
ا  الإقرار إرشادات �شأن كفاية  PTABيقدم مجلس الاستئناف لل��اءات والعلامات التجار�ة 
ً

 132 للمادةوفق

 وجيف ب��جمان  ،حاصلة ع�� شهادة دكتوراه ، سارة فر�در�ك دكتوراه،حاصل ع�� شهادة ن، بقلم غار�ت إل. ست����اج

 �شأن النظر ��  للفاحص�ن مؤخرًا إرشادات إضافية   (USPTO) بالولايات المتحدةالتجار�ة   لقد قدم مكتب براءات الاخ��اع والعلامات

  ت لإقرارافهم هذه المبادئ التوج��ية والفائدة الإجمالية    �عد").  132("إقرار المادة    C.F.R. § 1.132 37بموجب  إقرار  الأدلة الواقعية المقدمة �� ش�ل  

الأدلة إ�� ال�جل عندما ي�ون   لتقديم  مو�ىى بھ  هو  132  المادة  إقرارإن  .  لبد��يةل  الصورة الأولية�� أداة مهمة للممارس�ن لدحض    132القاعدة

النظر �� الإقرارات بموجب   �� نظر هؤلاء الممارس�ن، ينب��   1ب.�� الطل "خلاف ذلك ع�� أساس غ�� منصوص عليھ "الدليل الذي سيتم تقديمھ

إن لم يكن �� أغل��ا. تار�خيًا، جادل العديد من الممارس�ن ضد استخدام الإقرارات   المتعلقة بالمواد الكيميائية،  ا�حالات�� العديد من    132  المادة

المضللة). ومع ذلك، طالما تم بذل العناية   / للإقرارات غ�� الدقيقة  المنصف�سبب مخاوف التقا�ىي (مثل نتائج السلوك غ��    132المادة   بموجب

 .كما تمت مناقش��ا أدناه، تفوق ا�خاطر بكث�� نظرنا،وجهة د من ، فإن الفوائ132 المادة الواجبة المعقولة عند ا�حصول ع�� إقرار

الصادر   الأخ��  القرار  ا�حاكمة�سلط  مجلس  لل��اءات عن  قضي  (PTAB)والاستئناف  واحد  إيدشون ة  ��  طرف  ع�� الضوء    2من 

نظر مجلس  ،  ن إيدشوقضية  . ��  مز�د من الإجراءات المكتبية غ�� الضرور�ةإ��  تؤدي  وال�ي قد   الإقرارهمة للممارس�ن �� تجنب أخطاء  المعتبارات  لا ا

PTAB    من طلب الولايات    1  رقم  عنصر ا�حمايةوالمو�حة ��   بحماي��االمطالب    المعا�جة بالأيوناتعملية    بد��يةالرفض �سبب  قرار  �� استئناف

 .17/133،161المتحدة رقم 

العملية محلول   بالأيوناتتطلبت  من حمض واحد ع�� الأقل  وزنًا/حجمًا  %  20إ�� حوا��    احجمً /ا% وزنً 10من حوا��   يت�ون   معا�جة 

ع�� الأقل مختار من  من عامل مؤكسد واحدوزنًا/حجمًا  %  0.05% وزن/حجم إ�� حوا��  0.01من ثمانية أحماض، وحوا��   مختار من مجموعة

عملية المعا�جة ال�ي كشفت عن  و بو�ن،  -�شأن شركة وندسور  بد��ية  الأ��  عنصر ا�حمايةمجموعة من خمسة عوامل مؤكسدة. رفض الفاحص هذا  

الك��يتيك وك��يتات الصوديوم المتبلورة بالإضافة إ�� احتوا��ا �ش�ل اختياري   يحتوي ع�� حمضمعا�جة بالأيونات  باستخدام محلول  بالأيونات  

المعا�جة  هاجا، ال�ي كشفت عن عملية   % من عامل مؤكسد يمكن أن ي�ون ن��ات الصوديوم أو ن��ات البوتاسيوم، �� ضوء شركة1من   ع�� أقل

 من35-5يت�ون من حوا��  معا�جة بالأيونات باستخدام محلول بالأيونات 
ً
 .حمض الك��يتيك وعامل مؤكسد % وزنا

لتقديم للبد��ية  الصورة الأولية  ع��   الذي تم تقديمھ ردًا  132  إقرار المادة�عليقًا ع�� كفاية    PTAB  مجلسالرفض، قدم  قرار    دعمو��  

مناقشة شاملة �جميع النصائح العملية ا�حيطة   إيدشون  �ش�ل القرار الصادر �� قضية متفوقة �ش�ل غ�� متوقع. و�� ح�ن لادليل ع�� نتائج  

إقرارات  ز�ادة احتمالات النجاح، عند استخدام   ، فإنھ يقدم �عض النصائح المهمة ال�ي يجب ع�� الممارس�ن اتباعها، ع�� أمل132  بإقرارات المادة

 .ةي �� �شأن البد للتغلب ع�� استنتاج الفاحص 132 المادة

�� مقارنة النتائج   الإقرارالأو�� بفشل  المسألة  . تتعلق  إيدشون المقدم �� قضية    132  بإقرار المادةتتعلق    مسائلعدة    PTABأثار مجلس  

 فقط إيدشون �� قضية  132القاعدة  إقرار. ركز البد��ية نتائج غ�� متوقعة كدليل ع�� عدم  سابق، وهو شرط أسا�ىي لإثبات وجود فنأقرب  إ�� 

، هاجا، �ان ��  للفاحصأن المرجع الثانوي    PTABمجلس  ؛ ومع ذلك، وجد  بو�ن-وندسور ،  �� قرار الرفض  للفاحص  الأو��  ع�� المقارنة مع المرجع

الرفض لي�ون    قام بتغي��  PTABمجلس    ونظرًا لأن .  بو�ن-وندسور هاجا �� ضوء    �شأن لرفض  قرار ا لجديدًا    سببًاونص ع��    فن سابق الواقع أقرب

قد النحو،   . وع�� هذافن سابقبأقرب    بمثابة مقارنةلم �عد  بو�ن  -وندسور الذي يركز ع�� مرجع    الإقرار  قائمًا ع�� مرجع ثانوي من ال�جل، فإن 
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ع�� أن   أساسًا للعثور   PTABمت �جلس  قد  المراجع قد بو�ن، وهاجا، ومجموعة-المقدمة مع �ل من وندسور   المعلوماتالبيانات ال�ي تقارن    ت�ون 

 .الرفض ا�جديدة هذه بابح�ى عندما تم إصدار أسبأقرب فن سابق،  ال�ي تمت مقارن��االنتائج 

 �ف��ان ليع (PHOSITA) التقنية مجال  �� إثبات أن ال�خص الذي يتمتع بمهارة عادية ��    132  إقرار المادة�انت المسألة الثانية �� فشل  

دعم أو سبب لعدم توقع النتيجة المعروضة �� ضوء   أي  132  إقرار المادةمختلفة فحسب. لم يقدم  مجرد  النتائج ع�� أ��ا غ�� متوقعة، وليست  ب

 إقرار المادةالمقدمة غ�� متوقعة حقًا، وليست مختلفة فحسب، يجب ع�� الممارس�ن استخدام  النتائج . لإقناع الفاحص بأن المستشهد ��االتقنية 

إذا أمكن، يجب .  PHOSITAتقنية  غ�� متوقعة ل لدعم البيانات ال�ي تصف صراحة و�ش�ل لا لبس فيھ السبب (الأسباب) ال�ي جعلت النتائج 132

 الفاحص و�� ضوء المعرفة اي أثاره�ال المستشهد ��ا التقنيةأن ت�ون عليھ النتائج المتوقعة �� ضوء  أن تتناول مثل هذه البيانات أيضًا ما �ان ينب��

 .غ�� متوقعةالتقنية المستشهد ��ا  . لا يكفي أن نذكر ببساطة أن أي نتائج تم ا�حصول عل��ا وال�ي تختلف عنالتقنيةالعامة �� 

إقرار . تضمنت النتائج المقدمة ��  عناصر ا�حمايةفشل النتائج �� �غطية نطاق يتناسب مع   ��  132  إقرار المادةالثالثة ��    المسألة�انت  

شملت    132المادة   �� ح�ن  واحد،  مؤكسد  وعامل  فقط  واحد  �حمض   
ً
ا�حماية  مثالا مؤكسدة.  ثمانيةعناصر  عوامل  وخمسة  محتملة  أحماض 

ولم يتضمن أي  عناصر ا�حماية  نطاقات ترك�� ا�حمض الفردي وعامل الأكسدة الفردي من    فقط ،132إقرار المادة  ، المقدم ��  3يتضمن ا�جدول  

المستخدم لأي من المركب�ن. لذلك، لم يتضمن   ، أي أن المثال لم يقدم ال��ك�� ا�حددبحماي��امحددة ب��ك��ات مدرجة ضمن النطاقات المطالب   أمثلة

عن   مما ترك الباحث  عناصر ا�حمايةإ�� أي اتجاه مع�ن أو نتيجة معينة؛ فقد استشهد بنطاقات من   محددة �ش��  بيانات�� الواقع نقاط    الإقرار

، ناهيك عن  بحمايتھ نة ضمن النطاق المطالب أي نقطة معي ا�حقائق بدون المعلومات اللازمة ل�حكم ع�� ما إذا �انت النتيجة المذ�ورة تحدث عند

 لأمثلة  ،بيانات تجر�بية، ع�� الأقل تقديممدى أهمية النطاق، من المهم �ش�ل خاص  إظهار  عند   .بال�امل  حمايتھالمطالب بالنطاق  حدو��ا ع��  

طرف من أطراف النطاق، بالإضافة إ�� نقاط البيانات   ، و�التا�� دعم �ل بحمايتھوفقًا للاخ��اع وال�ي تقع بالقرب من نقاط ��اية النطاق المطالب  

سي�ون   . بالنسبة للنطاقات الأوسع، بحمايتھ عدم تحقيق النتيجة غ�� المتوقعة خارج النطاق المطالب   ، وال�ي تو�حبحمايتھ خارج النطاق المطالب  

بمجموعات    المقيدة  ا�حماية . بالنسبة لعناصر  بحمايتھ مثال آخر ع�� الأقل بالقرب من منتصف النطاق المطالب  تقديممن المفيد �ش�ل خاص  

.  ا�جموعة  الفردية منمن المهم تقديم أمثلة باستخدام أك�� عدد ممكن من ا�خيارات  و أو المركبات،   مار�وش، أي نطاقات أو مجموعات من العناصر 

�� المطالبات، فيجب تقديم تفس�� لسبب توقع النتائج �جميع الم�ونات   إذا لم يكن من الممكن تقديم بيانات نموذجية ل�ل م�ون من الم�ونات الممثلة

  . ومعابحماي��المطالب  
ً
لإقناع الفاحص بأن النتائج  ذلك، يجب أن ي�ون مثل هذا التفس�� م�حوً�ا بمناقشة فنية قو�ة، و�فضل أن ي�ون دليلا

 .عناصر ا�حمايةلال�امل بمتوقعة للنطاق 

وأساس لدعم مثل هذه ا�حجج لإثبات   أدلة واقعية  قديملت  132  لإقرار المادةالضوء ع�� أهمية الاستخدام المناسب    يدشون إ  �سلط

ا�حجج الوا�حة والمس��دفة من شأنھ أن يضع مقدمي الطلبات �� أفضل وضع لإقناع   مجموعة �املة من البيانات لدعم تقديم. إن البد��ية عدم 

بيانات قو�ة  132  إقرارات المادةالاخ��اع. قد لا �ستحق    بد��ية�عدم   الفاحص عناء تقديمها، حيث من غ�� المرجح أن تقنع  ال�ي لا تحتوي ع�� 

 .الفاحص أو تصمد أمام الاستئناف

 


