
 إ�� التعديل المق��ح  رئي��يالمركب اللا يلزم إجراء تحليل 
ً
 عندما �ش�� مراجع الفن السابق صراحة

 و �ارل�ن بورتون   بقلم كيتلن ئي. أيالا، حاصلة ع�� شهادة دكتوراه

 

من جزئ�ن �شار إليھ   االدائرة الفدرالية �ش�ل عام استفسارً بعند تقييم البد��ية �� مركب كيميائي، تتبع السوابق القضائية ا�خاصة  

محكمة    و�حت،  1سيتيفا بيو�روسيس آر آند دي أيھ �ي ضد جيھ إس آر �ورب". وع�� الرغم من ذلك، �� قضية  رئي��ي بتحليل "المركب ال

عند تحديد    رئي��ي المرونة �� استخدام تحليل المركب ال  )"CAFCمحكمة  "أو    "الدائرة الفدرالية"الاستئناف الأمر�كية �� الدائرة الفدرالية (

ع�� الرغم من  حيث إنھ  .  U.S.C. § 103 35أو �حة المركبات الكيميائية المطالب بحماي��ا بموجب    إم�انية ا�حصول ع�� براءة الاخ��اع

 من ذلك، ولأن ا�حكمة العليا أكدت    ليس مطلوً�ا دائمًا كقاعدة صارمة.  رئي��ي الاستخدامھ �ش�ل شائع، فإن تحليل المركب  
ً
تطبيق و�دلا

، فيجب تطبيق هذه المرونة أيضًا  2كيھ إس آر  قضية  ��  البد��يةالتعامل مع القواعد الصارمة والش�لية عند النظر �� مدى    ��المرونة  

 . المركبات الكيميائية ا�جديدة بد��يةتقييم  عند

�� مجال التقنية  الملم  ) تحديد ما إذا �ان الكيميائي  1: ا�خطوة  همابالعادة ع�� استفسار من جزئ�ن، و   رئي��ي تحليل المركب ال  ويشمل

إذا �ان ما  ) تحديد  2؛ وا�خطوة  إضافية  تطو�رجهود  بذل  لأو نقطة انطلاق،    ةرئيسي  اتالسابق المؤكدة كمركبالفن  مركبات  سيختار  

مع توقع  لصنع المركب المطالب بحمايتھ    رئي��ي �سبب أو دافع لتعديل المركب ال�� مجال التقنية  الفن السابق س��ود ال�خص الملم  

 . معقول للنجاح

")، ال�ي حددت  IPRست إجراءات ب�ن الأطراف ("إجراءات    الصادرة عنالقرارات ال��ائية ا�خطية    و�� القضية ا�حالية، استأنفت سيتيفا

  أن عددًا من عناصر ا�حماية �� براءات الاخ��اع الثلاث المطعون ��ا وال�ي تملكها سيتيفا غ�� مؤهلة ل�حصول ع�� براءة اخ��اع. وتتعلق 

وعمليات لعزل    ")SPAر�يطة مصنوعة من ال��وت�ن أ ("�شمل    استشراب متقارب  اتبمصفوف�ل من براءات الاخ��اع المطالب بحماي��ا  

��ا   المطعون  براءات الاخ��اع   �� المستقلة  ا�حماية  المس��دفة من خلال مصفوفات الاستشراب. و�شمل عناصر  نفس المركبات  إجراء 

�� بروت�ن مستخدم    C") �� ا�جال  G29A، أو �عديل "29�عديل بقايا ا�جلا�س�ن إ�� ألان�ن �� الموضع  أي  (  الأحماض الأمينيةالتعديل ع��  

محاكمة براءات  ، قرر مجلس  IPRإجراءات    الصادرة عنلإنتاج جسم مضاد �س��دف مصفوفة الاستشراب. و�� القرارات ال��ائية ا�خطية  

 بناءً ع�� اق��احات صر�حة �� الفن السابق.  Cلمجال ل  G29Aطفرة  تطبيق أنھ �ان من البدي�ي  )"ا�جلس"الاخ��اع والاستئناف (

و(ب) أن ا�جلس أخطأ أيضًا   رئي��ي عدم إجراء تحليل مركب  �لدائرة الفدرالية، جادلت سيتيفا أن (أ) ا�جلس أخطأ  �� ا  استئنافهاو��  

 من اختبار المركب ال
ً

أكدت سيتيفا أن  . و�� جزء من حج��ا،  رئي��ي �� الاعتماد ع�� منطق ا�حاولة البد��ية من قضية كيھ إس آر بدلا

. ولكن لم تتفق الدائرة الفدرالية مع رئي��ي �� ال��وت�ن كمركب    Cلن يملك الدافع لاختيار منطقة ا�جال  �� مجال التقنية  ال�خص الملم  

 �لتا النقطت�ن.  

 دائمًا يجب تنفيذه  ليس متطلبًا صارمًا    رئي��ي الهو أن تحليل المركب  هذا    CAFCمحكمة  أحد الدروس الرئيسية المستفادة من قرار  �ان  و 

 من ذلك، �عد تحليل المركب ال103البد��ية لمركب كيميائي مطالب بحمايتھ بموجب المادة  عند تحليل  
ً

مجرد اختبار عادي    رئي��ي . و�دلا

وهذا    أو يطبق بالعادة لمساعدة ا�حاكم �� تقييم البد��ية. و�التا��، �عد استفسار البد��ية استفسارًا مرنًا لا يتبع قواعد صارمة وش�لية؛

  �عديل ال��وت�ن المطالب بحمايتھ ذا��االفن السابق  مراجع ق��حتالتحليل غ�� مطلوب عندما 
ً
 . صراحة

 
1 122 F.4th 876 (Fed. Cir. 2024). 
2 KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). 



 حول الاق��اح "الصر�ح" مش��   إضافيًا  كما قدمت الدائرة الفدرالية تفس�ً�ا
ً
مرجع�ن للفن السابق  أن  �ش�ل �حيح    قرر إ�� أن ا�جلس   ة

 إ�� أن
ً
مجالات ر�ط الأجسام المضادة المتجا�سة    أي منإ�� �ودون ألان�ن ��    29ا�جلا�س�ن �� الموضع  �ودون    �غي��  يمكن  ھ�ش��ان صراحة

وأشارت ا�حكمة إ�� أن هذا الاق��اح هو إفصاح صر�ح عن الأمر المطالب بحمايتھ ��   ).C، أو  E  ،D  ،A  ،B(أي ا�جالات    SPAللغاية ��  

سيتيفا، �ان من الضروري طلب ت��ير منفصل للبدء  وكما جادلت). Cالمق��ح ع�� ا�جال  G29Aبراءات الاخ��اع المطعون ��ا (أي �عديل 

كيھ  ومن شأنھ أن يؤدي إ�� "التحليل المقيد ا�خاطئ الذي انتقدتھ شركة  عناصر ا�حماية،    لإبطال  رئي��ي �� تحليل مركب    C�� ا�جال  

 3".إس آر

حيث يتطلب كلاهما فعليًا   رئي��ي و�حت الدائرة الفدرالية أن استفسار "ا�حاولة البد��ية" �شبھ استفسار المركب البالإضافة إ�� ذلك،  

السوق �حل مش�لة وهناك عدد محدود  من  ت�ون هناك حاجة إ�� التصميم أو ضغط  المق��حة، وعندما    الانطلاقعددًا محدودًا من نقاط  

�� مجال التقنية �� هذا ا�جال سبب وجيھ لمتا�عة ا�خيارات المعروفة ضمن  الملم  ال�خص    ي�ون لدىمن ا�حلول ا�حددة والمتوقعة،  

، كما فسرت ا�حكمة العليا ��  103بد��يًا للمحاولة أنھ �ان بد��يًا بموجب المادة  ر �ون المز�ج  ه قد يُظو�� تلك ا�حالة،    نطاق فهمھ الف�ي.

 غ�� ضروري �� القضية ا�حالية.   رئي��ي قضية كيھ إس آر. و�التا��، تقرر أن تحليل المركب ال

أن أيًا من ا�جالات يدعم استنتاج    الذي  هذا التحليلليمكن    ھأن  CAFCمطلوً�ا، أو�حت محكمة    رئي��ي وح�ى لو �ان تحليل المركب ال

  رئي��ي كمركب    C�مجرد اختيار ا�جال  . و �� ضوء الفن السابق  رئي��ي ، أن �عمل كمركب  C، بما �� ذلك ا�جال  SPAا�خمسة المتجا�سة لـ  

الأو��،    بموجب لدا�خطوة  ي�ون  التقنيةال�خص    ىسوف  مجال   �� �عديل    الملم  لإجراء  التعليمات    G29Aالدافع  ضوء   �� المطلوب 

دمج   بد��يةوز�ادة الاستقرار. وقد دعمت هذه التعليمات  ھلمنع تدهور ال��وت�ن عند عزل G29Aموضع  لتغي��الصر�حة �� الفن السابق  

 الطفرة �� أي من ا�جالات ا�خمسة المعروفة لر�ط الأجسام المضادة بال��وت�ن. 

 
3 KSR, 550 U.S. at 421 (“Rigid preventative rules that deny factfinders recourse to common sense, 
however, are neither necessary under our case law nor consistent with it.”). 


