
�� تار�خ إيداع الطلب المؤقت هو تار�خ "الفن السابق" ل��اءة اخ��اع أو لطلب
َ
منشور؟ براءة م�ى ُ�عت  

إل. لاموت و�ارل�ن أيھ. بورتون  إي�ي بقلم/   

مسألة بالغة الأهمية، محكمة الاستئناف الأمر�كية للدائرة الفيدرالية    تناولت  1، إنك،تكنولو��إس أيھ إس ضد. ألاين  مونيتور�نغ  نتال  ي�� قضية د

 فن سابق بموجباعتباره    لغرض، وذلك  براءة اخ��اع أو طلب منشور �عود لطلب مؤقت  لطلب  أسبق�� أي ظروف يجوز إسناد تار�خ إيداع    :و��

 وقد قضت ا�حكمة بأن الطلب المؤقت يجب أن يقدم).  AIAمن قانون براءات الاخ��اع الأمر��ي (   )2(د)(102§  و  )2(أ)(U.S.C. § 102 35 المادت�ن  

واحد ع�� الأقل منشور من المرجع المقابل قبل أن يحق لهذا المرجع ا�حصول   لعنصر حماية)  a(112§    المادة  موجبب  الكتا�ي  وصفالمن خلال    دعمًا

 
ً
  بداهة السابق �شأن    مجلس محاكمة براءات الاخ��اع والاستئنافلذلك، نقضت ا�حكمة قرار    ع�� تار�خ الإيداع الأسبق للطلب المؤقت. ونتيجة

 بذلك 
ً
  .المعيار الأوسع الذي اعتمده ا�جلس لتحديد الفن السابقالاخ��اع، رافضة

). قرّر ا�جلس IPRما ب�ن الأطراف (  الإجراءاتألاين تكنولو�� ��    طعنت ف��اوال�ي    10,755,409رقم  براءة الاخ��اع الأمر�كية    مونيتور�نغدينتال  تمتلك  

ومع ذلك، جادلت دينتال )؛    Maninis)، ومانينس (Carrier� (�)، �ار�  Salahصلاح (:  بد��ية استنادًا إ�� ثلاثة مراجع  عناصر ا�حماية المطعون ف��اأن  

 بأن مرجع �ار��� لا �عدّ حالة فن سابق ل��اءة الاخ��اع ا�خاصة ��ا.   مونيتور�نغ

لا  يقع ب�ن تار�خ إيداع طلب �ار��� المؤقت وتار�خ إيداع طلبھ غ�� المؤقت. و�التا��،    409وا�جدير بالذكر أن تار�خ الإيداع الفع�� ل��اءة الاخ��اع رقم 

) من  2)(د(102بموجب المادة    ،الإيداع الأسبق لطلبھ المؤقت  تار�خ�ان يحق لھ الاستفادة من  إلا إذا    "سابقفن  " مرجع �ار��� حالة    يمكن اعتبار

دينتال مونيتور�نغ جادلت  ،  مجلس محاكمة براءات الاخ��اع والاستئناف  أمام    ما ب�ن الأطراف  الإجراءاتوأثناء  ).  AIAقانون براءات الاخ��اع الأمر��ي (

"�ار���" ا�حصول ع��  لمرجع، لا يمكن  2. ضد ناشونال جرافيكس، إنك.إل إل ��ي   الفيدرالية �� قضية دايناميك در�ن�و�ر  الدائرةبأنھ، وفقًا لقرار  

ال��اءة �� الطلب غ�� المؤقت مدعومة بالوصف   عناصر حمايةع�� الأقل من    عنصر حماية واحدإلا إذا �ان  ،  تار�خ الإيداع الأسبق لطلبھ المؤقت

 . إلا أن ا�جلس رفض هذا الادعاء.  (أ)U.S.C. § 112  35، وذلك وفقًا لمتطلبات المادة الكتا�ي الوارد �� الطلب المؤقت

 
َ

 خ
َ
 حالة  إ�� أن المعيار القانو�ي المستخدم لتحديد  3،رابيد بلس، إنك. ضد  ، إنك �� قضية بِنَم��ا  إ�� قراره السابقص مجلس براءات الاخ��اع استنادًا  ل

ر��ي عليھ، والذي  الفن السابق
ُ
. و�التا��، وفقًا للمجلس، فإن AIAقانون    نسَ   القوان�ن السار�ة قبلع��    لا ينطبق إلا ،  و�ر�ك در�نيماداين�� قضية   أ

 )، يمكن 2)(د(102  للفقرة. و�موجب تفس�� ا�جلس  ا�حالية  AIAقضية    ع��  لا ينطبق  و�ر�در�نك  يماداين�� قضية  الوارد  تحليل الوصف الكتا�ي  

وفيت �عض المتطلبات الإجرائية أو  طالما استُ مؤقت سابق ،  براءة  طلب    إيداعتار�خ    ع��الفن السابق،  لأغراض تحديد حالة  ،  اخ��اع ا�حصول   ��اءةل

. وقد وجد ا�جلس  فن سابق  ُ�ستند إليھ باعتباره، وأن يقتصر وصف الطلب المؤقت ع�� الموضوع ا�حدد الذي  بالأسبقيةللمطالبة  اللازمة  الش�لية  

 طلبھ المؤقت. إيداعاعتبارًا من تار�خ  فن سابقحالة �ش�ل   �ار���مرجع  أن ، واعت��قد استُوفيتأن هذه المتطلبات 
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 تقت��ي )  1(هـ)( 119) و2(د)(102، وقضت بأن الصياغة القانونية للفقرت�ن  النتيجة ال�ي توصل إل��ا ا�جلس�� قرار الاستئناف، خالفت ا�حكمة  

) ع�� أن براءات الاخ��اع 2(أ)( 102وللتذك��، تنص الفقرة  .  لأسبقيةالمتعلقة بالمطالبة با  "أو الش�لية  الإجرائيةمتطلبات  لل"أك�� من مجرد الامتثال  

عت�� من الفن السابق اعتبارًا من تار�خ "إيداعها الفع��". و�سمح الفقرة  
ُ
� با�حصول ع�� تار�خ    لمرجع مع�ن ) لاحقًا  2(د)(102والطلبات المنشورة 

 للمطالبة بحق 
ً

 § .U.S.C 35. وتنص الفقرة  119" بموجب الفقرة  الأسبقيةإيداع فع�� سابق لغرض التأهل كفن سابق عندما ي�ون المرجع "مؤهلا

119(e)(1)   ��عن الاخ��اع �� الطلب المؤقت بالطر�قة المطلو�ة بموجب   الإفصاحالطلب لا يحق لھ المطالبة بمزايا الطلب المؤقت إلا إذا تم    أن ع

 (أ)، ال�ي تفرض شرط الوصف الكتا�ي. 112الفقرة  

 2(د)(102§    ضمن  119§    إدراج المادةومن هذا المنطلق، قررت الدائرة الفيدرالية أن  
ً
  الإيداعا�حق �� المطالبة بالاستفادة من تار�خ    ) �ش��ط صراحة

استيفاء   إ�� يحتاج إلا لا ، رفضت ا�حكمة فكرة أن المرجع و�ناءً عليھ(أ). 112السابق لطلب مؤقت عند استيفاء شرط الوصف الكتا�ي الوارد �� § 

. وفقًا الفن السابقع�� تار�خ الإيداع الأسبق للطلب المؤقت لأغراض اعتباره من    �حصولھ  بالأسبقية" للمطالبة  الإجرائية أو الش�لية  المتطلبات "

و�قت��ي وجود استحقاق ) �ان مقصودًا  2(د) (  102" �� المادة  الأسبقية" يحق لها المطالبة بحق    لعبارةرس  غلتفس�� ا�حكمة، فإن استخدام ال�و�

 . المطالبة بالأسبقيةإ��  مقدّم الطلبمجرد استناد  وليس، للأسبقيةموضو�� فع�� 

سن  لإلا ع�� القوان�ن السابقة    يمكن تطبيقھلا    دايناميك در�ن�و�رقضية    القرار الصادر �شأن   ذلك، رفضت ا�حكمة الادعاء بأن   بالإضافة إ��

" لا تنطبق ع�� براءات اخ��اع  دايناميك در�ن�و�ر. فقد زعمت شركة "ألاين"، �� حججها الداعمة لقرار مجلس الاستئناف، أن قضية "AIAقانون  

 لأن ذلك القرار حصر تحليلھ فقط �� المادة  ،  AIAا�خاضعة لقانون  
ً
، وامتنع عن التطرق إ�� تأث��ها ع�� المادة  AIA(هـ) السابقة لقانون  102نظرا

ا    ال�ي تم �شريعها(د)  102
ً
 أن قرار "AIAقانون "  بموجبحديث

ً
، مؤكدة

ً
لم يفعل سوى  "  دايناميك در�ن�و�ر". إلا أن ا�حكمة خالفت هذا الرأي صراحة

"  AIAانون "لقا�حكمة    تناول لأ��ا لم تكن معروضة أمام ا�حكمة �� تلك القضية. و�عبارة أخرى، فإن عدم    ،AIA  إرجاء البت �� مسألة تطبيق قانون 

طلب مؤقت، ح�ى و�ن لم يُقدّم هذا الطلب المؤقت    استنادًا إ��  بالأسبقيةأن براءة الاخ��اع يحق لها المطالبة    لا �ع�ي "  دايناميك در�ن�و�ر�� قضية "

طالب 
ُ
 (أ).112بموجب المادة  بحمايتھدعمًا �افيًا ل��اءة اخ��اع �شأن الاخ��اع الم

الكتا�ي  الوصف  توفر دعم  أنھ يجب  ا�حكمة  المادة    و�ناءً ع�� ذلك، رأت  ل  112بموجب  الأقل من  عنصر حماية  (أ)  ا�حمايةواحد ع��    عناصر 

المرجعية الاخ��اع  ب��اءة  ا�خاصة  طلب  المنشورة  سابق  ��  وذلكمؤقت  الاخ��اع   ،  ل��اءة  المؤقت  للطلب  السابق  الإيداع  تار�خ  �عي�ن  يتم  أن  قبل 

 المرجعية، وذلك لأغراض اعتبارها كفن سابق. 

 من ذلك، ولأن  فنًا سابقًا  ال��اية��    �ان مرجع �ار��� �عت��الفيدرالية البتّ مبدئيًا فيما إذا    الدائرة  امتنعت
ً

قد طبّق معيارًا قانونيًا    ا�جلس. و�دلا

(أ) لواحدة ع��  112�� المؤقت يُقدّم دعمًا وصفيًا مكتوً�ا وفقًا للمادة  � �شأن ما إذا �ان طلب �ار   لم يفصل، من الناحية الواقعية،  فإنھ  ،مختلفًا

وفقًا للمعيار القانو�ي    الفصل � المنشورة. ولذلك، نقضت ا�حكمة قرار ا�جلس وأعادت القضية إليھ ليُجري هذا  ��ار�  عناصر حمايةالأقل من  

 ال�حيح. 

عت��يو�ح قرار ا�حكمة أنھ ل�ي  
ُ
السابق للطلب    الإيداعاعتبارًا من تار�خ    AIAبموجب    فن سابقبراءات الاخ��اع والمنشورات مؤهلة باعتبارها حالة    �

لھ. ولم تتناول ا�حكمة مسألة ما   بالأسبقيةع�� الأقل مدعوم بالطلب المؤقت الذي تتم المطالبة  عنصر حماية واحدالمؤقت، يجب أن تحتوي ع�� 

، الذي ُ�ستند إليھ باعتباره إفصاح مُبطِل، يجب أن  بحمايتھعنھ نفسھ، بصرف النظر عن الاخ��اع المطالب    الإفصاحإذا �ان الموضوع الذي تم  

سابقًا   هذه المسألة. ومع ذلك، تناولت الدائرة الفيدرالية  من حالات الفن السابق  الإفصاحالسابق ل�ي يتم اعتبار هذا    الإيداعي�ون موجودًا ��  



ع�� الأقل،  واحد عنصر حماية ، حيث رأت ا�حكمة أنھ ح�ى لو �ان الطلب المؤقت يدعم 4ريغز ري  إن �� قضية  AIA سَن  ما قبل اتبخصوص طلب

 .الفن السابقيجب أن يقدم الطلب المؤقت أيضًا دعمًا وصفيًا كتابيًا للأجزاء ا�حددة من المواصفات المذ�ورة �� رفض 

بموجب القانون   دايناميك در�ن�و�رقضية    ��و��� ا�ساقها مع ما قررتھ    ،مونيتور�نغدينتال  �� قضية    AIAلقانون  �النظر إ�� تفس��ات ا�حكمة  و  

 ، AIAلـ  السابق
ّ
 .AIA  ليشمل الفن السابق �� ظل قانون  إن ري ريغز ا�حكمة منطقها المستمد من قضية  توسّعفمن المستبعد تصور ألا

حيث يتنافس    ال�ي �شهد تزاحمًا شديدًالا سيما �� ا�جالات  و الطلبات المؤقتة،    إيداع الذين �ستخدمون اس��اتيجيات    لمقدمي الطلباتبالنسبة  

طلب  ال��    ومدمجََ◌ا  ي�ون مدعومًاع�� الأقل �� الطلب المؤقت،    عنصر حماية واحدع�� ا�حصول ع�� براءات الاخ��اع، فإن تضم�ن    مقدمي الطلبات

الطلب المؤقت، وذلك   إيداعاعتبارًا من تار�خ    فن سابقؤقت، قد ُ�سهم ع�� الأقل �� ضمان تأهل منشورات براءات الاخ��اع اللاحقة كحالة  المغ��  

ينب�� ع�� براءة اخ��اع، هناك مساران    حصول عناصر ا�حمايةأو الدفاع عن أهلية    الاحتجاجمن ناحية أخرى، عند  و �� مواجهة طلبات المنافس�ن.  

باعتبارها   إل��ا  ال�ي ُ�ستند  ال��اءات والمنشورات   �� المادة    فن سابقالنظر ف��ما للطعن  تار�خ  2(أ)(102بموجب  إ��  يُطالب   إيداع) استنادًا  سابق 

) ما إذا  2، و(استنادًا إ�� الطلب المودَع �� التار�خ الأسبق  الأسبقية  �ستحقع�� الأقل    واحد  عنصر حماية) ما إذا �انت هناك  1: (بناءُ عليھ   بالأسبقية

ستشهد بھ مدعومًا بوثيقة 
ُ
 . الأسبق  الإيداعال�ي تحمل تار�خ  الاسبقية�ان الإفصاح الم
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