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ذا وه، منتج العملوحصانة  ا�حامي ومو�لھامتياز يمكن أن تحل محل ال�ي و  متعددة  متطلبات إفصاحيملك ممارسو براءات الاخ��اع 

وقائع  و�عت��. )USPTO( ��يبراءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأمر  ب�ن الأطراف �� مكتبحديثة توضيحھ مؤخرًا �� قضية  ما تم

 ��جيل براءة اخ��اع. قابليةأو ضد الدفاع عن  عند اضرور�ً  اجزءً �عت�� أن التعامل الصادق والعادل  االقضية تذك��ً 

مكتب السلوك الم�ي ا�خاصة ببموجب قوان�ن وكلاء براءات الاخ��اع ومحامي براءات الاخ��اع واجب حماية أسرار عملا��م  يقع ع�� عاتق

USPTO ،يجب مراقب��ا وا�حافظة عل��ا �� مكتب واجبات إضافية أيضًا براءات الاخ��اع  يممار�� يقع ع�� عاتق. وع�� الرغم من ذلك

USPTO .ن � �م القانوني �طلبات براءات الاخ��اع وممثل يمقدم يقع ع�� عاتقع�� سبيل المثال، واحد،  طرفقانونية من ال القضيةفي ف

حكم هذا تالمتطلبات ال�ي وتصنف خلال فحص طلب ��جيل براءة الاخ��اع.  USPTOلإفصاح عن المعلومات المهمة لمكتب اواجب 

الإفصاح عند الوحيد بل��ام لاا. ولكن هذا الواجب ليس CFR 1.56 37) بموجب CFR( الفيدراليةقانون اللوائح الواجب للإفصاح �� 

ما ب�ن الأطراف  الإجراءات، مثل PTAB مجلسجراءات إيملك ممارسو براءات الاخ��اع المشار�ون �� حيث . USPTOالتعامل مع مكتب 

)IPR (والإجراءات ) ما �عد المنحPGR ،( محاكمة ال��اءات والاستئناف كما يظهر �� قرار مجلس  الأهمية قانونية بنفس القدر منال��امات

)PTAB(  1آند دياغنوستكس، إل إل ��ي ("لو�غهورن فاكسين�"). وشن� إل إل ��ي ضد لو�غهورن فاكسين�يسبيك��م سول�� قضية 

ملتمسو  استشهد بھ سابق فنتمي�� مرجع الاخ��اع بإجراء اختبارات بيولوجية �� محاولة ل براءة قام مالك ، لو�غهورن فاكسين�و�� قضية 

�ش�ل انتقائي وغ�� �حيح الاخ��اع  ة مالك براء حجبي، IPRجراءات إحماية براءة اخ��اع صادرة. وخلال  عناصرللطعن ��  IPR إجراءات

وعناصر الصادرة الأصلية  عناصر ا�حماية�ل من ل��جيل براءات الاخ��اع  قابلية حججمع  تتفقالاختبارات البيولوجية ال�ي لم  جنتائ

التعامل العادل و  USPTOأفعال مالك براءة الاخ��اع تتعدى ع�� واجب الصراحة لمكتب تب�ن أن و�عدما البديلة المق��حة.  ا�حماية

بفرض عقو�ات ع�� مالك  IPR إجراءاتملتم��ي طلب لاحقًا ع��  PTABمجلس  وافق، USPTOلمكتب  قانون اللوائح الفيدراليةبموجب 

 ن و طع الم عناصر ا�حماية�جميع مالك براءة الاخ��اع حكم سل�ي ضد عقو�ة  PTABمجلس  حددوعند فرض العقو�ات، براءة الاخ��اع. 

 PTABحجز مكتب العقو�ات،  هذه. وع�� الرغم من ف��ا المطعون  عناصر ا�حمايةلتعديل  الالتماسات ا�ختلفةبالإضافة إ�� إن�ار  ف��ا

 . �� المستقبل مشا��ةإساءة تصرف لردع أي طرف من ا�حكم السل�ي �افٍ ا�حام�ن للملتمس، حيث وجدت أن  أ�عاب

واجب الصراحة لمالك براءة الاخ��اع ��  CFR 42.11(a) 37 قانون اللوائح الفيدرالية� ا�جلس ع� استند، PTABو�العودة لقرار مجلس 

ا من واجب الصراحة  PTABأن واجب الصراحة �جلس ، من ا�جدير بالذكر ةأولي مسألة. وكIPR اتجراءإخلال 
ً
 القضايا�� أوسع نطاق

جلس �المشارك�ن �� أي اجراء الأفرادكذلك ع�� و  لأطرافاع��  PTABفع�� سبيل المثال، يطبق واجب مجلس القانونية من طرف واحد. 

PTAB  خلال فحص طلب ��جيل براءة  ا�جوهر�ةالمعلومات واجب الإفصاح عن يقتصر . ومن ا�جانب الآخر، اتجراءوخلال ف��ة س�� الإ

�� طلب ��جيل مختلف �� نفس مخ��ع أن ي�ون �مكن و  .ومقاضاتھ طلب ��جيل براءة الاخ��اع بإيداع لھ صلة �خصالاخ��اع ل�ل 

لا �شارك �� إيداع ن ا�خ��ع ولكن لأ . بد��يًاأو  متوقعًا تجعل اخ��اعًا مطالبًا بحمايتھ من شأ��ا أن عسابقال الفنمراجع بالشركة ع�� علم 
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مجلس  ات جراءإأما بالنسبة للواجب �� . السابق الفنإ�� مواد مراجع  USPTOمكتب  لفت نظر من واجبھ، ليس طلب براءة الاخ��اع تلك

PTAB ، تتعارض مع �عرف موظفوها أ��ا جوهر�ة لتسليم أي مواد معلومات  – اتجراءكطرف مشارك �� الإ  –تحتاج تلك الشركة ذا��ا

 . PTABمجلس  اتجراءإأثناء  ��جيل براءة اخ��اع قابلية�شأن تم تقديمها  حججأي 

 عو 
ً

. PTABمجلس  اتجراءإالمعلومات ال�ي يجب الإفصاح ع��ا �� أي معيار وا�ح لتحديد  USPTOلم يق��ح مكتب ك، ذل ��فضلا

قد ت�ون  " ال�ي المعلومات ا�جوهر�ةطبيعة "عن مثلة و�عر�فات أ USPTO، يوفر مكتب براءة اخ��اع ��جيل  طلبولمواصلة إجراءات 

السابق  الفنمراجع لإفصاح عن ع�� امقدمي طلبات ��جيل براءات الاخ��اع  USPTO، ��جع مكتب CFR 1.56 37و�موجب . مطلو�ة

" ا�جوهر�ة  "المعلومات  USPTOمكتب  عرّف. وكذلك الأمر، مقابل لمكتب براءات اخ��اع أجنب�ي �� طلب ��جيل ذ�ورة �� تقر�ر البحث الم

أو مع معلومات أخرى بنفسها تثبت ) 1�جلة بالفعل والمعلومات ال�ي (المعلومات الم يست م��اكمة بالنسبة إ��لالمعلومات ال�ي ��ا أع�� 

طلب ��جيل براءة الاخ��اع مقدم يتخذه  الموقف الذيترفض أو لا تتما�ىى مع ) 2، أو (��جيل براءة الاخ��اع قابليةحالة أولية من عدم 

بـ  PTABمجلس  استشهدع�� سبيل المثال،  فاكسين�لو�غهورن �� قضية و. ��جيل براءة الاخ��اع قابليةأو عدم  بقابليةفيما يتعلق 

3737 CFR 1.56  جلس لدعم مماثل للاختبارات البيولوجية ال�ي يجب الإفصاح ع��ا بمقت�ىى واجب الصراحة�PTAB . 

 لدى مواصلة إجراءات طلبو الواجبات. هو الف��ة الزمنية ال�ي تطبق ��ا  ا�ختلف�نالصراحة  واج�يْ  المهمة الأخرى ب�ن الفروقاتوأحد 

 أو يصدر �شأنھ ُ��حب عنصر ا�حمايةح�ى معلق  لعنصر حماية ا�جوهر�ة ، يطبق واجب الإفصاح عن المعلومات ��جيل براءة اخ��اع

يطبق ، ��اع. ومن الناحية الأخرى الاخ ةصدار براءإالسابق الذي اكتشف �عد  الفن مرجع لزم الإفصاح عنيلا و براءة اخ��اع أمر�كية. 

يطبق واجب الصراحة �جلس  نو�سبب ف��ة الإفصاح الأخ��ة، يمكن أ. PTABجراءات مجلس إخلال  PTABواجب الصراحة �� مجلس 

PTAB  وح�ى عندما  ف��ة التقا��ي المعلق.منتج العمل خلال و�عاليم  ومو�لھالمستندات السر�ة ال�ي �غط��ا امتياز ا�حامي للعديد من

فع�� سبيل المثال، . PTAB�جلس المستند المع�ي ھ يجب منح أن هورن فاكسين�غلو�، يو�ح قرار بامتياز واحد أو أك��المستند محميًا ي�ون 

 PTABنظام إيداع مجلس " �� طرف ومجلس الإيداع"باسم  أدلة مختومة� PTABالمستندات ذات الامتياز �جلس  تقديميمكن 

إذا  PTABالمعلومات من الأطراف الأخرى بينما يحدد مجلس أن تح�ي ا�جهة المف�حة  يمكن ،و�إيداع المستندات ا�ختومة الإلك��و�ي.

ب ل إ�� أنھ يمكن لمال�ي براءات الاخ��اع ط ا أيضً  لو�غهورن فاكسين�� قرار �أو محمية بموجب أي امتياز.  ويش جوهر�ةما �انت المعلومات 

 . الإيداعقبل الكشف عن أي معلومات خلال خاصة للمعلومات ا�حمية وت�خيص امتيازهم  للقيام بمراجعة إذن

ولا تمنع الإفصاح �� متطلبات السر�ة الأخرى و لھ مو�متياز ا�حامي و لا تذك�ً�ا مهمًا أنھ يوجد حدود  فاكسين� رنلو�غهو وتوفر قضية 

غالبًا ع�� علم مال�و براءات الاخ��اع  ي�ون و�ينما المتعلقة بإم�انية ��جيل براءات الاخ��اع.  ا�جوهر�ة للمعلومات USPTOمكتب 

براءات الاخ��اع ا�خاصة طلب ��جيل براءات الاخ��اع، يمكن أن يجعل مال�و براءات الاخ��اع  إجراءاتغ�� العادل ��  السلوكمخاطر ب

  . PTAB مجلس�� إجراءات ا�خاص ��م التقا��ي  سلوك��م غ�� قابلة للتنفيذ بناء ع�� 


