidtowy, to nie bedzie miat on zadnego wptywu na bieg terminu na odpowiedz
wskazang w w ostatnim raporcie Office Action — w razie jej niewniesienia w wyznaczonym
czasie zostanie uznane, ze zgtaszajgcy odstgpit od zgtoszenia. Jezeli natomiast w toku
jest postepowanie odwotawcze, wadliwe ztozenie wniosku RCE bedzie skutkowato
wycofaniem odwotania.

Podsumowanie
Whniosek o kontynuowanie badania stanowi kolejne z unikalnych rozwigzan
przewidzianych w postepowaniu przed UPSTO. Sktadany po zamknigciu postepowania w

sprawie zgtoszenia, pozwala na jego swoistg reaktywacje: przede wszystkim jego atutem
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jest w tym kontekscie to, ze pozwala na dalej idgce modyfikacje w stosunku do
zgtoszenia niz zwykta odpowiedz na Office Action. Czesto, kiedy alternatywg jest
wnoszenie odwotania, wniosek RCE postrzegany jest jako bardziej atrakcyjne rozwigzanie
ze wzgledu na nizsze koszty i krétszy czas wymagany dla jego rozpoznania.
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