
 تحديد البد��ية ل تطلبات الم جمع � ا�حافز الذي يدفع مثال ع�� 

 جيفري ب��غمانبقلم/ أليكس �ا�ىي، حاصل ع�� شهادة دكتوراه، و 

إل �ىي ضد أسمب�� غايد�س  �� قضية   يو  إن��ناشونال  إنك.ف��تك فيجن  للدائرة   ألغت،  ]1[سيستمز،  الأمر�كية  محكمة الاستئناف 

ال��اءات والاستئناف (مجلس    قرار  )CAFC(  الفدرالية �� براءة الاخ��اع الأمر�كية رقم   )PTABمحاكمة    �� أن عناصر ا�حماية المتنوعة 

إ�� أن    CAFCوان��ت محكمة  .  U.S.C. § 103 35الأمر��ي   الاخ��اعاتغ�� مؤهلة ل�حصول ع�� براءة اخ��اع بموجب قانون    10,052,734

ع�� الرغم من أن و ،  وع�� وجھ التحديد  �جمع".ل  ا�حافزبكيفية تطبيق مبدأ "فيما يتعلق    القانونيةمن الناحية  قد أخطأ    PTABمجلس  

لـ المنطقي  يمكن    PTABمجلس  الأساس  ال�ي  ا�حلول  الذي قدمتھ   توقعهاركز ع�� "عدد محدود من  المعيار  لتلبية  تم تحديدها"  وال�ي 

ن ال��تيبات  بأأن الاع��اف    CAFC  محكمةأكدت  ،  ]2[آر إن��ناشونال �و. ضد تيليفكس إنك.  كيھ إسا�حكمة العليا الأمر�كية �� قضية  

 جمع المتطلبات. حافز ستيفاءالبديلة ا�حدودة �� حد ذا��ا ليست �افية لا 

وأيدت    "‘والاق��اح والتحف��  مالتعلي‘  بمفهوم شك�� لل�لمات  البد��ية ن�حت ا�حكمة العليا �عدم "حصر تحليل  ،  كيھ إس آرففي قضية  

 السوابق القضائية   بموجب  غ�� ضرور�ة  السليم ...  ال�جوء إ�� المنطق"  " ال�ي ترفضالقواعد الوقائية الصارمة" لأن "السليم  ن�ج "المنطق

للتحليل   شاملكبديل  المنطق السليم "لا يمكن استخدام    ھأن،  كيھ إس آر  قرار  تطبيق ، ��  CAFCولا تتوافق معها". وقررت محكمة  ا  لدين

أن  وا�حأساس منطقي  وأنھ يجب أن ي�ون هناك "  ]3["الداعمة  المنطقي والأدلة "الفن  جمع  من الممكن أن ي�ون    ھ...    منطقًا السابق 

وح�ى باستخدام  –لتحديد البد��ية    تحف�� مق��ح  –اق��اح    –المرونة �� إطار عمل �عليم  مكن تطبيق  يبينما  . و�مع�ى آخر،  ]4[سليمًا"

 .  السابقة الفنل�جمع ب�ن مراجع  ،قابل للتفس��، أي سبب وا�ح�يجب أن ي�ون المنطق مدعومًا  –السليم المنطق

".  ل�جمع ب�ن مراجع التقنية السابقة ا�ختلفة حافزمن شرط وجود  لم تتخلص آركيھ إس أن " CAFCأقرت محكمة ، ف��تك و�� قضية 

)  ألايند فيجنلم يقدم مقدم الالتماس (أنھ ع�� الرغم من وجود ترتيبات ممكنة �� الفن السابق،    CAFCأشارت محكمة  علاوة ع�� ذلك،  

السابق   الفنبدمج العناصر المتنازع عل��ا ��  �خص متمرس �� التقنية  سبب قيام  حول    حجةأو يو�حا  ولا خب�� مقدمي الالتماس  

أن عناصر ا�حماية  ب  PTAB�� نقضها قرار مجلس    CAFCولذلك، ان��ت محكمة    .العناصر المستخدمةتلك  من المعروف أن    أنھبخلاف  

ا فقط" وأنھ "  734‘ل��اءة الاخ��اع رقم  
ً
 يجب أن يوجد سبب ل�جمع".  غ�� مؤهلة ل�حصول ع�� براءة اخ��اع إ�� أنھ "لا يكفي أن ي�ون معروف

قرار  و� الأ مع    شدة�  ف��تك تما�ىى  التجار�ة  والعلامات  الاخ��اع  براءات  مكتب  من  ا�حديثة  الالتوج��ات  نقاط  تي  �مر��ي  خمس  و�ح 

لأوشا ب��غمان واتانا�ي آند  ةإخباري لاحق �� النشرة الإخبار�ة الشهر� ، الذي �ان موضوع مقال]5[ آر �� ضوء كيھ إس  لتحديد البد��ية

 �� ح�ن أنھ    USPTOتؤكد النقطة الثالثة من توج��ات مكتب  وع�� وجھ ا�خصوص، وكما نوقش �� ذلك المقال،  .  ]6[بيھ  بورتون إل إل  

 بوضوح    ميقد، لا يزال ع�� الفاحص أن  تطلب النظر �� المنطق السليمت  ي �ال  ن�جًا مرنًا �� تحديد البد��ية  كيھ إس آريصف  
ً

سببًا مفصلا

 �عديل الفن السابق.  حافزعن 

  U.S.C. § 103 35الأمر��ي    الاخ��اعاتتذك�ً�ا بأن تحديد البد��ية بموجب قانون    ف��تك�� قضية    CAFCو�ش�ل عام، يقدم قرار محكمة  

اجة التصميم أو ضغط السوق �حل مش�لة ما، وهناك عدد محدود من ا�حلول ح"  مثلجمع الفن السابق    حافز  دعمييتطلب تفس�ً�ا  

السليم ووجود العناصر  لمنطق  ا  أن  الضوء ع��  CAFCقرار محكمة    ط . كما �سلكيھ إس آريتوافق مع  بما  "  توقعهاا�حددة وال�ي يمكن  

 لا يفي بمتطلبات تحليل الدوافع ل�جمع.  فقط "المعروفة"

�جمع ب�ن المراجع ا�ختلفة عند رفض  سبب ا  وراء  ا�حافزحول  عندما يفشل الفاحص �� تقديم أي تفس��  وخلال المقاضاة،  وعليھ،  

 تقنية. ، أو يؤكد فقط أنھ �ان من المنطقي القيام بذلك، يجب الطعن �� الرفض ع�� هذا الأساس، بالإضافة إ�� أي فروق البد��ية 
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