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أمام مكتب براءات  ومو�لھا�حامي ب�ن متياز لا �شأن التنازل عن ارُفعت مؤخرًا �� ا�حكمة  دعوى قضائية :أفاد بذلك الموك

 مر��يالأ الاخ��اع والعلامات التجار�ة 

 

 جيمس �ارلسون  بقلم

 المقالافتتاحية 

مكتب براءات الاخ��اع والعلامات طلبا��م ��  إقامة الدعاوى ع��أثناء  ھا�حامي ومو�لب�ن متياز لا عن ا ي��رَ عَ اليجوز لمقدمي طلبات براءات الاخ��اع التنازل 

 الدقةلتو��  تنبيھبمثابة  �انتالدعوى القضائية وقائع و�نّ  .مؤخرًاأمر�كية  مقاطعة�� قضية محكمة  قد سبق وأن تقرّر ، كما )USPTO( مر��يالأ التجار�ة 

  .مر��يالأ �عض المعلومات إ�� مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة  إيضاحعند 

 

 
ً
 المقال �املا

�امل  يفيد الأمر الذيوا�حامي،  المو�ل"ضروري ل�حفاظ ع�� العلاقة السر�ة ب�ن  ھا�حامي ومو�لب�ن متياز لا اأنّ نقابة ا�حام�ن الأمر�كية مؤخرًا  ذكرت

قد يح�ي هذا و  ومحاميھ. المو�لصل ب�ن واتمن و�ل أي �شأن  محدودةحماية يوفر  ھا�حامي ومو�لب�ن متياز لا ومع ذلك، فإن ا .1"ا�حلف�ن هيئة أعضاء

أو ال�خصية  المهنية�� المقابل، لا تحظى المناقشات وفقط عندما ي�ون الغرض الأسا�ىي من ا�حادثة قائمًا ع�� طلب المشورة القانونية.  التواصلالامتياز 

ذكر القد ي�ون و  .المو�لالتنازل عنھ من قبل  اممكنً ي�ون ، لا يزال ھا�حامي ومو�لب�ن متياز لا ح�ى عند تطبيق ا ��ذه ا�حماية القانونية. ھومحامي المو�لب�ن 

الآخر هو مكتب براءات الاخ��اع والعلامات  محام��م �افيًا للتنازل عن الامتياز، ح�ى لو �ان هذا الطرف مشورةلطرف آخر حول  المو�لمن قبل  العارض

 الأخ��ة �� تكساس تذك�ً�ا مهمًا ��ذه ا�حقيقة. المقاطعة�عت�� قضية محكمة و .الأمر��يالتجار�ة 

 

 حاميامتياز ب�ن ا�مالك براءة الاخ��اع قد تنازل عن أي  ، قرر قا��ي محكمة المقاطعة أنّ   2  نكإت فيفين ضدل ��ي إل إهولدينغز آي بيھ س �ي إ�� قضية و

ُ�شار إليھ ( 14/388,525 رقم الاخ��اع الأمر�كية ةالمتعلقة بطلب براء المراسلاتجميع  �شأن حصيلة الأعمالامتياز المص�حة المش��كة وامتياز عن و ومو�لھ 

التحذير�ة منذ  جراءاتالإ يد مراجعة حقائق هذه فمن الضروري والمف -فقط  ا�ح�ايةومع ذلك، فهذه �� الطر�قة ال�ي تنت�ي ��ا  ").525 طلب"فيما ي�� ــ

  بداي��ا.

 

�عنـــــــــــوان ") 185 بـــــــــطل"ُ�شــــــــــــار إل��ـــــــــــــــا فيمـــــــــــــــا يلــــــــــــــي بـ ( 10/682,185م ــــــــــــــــــــة رقــــــــــراع الأمر�كيالأختـــــــــــراءة ــــــــــــــب بـــــــــــــــد طلــــرع واحــدم مختـــ، ق2003ر ـــــأكتو� 9ي ـــــفو 

an audio-video communication and answering system.  براءة ُ�شار إل��ا فيما ي�� بـ( 7,193,644تم إصدار هذا الطلب ك��اءة اخ��اع أمر�كية رقم و"

د�� " لشركة 185"الطلب  التنازل عن�عد و "). 644الاخ��اع 
ُ
يقوم مقدم الطلب بتقديم أر�عة طلبات براءات أخرى بناءً س، نك.إ�و�سبتس ناري يوشلر�فو ت

"، قدم 525طلب �عد تقديم "و  ".525طلب قبل تقديم " audio-video communication and answering system طلب ع�� الكشف ��

، �� د�سم�� نكإ ،فيفينت طلب براءة اخ��اع قبل أن يرفع المالك ا�حا�� لعائلة براءات الاخ��اع هذه دعوى قضائية لان��اك 18 الاخ��اع براءة مقدم طلب

. "525 طلب"العديد من براءات الاخ��اع ال�ي مُنحت ع�� الطلبات المودعة �عد  الاخ��اع إنفاذ�� قضية التعدي ع�� براءة الاخ��اع، س�� مالك براءة و .2020

. ومع ذلك، هناك 644الاخ��اع  ةر�ط براءات الاخ��اع �� الدعوى لصا�ح تار�خ أولو�ة براءيي ذال الر�اطهو  "525 طلب" الأولو�ة، فإنطلبات �� سلسلة و

  �عد أقل من ثلاثة أشهر من تقديمھ.� عنھ بحكم المتخ� "525طلب " اعتبارمش�لة واحدة: تم 

 

مكتب براءات الاخ��اع أصدر و  دون دفع رسوم الإيداع أو تقديم إقرار ا�خ��ع. 525خ��اع طلب لا ، قدم مكتب ا�حاماة السابق لمالك براءة ا2014يوليو  23�� و

، ما لم يدفع مقدم طلب 2014أكتو�ر  4تخ�� عنھ �� الم سيعت�� بحكم 525�ش�� إ�� أن طلب  النواقصتقديم للاحقًا إشعارًا  والعلامات التجار�ة الأمر��ي

كما هو ا�حال مع العديد من المواعيد ال��ائية لمكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة و  م المستندات الناقصة.يقدتالرسوم المطلو�ة و الاخ��اع براءة 

بيانات الطلب، ولكن دون دفع  صفحة، قدم مكتب ا�حاماة السابق  2014نوفم��  23�� و دفع رسوم التمديد. مقابل��ائي مر��ي، يمكن تمديد الموعد الالأ 

مرة أخرى إشعارًا �ش�� إ�� أن رد مقدم الطلب مر��ي مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأ أصدر و  .ناقصةأي مستندات أخرى  تقديمأي رسوم أو 
                                                            

من نقابة المحامین ) ا في النزاعمعلومات مفیدة إلى المحكمة ولیس ھو طرفً الذي یقدّم ملخص الطرف (صدیق المحكمة  ملخصھیئة المحلفین الكبرى.  في 1
 .2022نوفمبر  23الأمریكیة. 
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طلب براءة اخ��اع جديد �� الاخ��اح  سيقدم طالب براءةو  .متخ�� عنھ الطلب الذي سيصبح �عدهالموعد ال��ائي  ع��، ولكن دون أي �غي�� مكتمل�ان غ�� 

قبل عدة بحكم المتخ�� عنھ  525طلب  أصبحوفقًا لذلك، و  التمديد الزم�ي المطلو�ة.رسوم ، مثل دفع النواقص، ولكن دون تلبية متطلبات 2015مارس  26

الطلبات المقابلة و�التا��، فإن أحدث عضو �� عائلة براءات الاخ��اع وما تلاه من سبعة عشر من  ان��اء آخر موعد ممكن لدفع رسوم التمديد. منأشهر 

 سار�ةاللاحقة هذه غ�� الاخ��اع سلسلة الأولو�ة، وست�ون طلبات براءات  قطعتم و�التا�� طلبات براءات الاخ��اع السابقة.  قيد النظر معلن ي�ون  الأخرى 

 .السار�ةالأولو�ة بطالبة المبدون   644 براءة اخ��اعبالمقارنة مع طلب 

 

قدّم مالك براءة الاخ��اع عدة وقد  .الاخ��اع فرصًا ثانية لمقدمي طلبات براءات مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأمر��ي�� �عض الأحيان، �عطي و

براءات سي�ون أولو�ة عنھ،  �تخ�م 525الطلب و�� حال لم �عت��  .525لإحياء طلب  مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأمر��يإ��  اسطلبات التم

يفرض �عض المتطلبات ع�� مقدمي  مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأمر��يومع ذلك، فإن  .644تار�خ الأولو�ة ل��اءة الاخ��اع �� الاخ��اع اللاحقة 

�طر�قة و  .غ�� مقصودأن يثبت أن التخ�� �ان الاخ��اع طلب براءة مقدم �جب ع�� و  .ساقطالذين �سعون إ�� إحياء طلب براءة اخ��اع الاخ��اع طلبات براءات 

فهم �سبب الالاعتماد ع�� مشورة مكتب ا�حاماة التا�� الادعاء بمع التأخ��،  �سببمناسبة، ألقى مالك براءة الاخ��اع باللوم ع�� شركة ا�حاماة السابقة 

 :525ا�خطية المقدمة مع طلب مالك براءة الاخ��اع لإحياء طلب  الإقرارات�� ما ي�� �عض المقتطفات من و .لسقوط الطلبلتار�خ الفع�� ا�خاطئ ل

 "؛ 2015 أبر�ل 6عنھ ح�ى �عت�� بحكم المتخ�� لن  525أن" طلب  ا�حامي"أبلغ�ي  •

 ؛"525استمرار لطلب طلب ، قرر [مالك ال��اءة] أن أفضل طر�ق للم��ي قدمًا هو تقديم �عد التشاور مع ا�حامي" •

وخلصوا  الادعاءات ا�حددة بالتنسيق مع ا�حامي ]مال�و براءات الاخ��اع[ يراجع، 525ادعاء �شأن التخ�� عن طلب ["�� �ل مرة يتم ف��ا تقديم  •

 و  ، ع�� أقرب تقدير"؛ 2015أبر�ل  6عنھ ح�ى  متخ�� �عت�� نل 525إ�� أن طلب 

مالك [، و�ينما فهم الاخ��اع ل��اءات الدعاوى القضائيةجديدًا �� الاخ��اع]مالك براءة [، �ان 2015و  2014"ملاحظة، أنا لست محاميًا. و�� عامي  •

 الاخ��اع القضائية براءات دعاوى ع�� دراية بالفروق الدقيقة �� الاخ��اع لم يكن مالك براءة المفهوم العام لسلسلة الأولو�ة،  ]الاخ��اع براءة

ال�ي �ان يجب دفعها عند تقديم طلب و ع�� علم بالرسوم، الاخ��اع لم يكن مالك براءة و . (ولا يزال �عتمد �شدة) ع�� ا�حامي �ش�لٍ كب��واعتمد 

 .[أضيفت للتوكيد] ... لم يكن ع�� علم بأن هذه الرسوم لم يتم دفعها ". و  525

 

، ولكن نتيجة للبيانات المذ�ورة أعلاه، تنازل عن لدى مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأمر��ي 525نجح مالك براءة الاخ��اع �� إحياء طلب وقد 

ا�حامي، تم التنازل عن أي  مشورةعن الاخ��اع أنھ بمجرد أن كشف مالك براءة  فينتفيمحكمة  قرتأو  �� محكمة المقاطعة. ھا�حامي ومو�لب�ن متياز لا ا

�� مشورة ا�حام�ن المد�� عل��م ع��  المتعدون عن الامتياز ينشأ عادة عندما يؤكد  تا�حكمة أن التنازلا  ولاحظت المشورة القانونية. �شأن تلكامتياز 

ع��  �ش�ل وا�حو�الاعتماد  ومع ذلك، فإن التنازل عن الامتياز لا يقتصر ع�� سياق التعدي المتعمد. لتجنب المسؤولية عن التعدي المتعمد.دفاعا��م 

ورة القانونية وآراء ، �ان صاحب براءة الاخ��اع يكشف عن المش525لإثبات تأخ�� غ�� مقصود �� إحياء طلب  -المشورة والكشف عن تلك  -ا�حامي  مشورة

ا�حام�ن  بمراسلاتقد تنازل عن جميع مطالبات الامتياز فيما يتعلق الاخ��اع و�التا��، قررت محكمة المقاطعة أن مالك براءة  محامي براءات الاخ��اع.

 و�حيائھ لاحقًا. 525ن طلب المتعلقة بموضوع التخ�� ع المراسلاتونتيجة لذلك، أمرت محكمة المقاطعة بالكشف عن جميع  .525بخصوص طلب 

 

وا�ح �شأن مخاطر ��اءات الاخ��اع بالإضافة إ�� تحذير بذل العناية الواجبة �� الدعاوى القضائية لإ�� الماسة ا�حاجة بمثابة تنبيھ إ��  فيفينتقضية  و�عد

طلب براءة الاخ��اع �ذا قدم مالك و  .والعلامات التجار�ة الأمر��يمكتب براءات الاخ��اع قانو�ي �� الأوراق المقدمة إ�� الستشار الموصف أي محادثة مع 

من ناحية أخرى، ر�ما احتفظ مالك و  .525، ل�ان مالك براءة الاخ��اع قد وفر رسومًا قانونية كب��ة تتنافس ع�� إحياء طلب 2014أكتو�ر  4الاستمرار قبل 

، مكتب براءات الاخ��اع والعلامات التجار�ة الأمر��يالمقدمة إ��  اتتيار �لماتھ �عناية أك�� �� الإفادعن طر�ق اخ ھا�حامي ومو�لب�ن متياز لا براءة الاخ��اع با

 . مكنأن إ


