
�شأن حدود التماسات الإجراءات  USPTOالأمر��ي  والعلامات التجار�ة توضيح من قبل مكتب براءات الاخ��اع

 شوكو�ف قضية  �شأن الفدرالية الدائرة قرار  ع�� ردًا IPRب�ن الأطراف 

  

 حاصل ع�� شهادة دكتوراه ،جويس  وروزاليند ،سو�ا�ي أليك  :بقلم

  

بقضية   يتعلق  فيما  الفدرالية،  للدائرة  الأمر�كية  محكمة الاستئناف  إنك.أو�حت  ميد�ال،  ضد شركة    شو�و�ف 

ع��ف  السابق  الفن   كيفية تطبيق مبدأ  1 س.، إنك. إس واي  إ�ارديوفاسكيولر  
ُ
  ) AAPA(طلب  ال   مقدم   قِبل  من   بھ  الم

الأطراف ب�ن  الإجراءات  الأمر��ي ،  IPR  ضمن  التجار�ة  والعلامات  الاخ��اع  براءات  مكتب  أصدر  لذلك،   
ً
واستجابة

)USPTO( ، مذكرة تُضيّق من نطاق استخدام فنAAPA  الإجراءات ب�ن الأطراف ��IPR .مكتب وأو�ح USPTO  أنھ  

  لدمج   الدافع  و�ظهار  أساسية  معلومات  ع��  ل�حصول   محدودة  بطر�قة  AAPA  استخدام فن  الممكن  من   يزال   لا  ح�ن  ��

 الاخ��اع  براءات  ��  ا�حماية  عناصر  من  مفقود عنصر  لاستكمال  AAPA  استخدام فن  جائزًا  �عد  لم  أنھ  إلا  المراجع،

  .الالتماس مقدم إل��ا �ستند ال�ي المطبوعة المنشورات أو

  

  شوكو�فقضية 

تفتيت ا�ح�ىى داخل الأوعية الدمو�ة تقنية  بنظام قسطرة �ستخدم  براءة اخ��اع شركة شو�و�ف  لتفتيت    تتعلق 

بالطعن �� �حة عناصر ا�حماية من خلال تقديم   سيستمز الشر�انية. وقد قامت شركة �ارديوفاسكيولراللو�حات 

استند مقدم الالتماس �� عرضھ لادعاء البد��ية �ش�ل جزئي إ�� منشور براءة الاخ��اع . و IPRإجراءات    ذتخاالتماس لا

الأورو�ي، إ�� جانب إقرارات وردت �� براءة اخ��اع شركة شو�و�ف نفسها �شأن قسطرة البالون ع�� السلك. ينص  

ا�خاص �شركة شو�و�ف ع�� أن "قسطرة البالون التقليدية المستخدمة �� قسطرة الأوعية الدمو�ة ع��   AAPAفن 

 مع البعد الأق�ىى الثابتالسلك... لا ت 
ً
  المل��". ا�حلول  مثل �سائل توسيعها عند توافق عادة

��   للطعن أساسًا AAPAتتمثل القضية القانونية الرئيسية �� الاستئناف �� تحديد ما إذا �ان من الممكن اعتبار فن و 

براءة   مواصفة. وتحديدًا، تمحور السؤال حول ما إذا �ان من الممكن الاستناد ا�� التصر�حات الواردة ��  IPRإجراءات  

 ف��ا   عناصر ا�حماية المطعون   ��  صا�ح  غ��  قيد  أو  عنصر  وجود  لإثبات  الاخ��اع الصادر عن صاحب ال��اءة نفسھ

إلا ا�� براءات   IPR إجراءات فإنھ لا يجوز أن �ستند التماس ،U.S.C. § 311(b) 35و�موجب القانون  .بد��ية لأسباب

الفدرالية ع��   الدائرةلا يندرج ضمن هذه الفئات. وقد اعتمدت    AAPAاخ��اع أو منشورات مطبوعة، وعليھ فإن فن 

" أساسًا" ي�ون  أن يمكن لا AAPAفن   بأن قضت ا�حكمة ، حيث IIو�وال�وم  I �وال�ومالسوابق القضائية �� قضية 

  .الطعن �� داعمًا دورًا ولكنھ يلعب ،IPRلالتماس إجراءات 
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قضت ا�حكمة بأن فن    ،I  �وال�ومففي قضية    .يستحسن التطرق إ�� ا�خلفية القانونية لفهم طبيعة هذا التمي�� و  

AAPA    أساسا �ش�ل  أن  يمكن  إ��  IPR  إجراءات  لالتماسلا  القضية  وأحالت  الاخ��اع  ،  براءات  محاكمة  مجلس 

ل بالفعل أساس الالتماس  AAPAللنظر فيما إذا �ان فن    )PTAB(والاستئناف  
ّ
أقر    ، . وعند النظر �� القضيةقد ش�

فن    PTABمجلس   لـلقانون    AAPAأن الاستناد إ��  ا 
ً
�ش�ل ان��ا� براءات    )b(311§  لا  تم الاستناد إل��ا إ�� جانب  إذا 

أنھ من الممكن   PTABى مجلس اخ��اع أو منشورات مطبوعة مع��ف ��ا كمراجع للفن السابق. و�ناءً ع�� هذا، فقد رأ

با�� مراجع الفن السابق.   AAPAالاعتماد ع�� فن    الالتماسلمقدم   للكشف عن أحد عناصر ا�حماية غ�� الوارد �� 

  ،II  �وال�وم، إلا أنھ �� قضية  PTABالفدرالية أقرت ب�حة المنطق الذي استند إليھ مجلس    الدائرةو�الرغم من أن  

 باعتباره جزءًا من    AAPAفن    �ان قد ذكر  IRP، لأن مقدم التماس  جلسبإلغاء قرار ا�  الدائرةقامت  
ً
  "الأساس"صراحة

  الذي استند إليھ للطعن �� البد��ية.

ستند النتيجة  � ركز ع�� الش�ل دون النظر إ�� المضمون، حيث ت  اع�� أ�� IIو�وال�وم  I�وال�وم  قراراتقد يُنظر إ��  و 

ذلك،    من  رغمع�� ال و  . �حجتھ، وليس ع�� مضمون ا�حجة نفسها IPRالتماس إجراءات ا ع�� كيفية وصف مقدم �ف�

فن  استخداملا يمكن  ھ، مو�حة أن IIو�وال�وم  I�وال�وم قرارات  شو�و�ف�� قضية من جديد ا�حكمة   أكدتفقد 

AAPA  المفقودة  القيود  أحد  لسد  ح�ى   وجود دافع لدمج المراجع، أو  ثبات، ولإإلا كدليل ع�� المعرفة الأساسية   ��  

  الالتماسهذا ا�جال، وذلك ما لم يصرح مقدم  شائعة بالفعل �� معرفة �عكس القيد ذلك �ان إذا عناصر ا�حماية

 الاخ��اع.   �ستند عليھ للطعن �� �حة براءة "أساسيًا"ش�ل جزءًا � AAPA فن بأن

إلا ليثبت أن قسطرة البالون التقليدية لتوسيع الأوعية  AAPAفن  شو�و�فولم �ستخدم مقدم الالتماس �� قضية 

  الدمو�ة �انت معروفة، لا �أساس للطعن �� البد��ية. وهذا الاختلاف مهم. ورأت الدائرة الفدرالية أن استخدام فن 

AAPA من أن ي�ون أساسًا 
ً

ا بدلا
ً
لتفس�� البد��ية. وع�� النقيض من ذلك، ��   �� هذه ا�حالة �حيح لأنھ يقدم سياق

 فن  IPRحدد التماس إجراءات  ، II�وال�وم قضية 
ً
"أساسًا" لتفس�� البد��ية، �ش�ل يتجاوز ا�حدود.   AAPAصراحة

و�ينما ُ�عدّ هذا الوصف مهمًا، بالنسبة للمحكمة ع�� الأقل، قد �ستنتج الممارسون أن التمي�� ا�جوهري أصعب ��  

  الفهم.

، من خلال الالتماس نفسھ  AAPA  فن  نطاق استخدام  �يجب أن يُحكم ع�  ھأن   شو�و�فكما أكدت ا�حكمة �� قضية  

   II�وال�وم ا�خطي ال��ائي. وع�� عكس قضية   PTABوليس من خلال قرار مجلس 
ً
حيث أدرج مقدم الالتماس صراحة

بصفتھ أساسھ. و�مع�ى   AAPAإ�� فن   شو�و�ف كجزء من أساس الالتماس، لم �شر الالتماس �� قضية AAPAفن 

�� الالتماس، وليس ما إذا �ان القرار ا�خطي  AAPAآخر، ما ��م هو كيفية تفس�� مقدم الالتماس لاعتماده ع�� فن 

  �ان، مع ذلك، أساسًا للطعن �� البد��ية. AAPA �ش�� إ�� أن فن PTABال��ائي الصادر عن مجلس 

  

   AAPA: تضييق نطاق استخدام فن USPTOمذكرة مدير مكتب 



، أعلن المدير بالإنابة �وك 2025يوليو    31�سرعة. ففي مذكرة صادرة ��    USPTOو�� ظل هذه الظروف، رد مكتب  

. و�ش��ط هذه 2من الآن فصاعدًا  بصرامة)  C.F.R. § 42.104(b))4  37  مورغان ستيوارت أن المكتب سيطبق المادة

�� براءات الاخ��اع أو المنشورات  �ل عنصر من عناصر ا�حماية فقطم�ان وجود   IPRالقاعدة أن تحدد التماسات 

   المطبوعة. وتفسر هذه المذكرة ما ي��:

ع��ف بھ من قِبل مقدم  ) أنھ لا يجوز استخدام 4(ب)( 104�ع�ي تطبيق القاعدة "
ُ
الفن السابق الم

)، وشهادة ا�خ��اء، والفطرة السليمة، وغ��ها من الأدلة ال�ي لا �ش�ل "فنًا سابقًا AAPA( طلب  ال 

إل��ا مجتمعة بـ "المعرفة العامة") لتوف��    يت�ون من براءات اخ��اع أو منشورات مطبوعة" (ُ�شار

مفقود.  عنصر حماية  إجراءات    حد   �� العامة  المعرفة  �ستخدم  أو    IPRوقد  ا�جمع  دافع  لدعم 

   عرض المعرفة ل�خص ملم �� مجال المهارة."

فن   ع��  الاعتماد  من  الالتماسات  مقدمي  ذلك  يمنع  العملية،  الممارسة  المنطق AAPAو��  أو  ا�خ��اء،  شهادة  أو   ،

لدعم دافع ا�جمع أو عرض المعرفة ل�خص ملم ��   AAPAو�مكن أن �ستخدم فن . عنصر حماية مفقود لاستكمال

   مجال المهارة لا أك��.

ح�ى �� حالة عدم   AAPA  وُ�مثل ما سبق �غي�ً�ا جوهرً�ا. فبينما �سمح سوابق محكمة الدائرة الفدرالية باستخدام فن

. وتحل IPRهذا الاستخدام �� إجراءات    USPTOوجود قيود، عندما �عكس تلك القيود معرفة عامة، أوقف مكتب  

، و�عتمد قاعدة أك�� صرامة: لا  AAPA هذه المذكرة محل الإرشادات السابقة ال�ي سمحت بالاعتماد ا�حدود ع�� فن

  .يمكن إثبات الإفصاح عن الفن السابق لعنصر حماية إلا من خلال براءات الاخ��اع والمنشورات المطبوعة

�� الدائرة الفدرالية. وتو�ح   AAPA  يُقلل هذا الن�ج من خطر التقا��ي الإضا�� �شأن فن،  USPTOووفقًا لمكتب  

القاعدة   تطبيق  أن  لأسسها  )  4(ب)(  104المذكرة  بوضوح  الالتماسات  تحديد  ضمان  خلال  من  الوضوح  سيخلق 

ومن ناحية أخرى، لم يُ�� أي .  القانونية والواقعية، وتلقي مال�ي براءات الاخ��اع إشعارًا مناسبًا بالأسباب المطروحة

، وشو�و�ف �شأن الأسباب المطروحة، أو الأسس القانونية والواقعية  II، و�وال�وم  Iنزاع �� أيٍّ من دعاوى �وال�وم  

� تفس��  �� تلك الإجراءات. ولا ُ�عرف ما إذا �انت الدائرة الفدرالية ستؤ�د أو تُل�  IPRإجراءات    لأسباب مقدمي التماس

   ).C.F.R. § 42.104(b))4 37 للقانون   USPTOوتطبيق مكتب 

  .2025سبتم��،  1المودعة �عد  IPRيطبق هذا التغي�� ع�� التماسات 
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