
 �عديل وتمديد مدة براءة الاخ��اع �شأن لبيان التخ�� عن المطالبة با�جزء الأخ�� تو�ح الدائرة الفدرالية الآثار ا�ختلفة 

 . ب��تون �ارل�ن أيھبقلم/  

 

تقديم طلب براءة اخ��اع أمر��ي أو من تار�خ   الذي تم فيھ  تار�خالعامًا من    20أك�� من  �ستمر مدة براءة اخ��اع    حيث يمكن أن هناك سينار�وهان  

الأول والسينار�و  .U.S.C. §§ 120, 121, 365(c), or 386(c)  35 مدونة القوان�ن الأمر�كية تقديم أول طلب أمر��ي إذا تم تقديم الطلب بالإشارة إ��

مكتب الولايات المتحدة ل��اءات الاخ��اع والعلامات   تأخ�� الفحص من قبل، والذي يتم منحھ �سبب  المشار إليھ  )PTAهو �عديل مدة براءة الاخ��اع (

تأخ��ات ��  يأخذ �ع�ن الاعتبار )، والذيPTEمدة براءة الاخ��اع ( تمديدالثا�ي هو  أما  طلب براءة الاخ��اع. الس�� �� إجراءاتأثناء  USPTO التجار�ة

قضية  موضوع القرار الأخ�� ��    PTEو    PTA�ان التمي�� ب�ن اللغة القانونية المنشئة لـ  و   �سو�ق الاخ��اع �سبب الموافقة التنظيمية المطلو�ة للاخ��اع.

 1 أو الدائرة الفيدرالية). CAFCمن قبل محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية ( إن ري سيليكت

براءة  ازدواج وتكرار  المقدم نتيجة لرفض    من مدة ا�حماية  لبيان التخ�� عن المطالبة با�جزء الأخ��بالنسبة    PTA  ع��  تأث��ال  CAFC  محكمة   م��تو 

التخ�� عن  بيان  �سبب    استثناؤه لا يتم    PTEسابقًا أن    CAFC  محكمة  ، حيث رأت PTEبالمقارنة مع  ،  )ODP(   البدي�ي الابت�اري الاخ��اع من النوع  

  ODPالمستخدم لتحليل    مدة السر�ان �� ح�ن أن تار�خ ان��اء  "أنھ    CAFC  محكمة   ع�� وجھ التحديد، رأتو   .المطالبة با�جزء الأخ�� من مدة الاخ��اع

��اءة ل  ODPالمستخدم لتحليل    مدة السر�ان ، فإن تار�خ ان��اء  PTEقبل إضافة    مدة السر�ان هو تار�خ ان��اء  تم تمديد مدة حماي��ا  ��اءة اخ��اع  ل

استند هذا التمي�� إ�� الاختلافات �� اللغة القانونية ال�ي تن�ىئ و   ."PTAتمت إضافة    ما�عد  مدة السر�ان هو تار�خ ان��اء  تم �عديل مدة حماي��ا  اخ��اع  

PTA  وPTE . 

)، وأكدت الدائرة الفيدرالية �� قرارها، ع�� الصياغة  ا�جلسأو    PTABبراءات الاخ��اع والاستئناف ( ركزت ا�حجة المقدمة إ�� مجلس محاكمة  و 

يوم عن �ل يوم �عد ان��اء الف��ة    1د مدة براءة الاخ��اع  يتمد  يجب"  :PTA  ـفيما يتعلق ب  U.S.C. § 154(b)(1)  35  دونة القوان�ن الأمر�كيةالإلزامية لم

هذه اللغة الإلزامية موجودة أيضًا �� و .  المذ�ور"  ، حسب ا�حالة، إ�� ح�ن اتخاذ الإجراء المب�ن �� هذا البند)iv(   أو  )iii(أو    )ii(  أو)  i(د  ا�حددة �� البن

 . استنادًا إليھ PTE  وُضع بندالقانو�ي الذي  البند، 156 §

مد��ا �عد تار�خ محدد المطالبة ب التخ��براءة اخ��اع تم  مدة  لا يجوز �عديل ":  (B)(2)(b)154  البند  لقيود  PTA  �عديل مدة ال��اءة  خضعيومع ذلك،  

صراحة ب �ستث�ي  (B)(2)(b)154 البندأن  CAFCمحكمة ومن ثم، لاحظت  ."�عد تار�خ ان��اء الصلاحية ا�حدد �� إخلاء المسؤولية البندبموجب هذا 

دم ف��ا  
ُ
عن التأخ��ات  بيان التخ��  تار�خ    �عد   PTAالاستفادة من  من  بيان التخ�� عن المطالبة با�جزء الأخ�� من مدة ال��اءة  براءات الاخ��اع ال�ي ق

 . 156وفق البند  PTEلـ ، ولكن لا يوجد حظر مماثل USPTOف��ا �سبب ال�ي 

 مع    ا�خاصة ��ا  من براءات الاخ��اع  4التمي�� إ�� اعتبار  ، أدى هذا  سيليكت   لقضية�النسبة  و 
ً
�� إجراءات    ODP) باطلة �سبب  PTA(الممنوحة أصلا

 قضائي  وُضعإ�� مبدأ   ODP ضويستند رف  إعادة الفحص من جانب واحد.
ً
مدة    تمديد�� المقام الأول إ�� منع  ال�ي ��دف السياسة العامة  قائم ع��   ا

اءة الاخ��اع  براءة الاخ��اع. وتحقق هذا الهدف من خلال حظر المطالبات الواردة �� براءة اخ��اع ثانية وال�ي لا تختلف عن المطالبات الواردة �� بر 

مدة   ملكية وان��اء  ، ور�ط تار�خبيان التخ�� عن ا�جزء الأخ�� من مدة الاخ��اعمن خلال تقديم    ODPعادة، يمكن التغلب ع�� رفض  و�� ال  الأو��.

�� أغلب   بيان التخ�� عن ا�جزء الأخ�� من مدة الاخ��اع�� ح�ن يتم تقديم و سابقًا) معًا. ة(الممنوحوال��اءة المرجعية براءة الاخ��اع (الممنوحة لاحقًا) 

  م، لقضية سيليكت بالنسبة ل  و�الرغم من ذلك،�عد الإصدار.    الاحقًا، يمكن أيضًا تقديمه الم�ىي بإجراءاتھ    الأحيان أثناء فحص الطلب الذي تم 

قيد  "أثناء إجراءات إعادة فحص براءات الاخ��اع    بيان التخ�� عن ا�جزء الأخ�� من مدة الاخ��اع من خلال تقديم    ODPالتغلب ع�� رفض    �ميمك�

 
1 __ F.4th __, 2023 WL 5519716 (Fed. Cir. Aug. 28, 2023). 



، �انت براءات الاخ��اع    بيان التخ�� عن ا�جزء الأخ�� من مدة الاخ��اعدون  و   ذات الصلة قد ان��ت بالفعل.  "المرجعية"لأن براءات الاخ��اع    " الموضوع

 قابلة للت�جيل ك��اءة.غ�� �� إجراءات إعادة الفحص ببساطة  ODPال�ي تلقت رفض  المعنية

حكم ب  التشكيكبأن ا�جلس أ�شأ �ش�ل مصطنع مسألة جديدة جوهر�ة تتعلق بإم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اع من خلال    سيليكتت  جادلو 

والمرجعية، و�التا�� �ان ع��   ��االمطعون  بأن نفس الفاحص قام بتحليل جميع براءات الاخ��اع    سيليكتت  ع�� وجھ ا�خصوص، جادلو   الفاحص.

  خاصة أثناء مقاضاة طلبات أخرى    ODPأثناء ا�حاكمة، ع�� الرغم من إصدار رفض    ODPدر هذا الفاحص أي رفض  علم ��ا، ومع ذلك لم يص

للمطالبات �� طلبات براءات الاخ��اع   ODPاستعداد الفاحص لإصدار رفض  "إ�� أن    ة��ذه ا�حجج، مش��   CAFC  محكمة  قتنعتلم  و   . سيليكتشركة  �

المطعون    سيليكت�  ا�خاصةالأخرى   براءات الاخ��اع   �� ليس  أنھ    ��اولكن  إ��  بالتأكيد  �ش��  المرجعية لا  بال��اءات  �ع�ن    هنا   ODPأخذ  ومعرفتھ 

مع   CAFCمحكمة  ، اتفقت  �ع�ن الإعتبار  ODP  أخذالادعاء الذي أثبت أن الفاحص    �جلشر إ�� أي جزء من  �لم    سيليكت  نظرًا لأن و   .ر"عتباالإ 

 ا�جلس ع�� وجود مسألة جديدة جوهر�ة تتعلق بإم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اع.

ع��  المبنية ال��اءات مجموعةقد يمنع إبطال  بيان التخ�� عن ا�جزء الأخ�� من مدة لاخ��اع�� ح�ن أن البعض قد يحث ع�� أن الإيداع الاستبا�� لو

، أث��ت قضايا    حتملة، فقد ت�ون هناك خيارات أخرى يجب مراعا��ا.ا�  ODP  تأكيدات
ً
�� إجراءات إعادة الفحص من جانب واحد كمسألة    ODPأولا

  .سيليكت جديدة جوهر�ة تتعلق بإم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اع �� حالة
ً
بصلة الطلبات من   و�ينما تلقى الفاحص �� الطلبات الأصلية إشعارا

عن المعلومات، فمن الممكن أن ي�ون هذا الإشعار �افيا لتجنب مسألة جديدة جوهر�ة تتعلق بإم�انية ا�حصول ع�� براءة    فصاحالإ خلال بيانات  

حقيقة �ون المكتب قد سبق أن استشهد ب��اءة اخ��اع أو   لا �ستبعدو�� ح�ن  .ODPالاخ��اع لو أن مقدم الطلب طلب ع�� وجھ التحديد النظر �� 

 ODPمن الممكن أن يقدم طلب النظر ��    ،2وجود مسألة جديدة جوهر�ة تتعلق بإم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اعمنشور مطبوع أو نظر فيھ  

 �� تار�خ الادعاء ع�� أن الفاحص قد نظر
ً
 .ODPبــ �حتملة المتعلقة �� صلة المطالبات والمسائل ا بالفعل دليلا

، يمكن لمالك  بيان التخ�� عن المطالبة با�جزء الأخ�� من مدة الاخ��اعو�دون    PTA�عضها مع  مُنح  ، و ل��اءةطلبات مجموعة ا�ذا تم إصدار جميع  و 

قد ينطوي طلب الفحص التكمي�� ع�� أي سبب من  و   قبل الشروع �� أي إجراء إنفاذ.  استبا��  �� طلب فحص تكمي��ر  براءة الاخ��اع أيضًا النظ

من خلال تقديم طلب لإجراء و  .ة��جيل براءة اخ��اع مزدوج ،ع�� سبيل المثال لا ا�حصر ،أسباب إم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اع، بما �� ذلك

وجود مسألة جديدة    USPTO  اكتشف مكتب، ولكن لن يتم إجراء إعادة فحص إلا إذا  ODP  ـل  فحص تكمي��، يمكن النظر �� القضايا ا�حتملة

 �� غضون ف��ة ال��اءة المرجعية. بيان التخ�� عن ا�جزء الأخ��  خلال هذه الف��ة تقديم�مكن و جوهر�ة تتعلق بإم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اع، 

، �ان من الممكن تحقيق تحديد مبكر للمشكلات  من مدة الاخ��اع  بيان التخ�� عن ا�جزء الأخ��طلب  لتقديم    سيليكت لالأوان  �ينما �ان قد فات  و 

قد   ال�ي  السينار�وهات، أصبحت    .سيليكت  واجههاتا�حتملة  �� جميع  ال�ي    المشا�ل ومع ذلك،  ب��اءات الاخ��اع  �� شب�ات    عناصر  �عدا�حيطة 

 ع�� الرغم من توضيح الدائرة الفدرالية.بقليل أك�� �عقيدًا  PTAمعقدة من الارتباط لها شروط براءات اخ��اع مختلفة �سبب 

 
2 See 35 U.S.C. § 303. 


