
 ھ والنجاح التجاري حمايتالموجود �� الفن السابق لا يدعم العلاقة ب�ن الاخ��اع المطالب با�حماية عنصر 

  كريستينا ستيندر و بي�� شيتشربقلم/ 

 

، قامت محكمة الاستئناف الأمر�كية للدائرة الفيدرالية مؤخرًا بتذك�� مال�ي براءات الاخ��اع 1ماكنيل آي بيھ إل إل ��ي ضد    ييتا إل إل  ��ي �� قضية  

ھ حمايتالمطلو�ة ب�ن الاخ��اع المطالب ب  العلاقة، فإن  البد��ية (الابت�ار�ة)ومقدمي الطلبات بأنھ من أجل تحقيق النجاح التجاري للاخ��اع لدعم عدم  

 .  السابق الفنمعروف ��  حمايةعنصر  ع��فقط ف��ا اد ونجاحھ التجاري لا يمكن الاستن

 من لوح بوليمر ذي سملمركبة  ات"أرضي نحوبراءات اخ��اع موجهة ماكنيل متلك و�
ً
لة حرار�ا

َّ
تتمثل إحدى الم��ات  .و إ�� حد كب�� " منتظمة ةكا مش�

�� العلامة التجار�ة   ماكنيلتتجسد براءات اخ��اع  و .  ا�حج��ة الغائرة �� المركبةمع    المركبةرضية  لأ ا�حدد  التطابق الكب��  للاخ��اع ��  حماي��ا  المطالب ب

   .السيارات ات® لأرضيWeatherTechالشه��ة 

 § .U.S.C 35بموجب    البد��يةع�� أساس    ماكنيل) للطعن �� براءات اخ��اع  IPRما ب�ن الأطراف (  لعمل محاكمةالتماس    ييتا طلباتقدمت  و 

ھ. . . إذا �انت الاختلافات ب�ن الاخ��اع المطالب بھ  حمايت"لا يجوز ا�حصول ع�� براءة اخ��اع مطالب ب  ع�� أنھينص قانون ال��اءات    حيث  ،103

لق بھ  �� الفن الذي يتع  ملمقبل تار�خ الإيداع الفع�� للاخ��اع المطالب بھ ل�خص    بد��يًاوالفن السابق من شأ��ا أن ي�ون الاخ��اع المطالب بھ ك�ل  

بھ".   المطالب  نطاق    ��  والبد��ية الاخ��اع  جراهام،  عوامل  باسم  المعروفة  ا�حقائق،  هذه  و�شمل  الأساسية.  ا�حقائق  ع��  تقوم  قانونية  مسألة 

ب�ن  الفن    ن و ضموم ا�حمايةالسابق، والاختلافات  السابق وعناصر  ومستوى  الفن  الثانو�ة.  الإلمام،  للاعتبارات  الصلة  �شمل    قدو ، والأدلة ذات 

 ع�� الأهمية ا�حرجة، والنجاح التجاري، وا�حاجة طو�لة الأمد ولكن لم يتم حلها ، للابت�ار�ةالاعتبارات الثانو�ة (أي المؤشرات الموضوعية  
ً

) دليلا

   ، وفشل الآخر�ن، والنتائج غ�� المتوقعة، وشك ا�خب��. �ثناء الصنا�الو 

، يجب ع�� المؤ�د إثبات وجود علاقة، أي علاقة �افية من الابت�ار�ةب) أن النجاح التجاري يدعم  عندما يؤكد مالك براءة الاخ��اع (أو مقدم الطلو 

 .الناحية القانونية والواقعية، ب�ن الاخ��اع المطالب بھ والنجاح التجاري لذلك الاخ��اع

(و ال��اءات والاستئناف  قام مجلس محاكمة  الفكر�ة،  الملكية  ا�جلس)    PTAB�� أحد حقوق  المؤكد لشركة    الفن بمراجعة  أو  لدعم   ييتاالسابق 

ذي    المتمرسقرر ا�جلس كذلك أن  و المع��ض عل��ا �� ثلاثة مراجع.    ا�حمايةووجد أنھ تم الكشف عن �ل عنصر من عناصر    الطعن �� البد��ية 

 ماكنيل.  براءة اخ��اع    عناصر حمايةالصلة قد ي�ون لديھ الدافع ل�جمع ب�ن �عاليم مراجع الفن السابق الثلاثة مع توقع معقول للنجاح للوصول إ��  

ھ ل�ي يتم إعطاء  أقر ا�جلس ع�� النحو ال�حيح أنو ع�� الاعتبارات الثانو�ة.    ماكنيلوكما �ان مطلوً�ا منھ، نظر ا�جلس �عد ذلك �� دليل شركة  

، يجب أن ي�ون هناك دليل ع�� العلاقة المطلو�ة. ومع  البد��ة (الابت�ار�ة)أو عدم    البد��يةللاعتبارات الثانو�ة وزنًا كب�ً�ا �� تحديد    ماكنيلدليل  

هذا ما وجده ا�جلس، و .  علاقةجود  ، يحق لصاحب ال��اءة اف��اض و عناصر ا�حمايةمع    متوافقق  ذلك، عندما يو�ح مالك ال��اءة أن الاخ��اع المسوّ 

كب�ً�ا �� تحليل و�ناءً عليھ ، تم تحديد الدليل ع�� الاعتبارات الثانو�ة، أي النجاح التجاري للاخ��اع المطالب بھ، ع�� أنھ وثيق الصلة وأعطي وزنًا  

 البد��ية.  

، وجد ا�جلس أن الدليل  ماكنيلمقنعة لصا�ح  أن جميع الأدلة ال�ي تم جمعها �انت    PTAB�� قرارها الكتا�ي ال��ائي، قررت  و
ً
. و�ش�ل أك�� تحديدا

.  ل وا�حج��ة الغائرةالمتمثلة �� التوافق الوثيق ب�ن أرضية السيارة  المطالب ��ا" �سبب السمة اع�� النجاح التجاري "مقنعً 
ً
لمركبة غ�� معروفة جيدا

 ييتا.  السابق ال�ي أكد��ا الفن ا��  السمةومع ذلك، وجد ا�جلس بالفعل أنھ تم الكشف عن هذه 
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بناءً ع�� خطأين  PTAB قرار CAFC وألغت (CAFC) القرار الكتا�ي ال��ائي أمام محكمة الاستئناف الأمر�كية للدائرة الفيدرالية�� ييتا  تاستأنفو 

 . جلسا�ارتك��ما قانوني�ن 

، أو�حت �جنة  
ً
نفسھ    ا�حمايةالسابقة، لا يمكن أن ي�ون عنصر    الفن��    حمايةأن ا�جلس فشل �� إدراك أنھ عند العثور ع�� عنصر    CAFCأولا

 بالعلاقة ة حصرً�ا  أن السمة المتعلقمن حيث  لاحظت ا�حكمة أن السوابق القضائية وا�حة  و أساسًا لإيجاد صلة عند فحص أدلة النجاح التجاري.  

نظرًا لأن ا�جلس قد وجد بالفعل  و الوثيق) لا يلزم أن ت�ون "معروفة جيدًا" ولكن معروفة فقط من أجل استبعادها �� التحليل.  التطابق سمة (أي 

دق ع�� دليل  اأو تص  علاقةقد أثبتت وجود    ماكنيلالسابق، فلم يتمكن من العثور ع�� أن شركة    الفن�انت معروفة ��    الوثيق  التطابق  سمةأن  

 القضية بإيجاز: CAFC تنفسها. و�خص السمةالنجاح التجاري ع�� أساس تلك 

 

إ�� جنب مع    المتمرس  وسوف ي�ون لدى  سمةالفن السابق    يذكرعندما   الدافع لاستخدامها جنبًا  ذو الصلة 

  – كما وجد ا�جلس هنا    -إ�� الاخ��اع المطالب بھ  للتوصل  فن السابق الأخرى مع توقع معقول للنجاح  �عاليم ال

منطقيًا الاستدلال من تلك المقدمات ع�� أن    تُضعفلا    السمةتتعلق حصرً�ا بـهذه  ال�ي  ثانو�ة  العتبارات  لا اأنّ  

 .   لم تكن معروفة جيدًالسمة  ا السابق �جرد أنّ  للفتمن ا�جموعة ال�املة  بد��يًاالاخ��اع المطالب بھ �ان 

،  �عناصر ا�حمايةينطوي فقط ع�� مقارنة المنتج التجاري    للعلاقةتحديد ما إذا �ان سيتم توف�� اف��اض    أشارت ا�حكمة أيضًا إ�� أنھ �� ح�ن أنّ و 

�ان يحق لھ  الذي لا �ع�ي أن ماكنيل و السابق.   الفنوأسباب النجاح التجاري مع  عناصر ا�حمايةيتطلب أيضًا مقارنة  للعلافةفإن التحديد ال��ائي 

 .  قد تم إثبا��ا �� ال��ايةعلاقة أن هذه العلاقة  اف��اض وجود 

و�ش�� واحد أو ا�جموعة المطالب ��ا ك�ل.    حمايةيمكن أن تتعلق �عنصر    العلاقةوا�خطأ الثا�ي الذي ارتكبھ ا�جلس هو سوء فهمھ لما إذا �انت  

�ناءً ع�� سوء فهم القانون هذا أيضًا، استبعد  و أنھ �ان الأخ�� فقط.    صائب �ش�ل غ��  أيضًا، لكن ا�جلس قرر  لذلك    CAFCالسابقة القانونية لـ  

و�� السمة ذا��ا ال�ي اعتمدت    -السابق  الفن  الوثيق قد تم الكشف عنھ ��    التطابق  سمةا�خطأ اكتشافھ ا�خاص بأن  ع�� سبيل  مجلس الإدارة  

 . خ��اعها المطالب بھ�ش�ل حصري لإثبات النجاح التجاري لا  ماكنيلعل��ا شركة 

 لم تثبت نجاحًا تجارً�ا لاخ��اعها ا�حاصل ع�� براءة اخ��اع بموجب السابقة ا�حالية ، قررت ماكنيل ، و�التا�� تحديد أن PTAB �عد ت�حيح أخطاءو 

CAFC   وأن   الفن السابق��    ا�حمايةأنھ لا يوجد دليل لمعارضة النتائج الأولية ال�ي توصل إل��ا ا�جلس وال�ي تفيد بأنھ تم العثور ع�� جميع عناصر

قرار الكتا�ي ال  CAFC ألغتو�التا��،  ا ييتا.  ف��  تبراءة الاخ��اع ال�ي طعنحماية    عناصرالدافع لدمجها للوصول إ��    المتمرس �� ا�جال سي�ون لديھ

 البد��ية.  باعتبارها غ�� قابلة ل�حماية ب��اءة اخ��اع من أجل  عناصر ا�حمايةقد طعنت بنجاح ��  ييتا مجلس ووجدت أن لال��ائي ل

لو  الموضوعية  المؤشرات  أي  الثانو�ة،  الاعتبارات  خاص.  لابت�ار�ة�ثبات  �ش�ل  كذلك  هو  التجاري  النجاح  و�ثبات  صعب  أمر  يتأكد و ،  أن   �جب 

 بالموضوع المع�ي. الممارسون دائمًا من استيفاء جميع المتطلبات القانونية، وأنھ لا توجد حقائق من شأ��ا استبعاد أي دليل ع�� أنھ غ�� ذي صلة 


