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مجموعة من قضايا المحاكم حول جوانب حصانة العلاقة بين مستشار 
 البراءات وموكّلِه

 أ�مانةوثيقة من إ�داد 

 مقدمة

إلى  27) في دورتها الرابعة والعشر�ن المعقودة في الفترة من البراءات اتفقت اللجنة ا�ائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة .1
استنادا إلى المعلومات الواردة من أ�عضاء والهيئات المراقبة للجنة، إ�داد مجمو�ة من ، أ�مانة تولىّ �لى أٔن ت  2016يونيو  30

ه، بما في ذ� التقييدات أٔو الصعو�ت الموا�ة.قضا�  وعملاً  المحاكم حول جوانب حصانة العلاقة بين مستشار البراءات وموكلِّ
�عوة أٔعضاء اللجنة  2016أٔغسطس  16بتاريخ  C.8588وC.8587 و C.8585 تابذ� القرار، أٔرسلت أ�مانة المذ�ر 

 المطلوبة إلى المكتب ا�ولي.والهيئات المراقبة فيها إلى تقديم المعلومات 

الإلكترونية الويبو صف�ة وبما أٔن لموضوع من اليا�ن وسو�سرا. ، تلقت أ�مانة معلومات متعلقة �ت� ا�عوةوبناء �لى  .2
 لقوانين والممارسات الوطنية ف� يخص نطاق حصانة العلاقة بين المحامي وموكله وإمكانية تطبيق ذ� �لىا مجمو�ة من"المعنونة 

مستشاري البراءات"
0F

تشير هذه الوثيقة فس ، اتالبراء يمستشار  صانةبح ةعلقتوالم المحاكم �لى  لقضا� المعروضةلتوي مراجع تح  1
في الولا�ت المت�دة أ�مر�كية، تخصّ قضا� رفعت  المحاكم�لى  ن �البية القضا� المعروضة�ٔ  ونتي�ةالحالات.  أٔيضا إلى ت�

 .القضائية الولايةالصادرة عن ت�  قرارات المحاكم�شكل رئيسي وثيقة الهذه  تضمفس� 

، 2008في مايو  ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) �لتعاون مع الجمعية ا�ولية لحماية الملكية الفكريةنظمت و  .3
دمت العديد من العروض التي ق تشار أٔ وقد . لملكية الفكريةالمهنية المقدّمة للموكلّين في مجال االمشورة حصانة �شأنٔ  اً مؤتمر 

                                                
1 http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html 
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�لى  العروض ويمكن �طّلاع �لى هذهإلى القضا� المعروضة �لى المحاكم ا�تصة في بعض الولا�ت القضائية.  �لال المؤتمر
 .http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html :الرابط

 أ��انب في الولا�ت المت�دة أ�مر�كية اتبراءستشاري اللم  صانةالحمنح إمكانية 

/و�ء البراءات مستشارياف �لحصانة التي تمُنح إلى  يتعلق �لا�تر �ف، الفيدرالية اعتمدت المحاكم �بتدائية .4
 منه�ين أٔساس�يين يقوم أٔ�دهما �لى �دم اختيار قانون بي� يقوم ا�خٓر �لى اختيار القانون. ،أ��انب

نه �ٔ از ٔ�خصائي البراءات أ�جنبي أٔي امتي يمنحلا ا�ي ا�نهج القائم �لى �دم اختيار القانون، تطبيق من رغم �لى الو  .5
 95 توس �يم ضد شركة شارب إلكترونيكس، رقمقضية شركة س�تاين أ�مر�كيين، في دعوى يس عضوا في رابطة المحامل 

F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983) ، ّا�نهج القائم �لى اختيار القانون ا�ي يعتمد إما �لى "نهج تطبّق أٔ�لبية المحاكم إلاّ أٔن
 الاتصال" أٔو �لى "نهج المعام� �لمثل والوظيفة" أٔو �لى "ا�نهج المباشر القائم �لى المصل�ة الملزمة".

تختار المحكمة تطبيق القانون أ�مر�كي أٔو القانون أ�جنبي بناء �لى الولاية القضائية ذات إطار "نهج الاتصال"، وفي  .6
وتحديد المكان ا�ي بدأٔت فيه هذه العلاقة التي �زعم أٔنها منحت حصانة، ما لم  تواصلالمصل�ة السائدة �شأنٔ حفظ سرية ال 

 F. Supp. 1146, 1169-71 397شركة دوبلان ضد شركة د�رينغ ميليكين (تملِ الس�ياسة العامة �لاف ذ�. وفي قضية 
(D.S.C. 1975) ،(صانة من حيث المبدأٔ بح �تمتعلا  ينالمحاممن �ير أ��انب براءات المع و�ء  لصواتال  ة أٔنّ رأٔت المحكم، 

، فس�تكون الغلبة لمبدأٔ الحصانة المودع في ب�ه ةالبراء �لاقة جوهرية بطلب �راءات أٔجنبيمع و�يل  صلواتولكن إن كان لل 
 .الب� أ�جنبي بموجب قانون

 .U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D 52 (رقم وفي قضية شركة �ر�س�تول ما�رز سكويب ضد شركة رون بولانك .7
189 (S.D.N.Y. 1999) ( و�يل يحمل صفة  لممثلاءات وموكلّه يل البر بحصانة العلاقة بين و�  الفيدراليةكمة المحلم تعترف

 الفر�س�يين براءاتالو�ء لا يمنح وقضت المحكمة بأنٔ القانون الفر�سي �راءات فر�سي معتمد ومستشار �راءات أٔوروبي. 
بموجب قانون الولا�ت براءات ال مستشارو�تمتع بها التي اءات وموكلّه البر  مستشاربين تعادل حصانة العلاقة  إثبات حصانة
يعمل الو�يل  وموكلّه ليست ذات حصانة ما لمالفر�سي  براءاتالو�يل التواصل بين . ��، رأٔت المحكمة أٔن أ�مر�كية المت�دة

واعتبرت المحكمة أٔن القوا�د التأدٔيبية التي يعتمدها معهد الو�ء المعتمد�ن �ى المكتب أ�وروبي . أٔمر�كي محامإشراف  تحت
تمنح و�ء البراءات أ�وروبيين ما يماثل حصانة العلاقة بين و�يل لا  القا�دة كنّ هذهل ،�اصة �لسرية�شمل قا�دة  للبراءات

 .أ�مر�كية البراءة وموكلّه في الولا�ت المت�دة

 براءاتالو�يل �ين يقدّم  المعام� �لمثلتمليها �لنتي�ة التي  المحكمةتلتزم ، نهج المعام� �لمثل والوظيفةفي إطار و .8
 F. Supp. 951, 952 531 (رقم غر�ن-ة �ر�رشركمندنهال ضد وفي قضية شركة �دمات قانونية مس�تق�.  أ�جنبي

(N.D. III. 1982)( ،أٔمر�كيمحام ة عن طريق أٔجنبي ة�راءموكلّ أٔمر�كي طلبا لتحصيل  في �ال قدّم هأنٔبكمة المح قضت ،
 الموكلّ بين الحقيقي هو ن التواصل ، فإ . و��اءات أ�جنبيالبر و�يل و  وكلّ بين المهو ص� وصل فقط  مر�كيالمحامي ا�ٔ فإن 

 .يمنح هذه الحصانةأ�جنبي الب� نون قاكان  فقط في �ال�تمتع �لحصانة  صلواتال أٔيّ أٔن  ،البراءات أ�جنبيو�يل و  أ�مر�كي

تطبيق  وتقرريع ا�ول المعنية وفي إطار ا�نهج المباشر القائم �لى المصل�ة الملزمة، �زن المحكمة المصالح المتعارضة لجم  .9
قضية شركة في إل تنازع القوانين (ٔ�حكام (الثانية)  الصيا�ةتطبيق بر مصل�ة. وقد ينطوي ذ� �لى أٔكالقانون ا�ي يحقق 

تنازع أٔحكام من  139من المادة  2الفقرة وتحدد ). F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000) 194يونيترود،  ضد شركة تي
قيقية بين الطرفين ومختلف الح علاقات الالقانون الواجب التطبيق، بما في ذ� قرار إ عند ينبغي مرا�اتها القوانين �دة عوامل 

 .الشامل والإنصافالمعنية  ان�بال 

http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html
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 .F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y 208( دويةشركة أٔندر�س ل�ٔ ضد  أٔكتيبولاغأٔسترا قضية شركة في و .10
. �دد أٔكبر من �الات التواصل بطريقة أٔوسع لحمايةمبدأٔ المصل�ة الملزمة  اس�ت�دام دراليةيالف المحكمة  ، اقترحت)(2002

 أٔكبر (وهو قانون الولا�ت المت�دة أ�مر�كية) لا يحقققانون تطبيق  �س�تدعيهذه الحا� الإنصاف  و�لصت المحكمة إلى أٔن
 الولا�ت المت�دة أ�مر�كية.لا يطال  ةقضيال في  صلواتالرغم من أٔن ال الحماية، �لى امتياز من قدر أٔكبر  يمنح هولكنمصل�ة 

�ر  مختبراتبوروز ويلكوم ضد شركة  قد �لصت المحكمة في قضية، فينالسو�سريبراءات بمستشاري ال قوف� يتعل .11
ار مستشسو�سري إلى  �راءاتمستشار أٔن رسا� من ) إلى F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992) 143(رقم 

 صل بينواتغطي ال يالسو�سري  الحصانةقانون إلى أٔن  شير� إ�لان �لتز�ية استنادا إلى صانة لحمشمو� � �راءات أٔوروبي
 البراءات. مستشاريو الموكلّين 

 .F.R.D 239، القضية رقم (ا�وائية )In re Rivastigmineمادة ( قضيةفي ة الفيدرالي كمةالمحولكنّ �لصت  .12
351, 359, S.D.N.Y. 2005 سو�سري �راءات بين و�يل  صلواتأٔن ال إلى تطبيق تفسيرها للقانون السو�سري، )، ب

ّ إلى ت المحكمة أٔشار المهنية. و   �تمتع بحماية بموجب الحصانةلا اسو�سر ستشار الشركة في ه وم وموكلّ  ل مع صواتال  ه في �ال كانأٔن
طلب ا�ي �لُقّ فيه لقانون الب� تنظر اكم أ�مر�كية المحفإنّ ، طلب �راءة أٔجنبي�شأنٔ  أٔجنبي ستشارم أٔو �راءات و�يل 
 الولا�ت المت�دةالممنو�ة في ه وكلّ �لاقة المستشار بم بحصانة قارنيمنح حصانة تهذا الب�  كان قانون نإ  بغية تحديد البراءة

إلى . وطلب ةمطلقإثبات حصانة  لا إلىالمهنية إلى التزام السريةّ  �شير فقط السو�سرية أٔن أ�حكام لقاضيورأٔى ا. أ�مر�كية
 أنّٔ بالمدعي السو�سري  ودفعالسو�سرية. الكشف في س�ياق إجراءات  أ�حكاما�ٓ�ر المترتبة �لى هذه  نظر فيأٔن ت المحكمة 

سو�سرية لن تأمٔر �لكشف عن ال كمة المح�دا في ا��اوى المدنية في سو�سرا، وأٔن  محدود الو�ئقعن الكشف الإلزامي 
رأٔى القاضي رغم أٔن و م. موكلّيهين و�ء البراءات و العلاقة ب يحمي حصانة أٔن السرية المهنية ضية. ومن شأنٔ التزامو�ئق في الق 

تطبّق من ولا�ت قضائية أٔجنبية  موكلّه�راءات و مستشار ين العلاقة ب حصانةعند تقييم  برزأٔن "مشاكل �اصة [قد] ت
، إن فكشل إجراءات اصانة من لا �شمل الح ذ�قرر أٔن  فقد"، قة �يناالمطبّ  فكشال  أنٔظمةب ارنتهالا يمكن مقأٔنظمة كشف 

و�دت . و�لمثل، أ�مر�كيفي القانون وموكله  لحصانة العلاقة بين المحاميمماث�  ة�اصحصانة إثبات السو�سري القانون  لم يمنح
 صلواتنطبق �لى ال ت لا الحصانة  أٔنّ ، )cv-00560-2:09محكمة مقاطعة نيو�يرسي، (ش�ندلر ضد اوتيس قضية في المحكمة، 

بين المحامي وموكله بموجب ليس مشمولا بحصانة العلاقة صل مع و�يل �راءات واتال ٔ�ن ، �راءات أٔوروبي �ير محام و�يل بين
1Fالقانون السو�سري

2. 

-cv-2:12(محكمة مقاطعة نيو�يرسي؛ ) In re Zoledronic acid(حمض في قضية  ومع ذ�، �لصت المحكمة .13
أٔصول المحاكمات من قانون  160ت والمادة من قانون و�ء البراءا 10المادة (المعدّل القانون السو�سري تطبيق ) وب 03967

 السو�سري. براءاتال ستشارم تنطبق �لى  الحصانة أٔنّ إلى )، السو�سري المدنية

شورة لم منح حصانة وأٔوائل التسعينات في ال�نينات كية � ر رفضت المحاكم أ�مفقد  ،ينو�ء البراءات اليا�نيوف� يخصّ  .14
 .U.S. Dist 1990( في قضية هونيويل ضد مينولتاذ� �رز و  ،��نيون�راءات  مستشارو�ا الملكية الفكرية التي قدّ 

LEXIS 5954 (D.N.J. 1990)" :شارب شركة س�تاتوس �يم ضد شركة " قضية 1). ومن أٔمث� القضا� أ�خرى
 بيتوايديتكشين سيستيمز ضد شركة " وقضية شركة 2")؛ F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982) 95إلكترونيكس (

))F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982  96" 143(�ر مختبراتبوروز ويلكوم ضد " وقضية شركة 3)؛ F.R.D 
611, 616-17 (E.D.N.C. 1992)" 27" وقضية شركة سانتريد ضد �نرال إليكتريك (4)؛ USPQ 1446 

(E.D.N.C. 1993)(. 

                                                
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_ref_bloechle.pdfانظر الرابط:  2
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، و�ء البراءات حق رفض 1996ومنحت التعديلات، التي أٔد�لت �لى قانون الإجراءات المدنية اليا�ني �ام  .15
الإدلاء �شهادتهم ف� يتعلق بأئة وقائع تندرج ضمن �لتزام �لسرية المهنية أٔو تقديم و�ئق �عم ت� الوقائع. وعقب هذه 

لقرار ا�ي أٔصدرته في قضية شركة إ�ساي المحدودة ضد مختبرات ا�كتور ريدي في إطار االتعديلات، ا�ترفت المحكمة 
بحصانة سرية التواصل بين ) U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005) 77(القضية رقم 

�لمثل يخضع بيق مبدأٔ المعام� لمبدأٔ المعام� القضائية �لمثل. ولكن اعتُبر أٔن تط  و�يل �راءات ��ني �ير ممارس وموكلّه وفقاً 
ت، قضية شركة بعد التعديلا و�يل �راءات ��ني التي شملتكية �ليا. ومن أٔمث� القضا� أ�خرى � ر لاعتبارات س�ياس�ية أٔم

VLT  ضد شركةUnitrode  194(القضية رقم F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)(. 

 قضا� المحاكم في كندا

هبحسوابق القضائية الكندية ال لم تعترف  .16 انظر قضية شركة لومونيكس ( صانة العلاقة بين مستشار البراءات وموكلِّ
 C.P.R. (3d) 72كامكو المحدودة شركةوقضية شركة و�رلبول ضد  ؛C.P.R. (2d) 11 70شركة غو� ضد  لٔ�بحاث

السوابق القضائية لم تعد هذه  ولكنّ  ).FC 1465 2006 فيتزر أٓ�رلند فارماسوتيكال؛ وقضية شركة ليلي إ�كوس ضد 444
 .ميهالبراءات وموكلِّ  يعلاقة بين مستشار التي منحت الحصانة لليرات التشريعية أ��يرة يصالحة في ضوء التغ 

ّ 2016يونيو  24وفي  .17 بين مستشاري بحصانة سرية التواصل  فعتر تبراءات ال�شريعات ت كندا تعديلات �لى ، سن
غرض ويجري ل سريةال ه ب تقصدموكله ل و س�ّ الم براءات الل يصل بين و� واتلى أٔي � صانةالح هنطبق هذوت . وموكلّيهمبراءات ال

سرية  بحصانة في كندا ديدالج اتبراءالقانون . ويعترف ما ا�تراعمسأٔ� تتعلق بحماية أٔو تقديمها، �شأنٔ أٔي  ،المشورة ال�س
بحصانة سرية الب� يعترف أٔيضا ذ� شريطة أٔن �كون قانون  من ب� أخٓر،ومستشار �راءات موكلّ  بينفي كندا صل واتال 
 �شأنٔ هذا التشريع الجديد. كماالمحمن أٔي قرارات  ، إلى حينه،لم تصدرصل. وواتال 

 [نهاية الوثيقة]


