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Procedura krajowa przed UPRP
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Jak przyspieszy¢ procedure przed UPRP?

AOMB intellectual property

AIPEX (%

Europe Connected

- ztozy¢ wniosek o wczesniejszg publikacje
- skomentowac sprawozdanie o stanie techniki

- Ztozy¢ wniosek o przyspieszone badanie
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Patent europejski

AOMB Intellectual property

Konwencja o uzyskaniu patentu europejskiego

otrzymanie  ochrony patentowej w 38 krajach europejskich
za pomocgy jednego zgtoszenia i jednej procedury
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Procedura europejska

AOMB intellectual property
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?" filing fee (125 EUR) +
=~ search fee (1350 EUR)

6m od publikacji ESR:

EUR) + designation fee :
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’6 renewal fees
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Jak przyspieszyc procedure przed EPO?

Zgloszenie europejskie

e Szybko ztozy¢ wniosek o badanie (wnies¢ optaty i odpowiedzieé¢ na uwagi z ESR)
e (Odpowiadac na pisma bez zbednej zwtoki (np. w ciggu miesigca od otrzymania)

e Ztozyé wniosek PACE (accelerated search and/or examination) — brak optat
urzedowych

Zgtoszenie europejskie jako kontynuacja zgtoszenia miedzynarodowego (Euro-PCT)

e Rozpoczyc faze europejska przed uptywem 31 miesiecy od daty pierwszenstwa
(rzecznik musi ztozy¢ wniosek o wczesniejsze procedowanie na podstawie Art.
23(2) i/lub 40(2) PCT)

 Przy wejsciu w faze europejska odpowiedzie¢ na uwagi z International Search
Report + zrzec sie prawa do pisma z Rule 161/162 EPC (odpowiedni box w
formularzu, tzw. ,Rule 161/162 waiver”)
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Kiedy mozna poprawiac zastrzezenia
| OpIS

AOM B Intellectual property

Zasada ogdlna: AHE)( ‘3
* nie mozna dodawac nowych informacji technicznych (poza opisem stanu techniki)

* w trakcie procedury mozna przedktadaé¢ dokumenty/dostarcza¢ informacje potwierdzajace np.
efekt techniczny wynalazku (np. wyniki badan), ale nie stang sie one czescig zgtoszenia

Przed UPRP:

* po publikacji mozna tylko zawezac

Przed EPO

e w odpowiedzi na ESR+WO dowolne poprawki, potem tylko za zgodg Examining Division

e poprawki nie mogg wykraczac poza zakres poszukiwan

UWAGA
Zgtoszenie z zastrzezeniem pierwszenstwa (np. PCT) jest nowym zgtoszeniem — nie musi by¢ kopia

pierwszego zgtoszenia, mozna dodac¢ np. nowe zastrzezenia, przyktady itp. (nowe zastrzezenia moga
miec inng efektywng date).
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/gtoszenie zagraniczne

AOMB Intellectual property

Konwencja paryska

zgtoszenie w ciggu 12 miesiecy tego samego wynalazku
w innych krajach Konwencji zastrzegajagc prawo pierwszenstwa
z pierwszego zgtoszenia

data
zgltoszenia
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Co daje pierwszenstwo?

AOM B Intellectual property

5
| —d
Europe Connected y

Pierwszenstwo do uzyskania patentu — o , kolejce” do uzyskania patentu
decyduje data pierwszenstwa (a nie data zgtoszenia)

Nowa efektywna data — sprawdzana jest nowosc¢ i poziom wynalazczy w dacie
pierwszenstwa (a nie dacie zgtoszenia)

UWAGA — nalezy pamietad, ktore terminy proceduralne zalezg od daty
pierwszenstwa, a ktore od daty zgtoszenia

22 maja 2020




Kilka stow o pierwszenstwie

Zgtoszenie PL1 Zgtoszenie PCT
Data: 23.10.2019 z pierwszenstwem z PL1
Data: 23.10.2020

Opis: Opis:
nowa substancja A nowa substancja A
mieszanina A+B mieszanina A+B

mieszanina A+B+C

Zastrzezenia: Zastrzezenia:

1. A 1. A efektywna data: 23.10.2019
2. A+B efektywna data: 23.10.2019
3. A+B+C efektywna data: 23.10.2020

22 maja 2020




Kilka stow o pierwszenstwie

AOM B Intellectual property

e Pierwszenstwo mozna zastrzec dla kazdego wynalazku ujawnionego
(niekoniecznie zastrzezonego) we wczesniejszym zgtoszeniu

* Mozna zastrzec pierwszenstwo z kilku wczesniejszych zgtoszen — najstarsze nie
moze miec daty zgtoszenia wczesniejszej niz 12 miesiecy

 Kazde zastrzezenie w zgtoszeniu moze miec inng efektywng date - jesli
kombinacja cech z danego zastrzezenia nie byfa ujawniona w zadnym z
dokumentow pierwszenstwa, to efektywng datg dla tego zastrzezenia jest data
zgtoszenia

e Pierwszenstwo mozna zastrzec z kazdego zgtoszenia, ktoremu przyznano date
zgtoszenia, niezalezenie od jego dalszych losow - kazdy urzad wyznacza
minimalne wymagania do przyznania daty zgtoszenia — ani UPRP ani EPO nie
wymagaja wniesienia optat do przyznania daty zgtoszenia (zgtoszenie PL lub EP
bez wnoszenia optat = provisional application w USPTO)
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Procedura PCT

Uktad o wspotpracy patentowej (PCT)

zgtoszenie miedzynarodowe, ktore wywotuje skutki prawne takie jak
zgtoszenia w poszczegdlnych urzedach krajowych

do 30/31 miesiecy od daty pierwszenstwa
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Procedura PCT

filing fee (1330 CHF) + search
= fee (1775 EUR) + transmittal
fee (300 PLN)
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USA

AOM B Intellectual property

AIPEX
e declaration and assighment — dokumenty do podpisania przez tworcow

e Uniwersytet - small-entity

e IDS (Information Disclosure Statement) — wazne! - trzeba informowa¢ USPTO o catym
znanym Zgtaszajgcemu stanie techniki

e preliminary amendments (,,techniczne” poprawki zastrzezen) — optacalne — warto
zleca¢ amerykanskiemu rzecznikowi przed wejsciem do fazy krajowej w USA

* nie ma wniosku o badanie
* non-final office action -> final office action ->request for continued examination (RCE)

 Maintenance fees: 3,5/7,5/11,5 roku po udzieleniu
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Japonia

AOMB intellectual property

e Whniosek o badanie — do 3 lat od daty zgtoszenia (PCT)
e Opftaty roczne zalezg o liczby zastrzezen

e Skokowy wzrost optat za kolejne lata
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Chiny

AOMB intellectual property

AIPEX (*

Europe Connected

e tlumaczenie na chiniski konieczne przy wejsciu do fazy krajowej (wydaé
instrukcje rzecznikowi odpowiednio dtugo przed uptywem terminu)

e late entry” —32m od daty pierwszenstwa

e Whniosek o badanie —do 3 lat od daty pierwszenstwa
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Korea

AOMB intellectual property

e Whniosek o badanie — do 3 lat od daty zgtoszenia (PCT)

e Opftaty roczne zalezg o liczby zastrzezen
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Australia

AOMB intellectual property

AIPEX (%

Europe Connected

e Whniosek o badanie —do 5 lat od daty zgtoszenia (PCT) lub do 2 miesiecy
od zaproszenia do ztozenia wniosku

e Urzad wyznacza date zakonczenia postepowania (nie warto zwlekac z
odpowiedziami na pisma)
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Kanada

AOMB intellectual property

ylate entry” —do 42m od daty pierwszenstwa

e Whniosek o badanie —do 5 lat od daty zgtoszenia PCT
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Rosja

AOMB intellectual property

AIPEX (%

Europe Connected

e Whniosek o badanie — do 3 lat od daty zgtoszenia (PCT)

* Mozna skorzystac z procedury euroazjatyckiego patentu:

* Rosja
e Turkmenistan
e Biatorus

e Tadzykistan
e Azerbejdzan
e Kazachstan
e Kirgistan

e Armenia

e Motdawia
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Brazylia

AOMB intellectual property

e Whniosek o badanie — do 3 lat od daty zgtoszenia (PCT)

e Sredni czas trwania procedury 10 lat! (a sg renewal fees)

. Unia Europejska
EUI’OpejSkie INNOWACY)NOSCI Eur_opejsl? Fundusz
ﬂ Inteligentny Rozwéj - Polska 20 Rozwoju Regionalnego



Indie

AOMB intellectual property

e Nie mozna wnosi¢ poprawek ,na wejsciu”

e dokumenty do podpisania przez tworcow

 Trzeba informowac o przebiegu réwnolegtych procedur

* Whiosek o badanie 48m od daty pierwszeristwa/zgtoszenia

e (Czesto powtdrzone zarzuty z rownolegtych procedur
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Strategie patentowe
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Strategia klasyczna

Europejski Urzad Patentowy jako
Miedzynarodowy Organ Poszukiwawczy (ISA)

_

do 12
miesiecy
do 30/31 miesiecy od daty pierwszestwa
Zalety: Wady:
- Niedroga na poczgtku - Duze ryzyko uwag w ISR —
koniecznos¢ poprawek w wielu
- Raport ISR (International Search krajach
Report) z EPO przed
rozpoczeciem faz krajowych
’ Unia E jsk
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Strategia klasyczna — wariant tanszy

Wyszechradzki Instytut Patentowy jako
Miedzynarodowy Organ Poszukiwawczy (ISA)

_

do 12
miesiecy

do 30/31 miesiecy od daty pierwszestwa

Zalety:

- Tanszy etap miedzynarodowy
(zwrot do 40% optaty za search
jesli monza byto wykorzystac
wyniki z polskiego zgtoszenia)

Wady:

- brak opinii z EPO przed
rozpoczeciem faz krajowych —
raport z Wyszechradzkiego
Instytutu Patentowego

- Wiecej czasu na ztozenie , ,
(powtdrzenie raportu UPRP)

ttumaczenia
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Strategia europejska

AOMB Intellectual property

do 12
miesiecy

Zalety:

do 30/31 miesiecy od daty pierwszestwa

- Szybko raport z EPO

- Tania procedura miedzynarodowa (zwrot search Wady:

fee) - Spore koszty na poczatku

- Duza szansa na uzyskanie , czystego” ISA

(tatwiejsza procedura w innych krajach, np.

PPH) . o
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Strategia europejska — wariant tanszy

= =

do 12
miesiecy
do 30/31 miesiecy od daty pierwszestwa
Zalety:
- tanio raport z EPO
- zwrot optaty za search fee w Wady:
procedurze miedzynarodowej lub - Pozno raport z EPO
europejskiej
- duza szansa na uzyskanie , czystego” - Raport mniej doktadny niz dla
ISA (tatwiejsza procedura w innych zgtoszenia europejskiego

krajach, np. PPH)
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Strategia szybka

Zalety: Wady:
- Brak opfat za procedure - Tylko 12 miesiecy na decyzje w
migdzynarodowa jakich krajach zgtoszenie
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Strategia kryzysowa

AOMB Intellectual property

miesiecy

Zalety: Wady:
- Mozliwosc zabezpieczenia praw w - Data pierwszenstwa liczy sie od daty
sytuacji kryzysowej (np. konferencja, pierwszego zgtoszenia

brak srodkow)
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Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwoj

Dziekuje za uwage!
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