
 U.S.C. § 103 35بموجب  البد��يةتفسر الدائرة الفدرالية معيار 

 بقلم: أليسون ��ي. هاردينغ وسامر العالم 

مقارنة بمراجع مختلفة للفن السابق هو إذا �ان  بدي�ي براءة اخ��اع غ��  عنصر حمايةال�ي قد تجعل أحد الأسباب �� الولايات المتحدة، 

محكمة الاستئناف  وتناول قرار حديث من    . عنصر ا�حمايةاللازم للوصول إ��    دمجالتعديل أو الب  "�عاليم لا تمت بصلة"  أحد هذه المراجع

الفدرالية  للدائرة  تمت بصلة"  الذي �ش�لالمعيار    1الأمر�كية  ال�ي لا  استئناف من    "التعاليم   ��) الأطراف  ب�ن  ما  و��    )، IPRإجراءات 

بواسطة   المنح  �عد  تتم  (إجراءات  والاستئناف  الاخ��اع  براءات  محاكمة  التجار�ة   )PTABمجلس  والعلامات  الاخ��اع  براءات  مكتب   ��

 الأمر��ي. 

مراجع الفن السابق    دمج�� �حة براءة اخ��اع رافجن وأكد أن    الالتماس لاب�وربمقدم  ، طعن  نجراف قضية  ا�خاصة ب  IPR�� إجراءات  و

اف��ضت  ،  بالدمج  القيامصر�ح �� أي من المراجع بأنھ لا يمكن أو لا يجب    إقراريجعل براءة الاخ��اع المطعون ��ا بد��ية. و�ما أنھ لا يوجد  

بنوع الإفصاح عن الفن   يتعلقفيما لاب�ورب ع�� معيار أقدم وأك�� تقييدًا  اف��اض استندلكن و  الفن. دمجأنھ يمكن النظر ��  لاب�ورب

قضية  ا�خاصة ب  IPR� القرار ا�خطي ال��ائي �� إجراءات  �و  .المق��حة  المراجع  مجموعة  إ��" �ش�ل �افٍ  مت بصلةتلا  للتعاليم ال�ي  السابق "

ا فيما يتعلق بـ "  PTABرافجن، طبق مجلس  
ً
لاب�ورب لم تثبت أن عناصر    أن " عند تحديد  التعاليم ال�ي لا تمت بصلةمعيارًا وُضع حديث

 حماية براءة اخ��اع رافجن بد��ية �� الفن السابق. 

 �ش�ل صر�ح"  �عاليم لا تمت بصلة"�ان الفن السابق    ح�ى لو  ،أنھ  2  2017�� عام    آركتك �اتكما وّ�ح قرار الدائرة الفدرالية �� قضية  

أو    إجراءب الدليل  الفن السابق،    دمجالتعديل  �� مجالال�خص  "عدول"  ع�� أن  قد ي�ون  القيام بذلك    الملم  لنفي ا  �افيً التقنية عن 

، جادل الطاعن �� براءة الاخ��اع بومباردير أن �عض عناصر براءات الاخ��اع قد  آركتك �اتالمق��ح. و�� قضية    الدمجوضوح التعديل أو  

. و�ينما �ان هناك  )PWC(لبومباردير مع مركبة مائية موجودة    نفاثةالقوارب  المن أحد    نظام التوجيھ الدف��  دمجت�ون بد��ية من خلال  

ع�� أنھ حل محتمل   نظام التوجيھ الدف�� من أحد القوارب النفاثة لبومباردير) تحدد  SAEتقار�ر سلامة حول أحداث سلبية خط��ة (

. وو�حت الدائرة الدمجحول تطبيق هذا  مخاوف تتعلق بالسلامة، أثارت تقار�ر السلامة هذه �ش�ل عام PWCلمشا�ل توجيھ مركبات 

" �ش�ل صر�ح، �انت ا�خاوف المذ�ورة �افية لإقناع �خص ملم  �عاليم لا تمت بصلة"يكن  الفدرالية أنھ ع�� الرغم من أن الدليل لم  

  2017لعام    آركتك �اتإفصاحات الفن السابقة بالطر�قة ال�ي اف��ض��ا بومباردير. وسهّل قرار قضية    دمج�� مجال التقنية بالعدول عن  

 لتغلب ع�� الطعن بالصلاحية بناء ع�� البد��ية.  للمال�ي براءات الاخ��اع �عض المواقف 

النووي للأجنّة ا�حمض  لتحليل    مثبطات تحلل ا�خلايا�ستخدم    ال�ي   وتتعلق براءة اخ��اع رافجن بطرق اختبار غ�� جراحية ل�حمض 

�� ا�جن�ن  الوراثية  ل�جن�ن ا�خا�� من ا�خلايا واكتشاف الاضطرابات   الفورمالد��ايد . وتقدم براءة الاخ��اع لائحة من مركبات  النووي 

. و�تطلب عنصر ا�حماية عينة تحتوي ع��  والفورمال�ن ومشتقاتھ    بمركبات الفورمالد��ايدبصف��ا عوامل محتملة، بما �� ذلك مركبات  

أحد العوامل بصف��ا مثبطات تحلل   ، والذي قد ي�ون �� �عض التجسيداتتحلل ا�خلايا  يثبطا�حمض النووي ا�جني�ي ا�حر وعامل  

 ا�خلايا. 

أن عناصر ا�حماية المعنية بد��ية بموجب للطعن �� براءة اخ��اع رافجن. وجادلت لاب�ورب    IPRوأودعت لاب�ورب التماسات إجراءات  

35 U.S.C. § 103  قد  ، تؤكد أن ال�خص الملم �� مجال التقنية  �شأن مجموعة من مراجع الفن السابق، بما �� ذلك �شيو و�يان�ي وراو
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واحد أو أك��  أف�ح أحد المراجع المؤكدة عن    . و�ش�ل أك�� تحديدًا،ھحمايتلدمج المراجع للوصول إ�� الاخ��اع المطالب ب  سببي�ون لديھ  

 تلك المذ�ورة �� براءة اخ��اع رافج�ن.  �شبھآخر عن طر�قة  ، وأف�حمن مثبطات تحلل ا�خلايا

. وع�� وجھ التحديد، أف�ح  �شيو و�يان�ي وراو  مراجع  �� الالتماسات وانت�ى إ�� أن لاب�ورب لم تثبت سببًا لدمج  PTABونظر مجلس  

. بالإضافة إ��  ا�حمض النووي للأم�� غشاء ا�خلية و�ؤدي إ�� �سر�ب    اتكعامل �سبب فجو   بارافورمالدهيدعن استخدامات    بيان�ي

شهادة ا�خ��اء   النظر ��  . و�عدجني�ي من دون خليةا�ل�حمض النووي مثل ا�حمض النووي    اسبب ضررً � بأنھ    الفورمالد��ايد�عرف  ذلك،  

المف�ح   الفورمالد��ايدو   بارافورمالدهيدأنھ لن ي�ون لل�خص الملم �� مجال التقنية سبب لاستخدام ال  PTAB، قرر مجلس  �ن المتنافس

 لاب�ورب.   ا�عتمد عل��من المراجع ال�ي ع��ا �� مرجع آخر  المف�ح طر�قةبالعنھ �� أحد مراجع الفن السابقة 

قرار مجلس   ال��ائي،    PTABواستأنفت لاب�ورب  لدمج   PTABن مجلس  أ  بحجةا�خطي  ل��و�د سبب  تحقيقها  يمكن  يتطلب معاي�� لا 

 من أي ي�ون مالمراجع
ً

فقط. وجادلت لاب�ورب أيضًا أن الدمج الذي ينتج عنھ مزايا  ستحسنًا  ، أي أنھ يجب أن ي�ون الدمج مثاليًا بدلا

واختلفت الدائرة الفدرالية مع لاب�ورب وان��ت الدمج المؤكد. ب التعاليم ال�ي لا تمت بصلةلتنفيذه، أي  ابالضرورة سببً  �ش�للا  وعيوب

ع��ا بيان�ي وطر�قة الكشف عن ا�حمض النووي    أف�حالبارافورمالدهيد ال�ي    لن يدمج استخدام  إ�� أن ال�خص الملم �� مجال التقنية

  أمر وأن �سرب ا�حمض النووي للأم هو "وع�� وجھ التحديد، و�ما أن �شيو أف�ح عن �سرب ا�خلايا،  �شيو. اع�� أف�حا�خلوي الذي 

 لدمج المق��ح.  با" �عاليم �افية لا تمت بصلة�ان يوجد " - �خب�� لاب�ورب ا�خاص اوفقً  -لا يرغب أحد بحدوثھ" 

لم ينظر �� مراجع الفن السابقة �� �ل ما يدرسونھ. وع�� وجھ التحديد، جادلت    PTABوأكدت لاب�ورب أيضًا �� الاستئناف أن مجلس  

مجلس   أن  وأن    PTABلاب�ورب  بالفعل  تحدث  للأم  النووي  ا�حمض  �سرب  من  صغ��ة  كميات  بأن  السابق  الفن  إفصاحات  تجاهل 

وتثبيت    البارافورمالدهيد إصلاح   �� بك��ة  الدم".    السرطانيةخلايا  ا�"مستخدم  عيوب  ��  من  الرغم  ع��  للاب�ورب،  ووفقًا 

ع�� علم ��ذه    سي�ون   أن ال�خص الملم �� مجال التقنيةو �� الدم،  ا�خلايا السرطانية  لا يزال �ستخدم �� تثبيت  فإنھ  ،  البارافورمالدهيد

 . قتنع بذلك ع�� �ل حاليولكنھ لم  ،صراحة بكلا الفكرت�ن  PTABا�خاوف. وأقر مجلس 

 النقاط الرئيسية

ع�� �سرب ا�حمض النووي ا�حتمل تجاهل حقيقة أن   PTABالدائرة الفدرالية أن ترك�� مجلس    لدى جادلت لاب�ورب �� الاستئناف  

بالم��امنة لا �ستبعد بالضرورة سبب دمج المراجع، أي أنالمزايا والمساوئ   دمج المراجع المؤكد.  ھ ليس من الضروري أن ترتبط التعاليم 

المف�ح   البارافورمالدهيدسيقتنع بالعدول عن استخدام    )POSITAال�خص الملم �� مجال التقنية (ع�� ذلك بأن    PTABولكن رد مجلس  

السابق   الفن   �� استخدام  بعنھ  إن  حيث  رافجن،  اخ��اع  براءة   �� بحمايتھ  المطالب  الاخ��اع  إ��  للوصول  آخر  سابق  فن  طر�قة 

و   البارافورمالدهيد العينة.  إ��  للأم  النووي  ا�حمض  لتسرب  يقدم طرق  و�التا��  ا�خلايا،  �� أغشية  إ�� فجوات  يؤدي  اع��ف خب��  قد 

"  التعاليم لا تمت بصلةأن الارتقاء إ�� مستوى "  PTAB. وأشار مجلس  لاب�ورب بأن �سرب ا�حمض النووي للأم أمر غ�� مرغوب فيھ

 ، �ان الاقتناع بالعدول عن التعديل �افيًا. آركتك �ات�ان غ�� ضروري �� هذه القضية لأنھ، كما حدث �� قضية  �ش�ل صر�ح

 د��ية. و�التا��، من المهم تذكر أن الاقتناع بالعدول قد ي�ون �افيًا للتغلب ع�� الدمج أو التعديل المق��ح لمراجع الفن السابقة �� طعن الب

�� أي جانب مادي،    إثباتالأولية من خلال    البد��يةيمكن دحض حالة  ولشرح المسألة بطر�قة مختلفة،    إ��  يمت بصلةلا  أن الفن، 

" إقرارًا صر�حًا �� الفن السابق �ش�� التعاليم ال�ي لا تمت بصلةالمستخدم �� حجة "الدليل    ي�ون . و�العادة،  ھحمايتالاخ��اع المطالب ب

 يقوض أو  إ�� مرجع الفن السابق الأول ي   آخرإ�� أن إضافة سمة من مرجع فن سابق  
ّ
الإفصاحات �� مرجع الفن السابق    ل من شأن قل

أو رفض عنصر ا�حماية، يب�ن ذلك أنھ لا يمكن دمج الفن السابق كما هو مق��ح لتحقيق الاخ��اع المطالب   ال�حةالأول. ووفقًا للطعن ��  

 بحمايتھ.  



، الدليل الذي يثبت الاقتناع بالعدول عن إجراء وأكدت الدائرة الفدرالية  PTAB، كما قرر مجلس  رافجنوع�� الرغم من ذلك، �� قرار  

�افيًا لإثبات أنھ لا يمكن دمج الفن السابق لتحقيق الاخ��اع المطالب بحمايتھ، كما  �ان  دمج مع�ن فقط، ع�� عكس الإقرار الصر�ح،  

 . آركتك �اتاق��حت لاب�ورب. و�توافق هذا القرار مع قرار قضية 

إذا �ان هناك ما يكفي من الأدلة  الضوء ع�� ا�حاجة لتقييم، �� سياق الطعن �� البد��ية،  آركتك �اتو�سلط القضية ا�حالية وقضية 

    مجموعة معينة من المراجع  دمجبأو ثنيھ عن القيام    ال�خص الملم �� مجال التقنية  ردع لاق��اح الأسباب ال�ي قد تؤدي ببساطة إ��  
ً
بدلا

 .من تحف��ه

 


