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 مقدمة

لجنة البراءات(، التي عُقدت في جنيف في الفترة من في الدورة الثانية والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات ) .1

عداد الأمانة )الوثيقة 2015يوليو  31اإلى  27 وتناولت  (.SCP/22/3، ناقشت اللجنة دراسة عن النشاط الابتكاري من اإ

النشاط الدراسة تعريف الشخص الذي يكون من أأهل المهنة، والمنهجيات المتبعة في تقييم النشاط الابتكاري، ومس توى 

لى  11ووافقت لجنة البراءات في دورتها السابعة والعشرين، التي عُقدت في جنيف في الفترة من  الابتكاري. ديسمبر  15اإ

يلاء عناية خاصة للموضوعات المقترحة في الفقرة 2017  8، على أأن تعُِدَّ الأمانة دراسة أأخرى عن النشاط الابتكاري، مع اإ

س بانيا(.)اقتراح  SCP/24/3من الوثيقة  دراجها في دراسة واحدة تلك وتسرد  من وفد اإ الفقرة الموضوعات التالية التي يمكن اإ

والتوليف: المجاورة مقابل ال ثار  "2" المعارف العامة المشتركة: توليفها مع حالة التقنية الصناعية؛ "1أأو أأكثر تقوم بها الأمانة: "

" واختراعات المشكلات؛ 6" واختراعات الانتقاء؛ "5ت الثانوية؛ "" والبيانا4" وخطر التحليل اللاحق؛ "3التآ زرية؛ "

لخ(. "7"  وتقييم النشاط الابتكاري في القطاع الكيميائي )مطالب ماركوش، المتصاوغات المرأ تية، اإ

قليمية، من خلال مذكرتها رقم  .2 المؤرخة  C.8728وبناء على ذلك، دعت الأمانة الدول الأعضاء ومكاتب البراءات الإ

لى ملخصات  2018،1فبراير  9 مداد المكتب الدولي بالمبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالفحص، بالإضافة اإ لى اإ اإ

عداد هذه الدراسة.  لأهم السوابق القضائية أأو القرارات التفسيرية المتعلقة بالموضوعات المقترحة من أأجل اإ

قليمية اس تجابة للمذكرة ومع مراعاة المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء و  .3 أأعدت  ،C.8728مكاتب البراءات الإ

لى الدورة الثامنة والعشرين للجّنة دراسة أأخرى عن النشاط الابتكاري، الجزء الأول من الأمانة  وقدّمتها اإ

على الموضوعات من  عن النشاط الابتكاري )الجزء الأول( وتركز هذه الدراسة الأخرى(. SCP/28/4 )الوثيقة

ليها في الفقرة 3" اإلى "1" " المعارف العامة المشتركة: توليفها مع حالة التقنية الصناعية؛ 1" وهي ،أأعلاه 1" المشار اإ

على أأن  خلال الدورة المذكورة تفقت اللجنة. وا(" وخطر التحليل اللاحق3والتوليف: المجاورة مقابل ال ثار التآ زرية؛ " "2"

يلاء عناية خاصة للموضوعات المقترحة في الفقرة  عنالأمانة س تعد دراسة أأخرى   8النشاط الابتكاري )الجزء الثاني(، مع اإ

 .SCP/24/3من الوثيقة 

لى الدورة التاسعة والعشرين للجّنة )الوثيقة  .4 (، SCP/29/4وبناءً على ذلك التفاق، قدّمت الأمانة الدراسة الأخرى اإ

لى الموضوعات  يلاء عناية خاصة اإ ليها في الفقرة 6"لى اإ  "4من "مع اإ واختراعات  ،البيانات الثانوية أأعلاه، وهي 1" المشُار اإ

النشاط  عنعلى أأن الأمانة س تعد دراسة أأخرى  واتفقت اللجنة خلال الدورة المذكورة. واختراعات المشكلات ،الانتقاء

يلاء عناية خاصة للموضوعات المقترحة في الفقرة لثالابتكاري )الجزء الثا  .SCP/24/3من الوثيقة  8(، مع اإ

بتكاري )الجزء الثالث(، التي ترُكّز على الموضوع الأخير الاتحتوي هذه الوثيقة على الدراسة الأخرى عن النشاط و  .5

ليه في الفقرة  عداد هذه الوثيقة، أأولت الأمانة  1المشُار اإ أأعلاه، وهو تقييم النشاط الابتكاري في القطاع الكيميائي. ولدى اإ

                                         
 موقع المنتدى الإلكتروني للجنة البراءات على الإنترنت في العنوان التالي:المعلومات التي قدّمتها الدول الأعضاء والمكاتب الإقليمية متاحة بالكامل على  1

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.  

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
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لى  قليمية اس تجابة للمذكرة المعلومات الاعتبار اإ المؤرخة C.8828 المقدمة من الدول الأعضاء ومكاتب البراءات الإ

 .C.8728والمذكرة السابقة  20192 يناير 7

اختراعات في مجال الكيمياء العضوية واللّاعضوية،  من الدراسة الأخرى عن النشاط الابتكاري الثالثالجزء  يشملو  .6

لى   SCP/22/3الدراسات السابقة الواردة في الوثيقتين بما في ذلك التطبيقات الصيدلنية. ويستند هذا الجزء اإ

 . وعلاوة علىجنباً اإلى جنب مع هاتين الوثيقتين كي يفُهم الموضوع على نحو شاملتناوله ، ومن ثّم، ينبغي SCP/29/4و

لمتعلقة اذلك، وبما أأن هذه الدراسة تركز على تقييم النشاط الابتكاري، فاإن هذه الوثيقة ل تغطي القضايا الأخرى ذات الصلة 

بقابلية الحماية بموجب البراءات التي من شآأنها أأن ترتبط على وجه الخصوص بالختراعات في مجال الكيمياء. وقد تشمل تلك 

ووحدة الاختراع. وفضلًا عن ذلك، ل تتناول هذه والدعم  الكشفو  التطبيق الصناعي )المنفعة(الجدة وقابلية  شروطالقضايا 

بموجب البراءة، على غرار الاكتشافات أأو حالت التشخيص أأو  المواضيع القابلة للحمايةالوثيقة بعض الاس تثناءات من 

ضافة  لى القضايا المتعلقة باس بل العلاج والجراحة المس تخدمة في علاج البشر أأو الحيوانات، اإ لوضوح والإيجاز في المطالبات اإ

لى  ونماذج المطالبات المسموح بها. ذ ترفض بعض البلدان على سبيل المثال حماية شكل جديد من مادة معروفة ل يفُض اإ اإ

في المجال الطبي ادة اس تخدام جديد لتلك الم ، أأوعلى نحو جديدمادة معروفة تعزيز الفعالية المعروفة لتلك المادة، أأو اس تخدام 

ذا كان الموضوع غير مؤهل للحماية بموجب براءة أأو نظراً لغياب قابلية التطبيق الصناعي بموجب قانون البراءات  بموجب براءة اإ

ذ  الساري. ولكن هذه القضايا الخارجة عن نطاق مسائل النشاط الابتكاري ل ترد في هذه الوثيقة. وبالإضافة اإلى ذلك، واإ

ن تفسير  المطالب يحدد نطاق المطالب، كما أأنه سديد في تقييم النشاط الابتكاري، فاإن هذه المسآألة خارجة عن نطاق هذه اإ

 الدراسة.

 تقييم النشاط الابتكاري في القطاع الكيميائي

بق لغرض تقييم النشاط الابتكاري، تعُتبر الاختراعات الكيميائية كباقي الاختراعات التقنية الأخرى. ومن ثّم، تنط  .7

المبادئ التوجيهية العامة والمنهجيات المتبعة في تقييم النشاط الابتكاري التي تّم تطويرها في كل ولية قضائية، والوارد وصفها 

 في الدراسات السابقة، على الاختراعات الكيميائية أأيضا.

وتحتوي مثل هذه المبادئ التوجيهية العامة التي تعُدّها مكاتب البراءات على أأمثلة في بعض الأحيان تتعلق  .8

بالختراعات الكيميائية. وفضلًا عن ذلك، وبما أأن المنهجيات والمبادئ التوجيهية العامة تُحدّد مبادئ عامة تطُبق حسب كل 

ن مكاتب البراءات تكُملّ هذه المبادئ التوجيهية العامة حالة في بعض الوليات القضائية، وهي ليست قوا بمبادئ عد مُلزمة، فاإ

أأكثر اس تفاضة ودقة بشآأن كيفية تطبيق تلك المبادئ العامة لتقييم النشاط الابتكاري في مجال الاختراعات الكيميائية. كما أأن 

قييم النشاط الابتكاري المنبثق عن الاختراعات السوابق القضائية تقدم توجيها مفيداً بشآأن القضايا الخاصة المرتبطة بت 

 الكيميائية.

لى اللجنة أأن السوابق القضائية في النمسا تس تخدم نهج حلّ  .9 فعلى سبيل المثال، تؤكد المعلومات التي قدّمتها النمسا اإ

ن كان هالمشكلات  ذا المنهج مبدئياً على النحو الذي طوّره المكتب الأوروبي للبراءات في تحديد النشاط الابتكاري. واإ

                                         
 موقع المنتدى الإلكتروني للجنة البراءات على الإنترنت في العنوان التالي:المعلومات التي قدّمتها الدول الأعضاء والمكاتب الإقليمية متاحة بالكامل على  2

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html. 

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html
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ينطبق أأيضا على الاختراعات في المجال الكيميائي، غير أأن المحاكم النمساوية تقُرّ بآأن التطبيق السابق لنهج حلّ المشكلات وفقاً 

شكاليات، ومن ثّم، ل ينبغي بالضرورة تطبيقه في كّل حالة. ووفقاً للسوابق القضائية لمجالس  للمخطط المعتاد ينطوي على اإ

تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات، ينطوي نهج حلّ المشكلات في بعض القرارات المتخذة في المجال الكيميائي على الاس  

الصناعية السابقة؛  التقنية" وتحديد المشكلة في ضوء تلك 2سابقة؛ " صناعية تقنية" تحديد أأقرب حالة 1الخطوات التالية: "

ثبات نجاح الحلّ 4" وتشخيص الحل؛ "3" عادة صياغة المشكلة اختياريًا؛ "5؛ "" واإ " وفحص بداهة الحل في ضوء حالة 6" واإ

عادة صياغة المشكلة خطوتين مهمتين للغاية )انظر 3.التقنية الصناعية السابقة ثبات نجاح الحل واإ  T231/97 ويعتبر اإ

 (.T355/97و

يتميز في المجال الكيميائي، لأنه اختصاص ويمكن اعتبار أأن هذه المبادئ التوجيهية الإضافية مفيدة على وجه الخصوص  .10

بطبيعته التجريبية. فاإمكانية التنبؤ بنتائج البحث في القطاع الكيميائي تكون أأقل مقارنة بالمجال الإلكتروني أأو الميكانيكي. فعلى 

لى بنيته فحسب، وبالتالي، ينبغي التحقق من  سبيل المثال، ليس من السهل دائما التنبؤ بال ثار التقنية لمركب كيميائي بالستناد اإ

ثباتها من خلال البيانات التجريبية. ويمكن تحديد منتج كيميائي من خلال خصائصه، أأو من خلال الطريقة  ال ثار التقنية واإ

ن كانت  بنيته غير محددة بوضوح. وعلاوة على ذلك، ومقارنة بالمجالت المتبعة لتحضير مثل ذلك المنتج الكيميائي، حتى واإ

لوجية الأخرى، يمكن أأن يتحلى منتج كيميائي يمتلك بنية معيّنة بعدد من الخصائص )أأو المنافع( التي ل يمكن التنبؤ بها، التكنو 

لى بنيته الفيزيائية.  في حين أأنه يمكن تحديد وظيفة ومنفعة عرقوب على سبيل المثال بشكل متوقع بالستناد اإ

المبادئ التوجيهية، فاإن المطلب القانوني الأساسي بشآأن النشاط وكما تبينّه بعض السوابق القضائية و ومع ذلك،  .11

الابتكاري يبقى ذلك الذي يرد وصفه في القانون الساري، وهو مدى بداهة الاختراع المطُالب بحمايته بالنس بة اإلى شخص 

 بالنظر اإلى حالة التقنية الصناعية السابقة. أأهل المهنةمن 

 مجملهفي الاختراع المطالب بحمايته  أألف.

ذا كان الاختراع المطالب بحمايته س يكون بديهيا  .12 من المعروف أأن السؤال الذي يطُرح لدى النظر في البداهة هو ما اإ

ذا كان و  4."في مجمله"  كون قابلاً ييجب أأن ف معين،  أأثر تقني بحمايته يستند اإلى الابتكاري للاختراع المطالب النشاطاإ

لّ الابتكاري  النشاطفي الاعتبار عند تقييم  تقنيةل يمكن أأخذ المشكلات ال و. برمتهمايته المطالب بح في المجالللتحقيق  ذا تم اإ اإ

 5فقط. ، وليس بعضهامايتهاحلها بنجاح بواسطة جميع المركبات المطالب بح

أأساس ية صادرة عن مجلس الاس تئناف  ا، أأحكامT939/92 (OJ1996, 309) القضية تتضمّنعلى سبيل المثال، ف .13

حالة التقنية في مجال الكيمياء. ورأأى المجلس أأنه في ضوء  النطاق ب الأوروبي للبراءات بشآأن مطالبات واسعةفي المكت

نشاط ب  تضطلعالدعوى هي توفير مركبات كيميائية أأخرى  محل، كانت المشكلة التقنية التي عالجتها البراءة الصناعية السابقة

 علاوة على ذلك، فاإنو ذا النشاط. به تضطلعأأن  مايتهاع المركبات المطالب بحكان من الضروري لجمي ،. وبالتاليةعشبي اتمبيد

                                         
 .2016.د، 1(، الجزء 8السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات )النسخة  3

 .98، الفقرة SCP/22/3انظر  4

 .2016، 3.8.9.د، 1(، الجزء 8المكتب الأوروبي للبراءات )النسخة السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف في  5

 .T939/92, OJ1996, 309; T694/92, OJ1997, 408; T583/93, OJ1996, 496انظر   
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بشكل صحيح  بثققد ين  على مثل هذا الأثر من عدمه جميع المركبات الكيميائية التي تغطيها هذه المطالبةاحتواء  السؤال بشآأن

طار تقييم  ذا تبين أأن هذا  النشاطفي اإ الابتكاري المزعوم  لنشاطا الذي يبرر التقني هو السبب الوحيد الأثرالابتكاري، اإ

ذ أأظهرت المعلومات التي قدّمهاالمركبات.  لتلك نتائج الاختبار الواردة في الوصف أأن بعض المركبات المطالب  عن ونالمس تآأنف اإ

بآأن  على نطاق واسع اإلى الاس تنتاجل يمكن اعتبارها دليلًا كافياً يؤدي  نشطة، ولكن كانت بالفعل مبيدات أأعشابمايتها بح

في مثل هذه الحالة، يقع عبء الإثبات على عاتق المس تآأنفين. ولذلك، وتمتلك هذه الخاصية.  مايتهاجميع المركبات المطالب بح

 6الابتكاري لم يتم الوفاء به. النشاطرأأى المجلس أأن شرط 

ثبات أأن ، يجب نسق ماركوشفي  مايتهاالمركبات المطالب بح ديدعندما يتم تح ،من المبدأأ العام المذكور أأعلاه وانطلاقا .14 اإ

محدد يميز  نبغي وجود أأثر تقني، ي وبعبارة أأخرىالابتكاري.  نشاطال  تحتوي على ماركوشجميع المركبات التي يغطيها تجميع 

 ونطالبة )انظر أأيضًا الجزء نالم تلكالسابقة في جميع المركبات المشمولة ب  الصناعية التقنية عن حالة مايتهالاختراع المطالب بح

 (.ذه الوثيقة)مطالبات ماركوش( من ه

 المنتج وعملية تصنيعه باء.

لى "1"  حالة التقنية الصناعية السابقة دون الكشف عن طريقة تصنيع مركب مطالب بحمايته الإشارات اإ

ذا لم يكن بالإمكان تحضير المركبات  .15 ذا  التقنية الصناعية المعتمدة في حالة طريقةالباس تخدام في أأستراليا، اإ السابقة، أأو اإ

 7في تحضير المركبات. ابتكاري نشاط يثبت وجودالسابقة، فقد الصناعية التقنية حالة في  واردةلم تكن هناك طريقة تحضير 

لى اللجنة، يمكن ةالمقدم للمعلوماتوفقاً و  .16 ثبات  في حالت خاصة من أألمانيا اإ  أأنه منطلقمن ا أأيضً الابتكاري  النشاطاإ

نه لمأأهل المهنةمن للشخص  بديهياعلى سبيل المثال( كان متصاوغة مرأ تية لرغم من أأن وجود مادة ما )با نتاجه يتمكن من ، فاإ  ااإ

 8(.تصاوغات المرأ تية)ط( من هذه الوثيقة بشآأن الم  اءصعوبات كبيرة )انظر أأيضًا الجزء ه مواجهة دون

ذا كانت التقنيةالمحكمة في الوليا صّرحتوبالمثل،  .17 السابقة قد فشلت في الكشف  الصناعية ت المتحدة الأمريكية أأنه اإ

نجازوقت  مايتهعن طريقة لصنع مركب مُطالب بح غياب ف جمهور. لل  متاحأأن المركب نفسه  قانوناً  يعني ذلكالاختراع، فلا  اإ

لى العلاقة الهيكلية  بديهيةعلى افتراض أأن المركبات  غلبي امايتهلصنع المركبات المطالب بح بديهيةعملية معروفة أأو  استنادًا اإ

 9.حالة التقنية الصناعية السابقةومركبات  مايتهاالوثيقة بين المركبات المطالب بح

المعروضة على مجلس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات تتعلق  T595/90(OJ1994, 695)كانت القضية و  .18

. وقرر المجلس أأن المنتج الذي تصنيعهولكن ل توجد طريقة معروفة ل  اعتباره على أأنه كذلك،تج يمكن ن لم  بالنشاط الابتكاري

لى يتمتع بنشاط ابتكاريأأنه يمكن تصوره على  جميع الخصائص التي تحدد هويته بما في ذلك خصائصه قيد  بالنظر اإ

ذا لم تكن هناك طريقة  مايتهبحويمكن المطالبة  بديهيي، قد يصبح غير بديهييكيان  أأنه الاس تخدام، أأي على هذا النحو اإ

                                         
 .T268/00, T1188/00,T320/01,T1064/01,T924/02انظر  6

 المعلومات التي قدّمتها أأستراليا اإلى لجنة البراءات 7

8 , GRUR 2010, 123Escitalopram –(2009)  BGH, Xa ZR 130/07. 

 .USPQ 597, 601 (CCPA1968).  MPEP §2144.09, IV-,399 F.2d 269, 274Hoeksema 158 ,75.في  9
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عداده صنعه، وكانت أأساليبل معروفة أأو مشابهة   T268/98بطريقة مبتكرة )و هي أأول من حقق ذلك  مايتهاالمطالب بح اإ

 نةأأهل المه سعى مايتها مبتغاً المنتجات المطالب بح دّد، كان الجمع بين الخصائص التي تحT233/93القضية في و(. T441/02و

ذكر المجلس أأن هذا المنتج المرغوب فيه، و  .ابينه فيما لتوفيقل  تلك الخصائص اعتُبرت على أأنها غي قابلةولكن اإلى تحقيقه. 

ذا لم تكن هناك طريقة  مايتهويمكن المطالبة بح بديهييفي حد ذاته، قد يعتبر غير  بديهياوالذي قد يبدو  على هذا النحو، اإ

عدادهو مجال الاختصاص لصنعه معروفة في  نتاجه التي اس تخدمت هي الأولى مايتهاالمطالب بح كانت أأساليب اإ  وتّم ذلك ،لإ

 (.T1195/00بطريقة مبتكرة )

 للمنتج الجديد والمبتكر( بديهية)عملية التصنيع المعروفة وال  ماثلةالمعملية ال " 2"

ل تنطوي في حد ذاتها على خطوة ابتكارية، قابلة للحماية  التي ماثلةعمليات المال في بعض البلدان، بشكل عام، تكون  .19

ذابموجب براءة  لى اإ  منتج جديد ومبتكر. أأفضت اإ

 الأرجنتين

، والتي ينبغي وميزاتهايجب تقييم براءات الاختراع للمنتجات والعمليات وفقا لخصائص تلك المنتجات أأو العمليات  .20

للحماية غير قابلة على أأنّها  وغير المبدعة توليف أأو التصنيع غير الجديدةيجب اعتبار عمليات ال و النظر فيها بشكل منفصل. 

ذا كانت المواد الأولية أأو الم  بموجب البراءات على تحقق شرطي أأو المنتج النهائي  نتج الوس يطهذا النحو، بغض النظر عما اإ

 10هو التمليح الجديد لمنتج معروف.مثلة عن ذلك لأ ومن بين ا. الجدة والابتكار

 البرازيل

 - الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -تحدد المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  .21

 أأولية، العمليات المماثلة باعتبارها عمليات تش تمل على مواد 11البرازيلفي الصادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية 

السابقة، على الرغم من أأن  التقنية الصناعية الةبح مقارنةابتكاري  نطوي على نشاطوت  تس توفي شرط الجدةومنتجات نهائية 

 الجدةتحديد  وبعد. في حالة التقنية الصناعية السابقة واس تخدامهاالإجراءات المعروفة  بين هذه العمليات تنطوي على الجمع

فيما يتعلق  ين الشرطينالضروري التحقيق في هذ غير من يصبحللمواد الأولية والمنتجات النهائية،  النشاط الابتكاريو 

 الأولية أأو المنتج النهائي  ةدبالمطالبة الرئيس ية للما ينمرتبط كوناي شريطة أأنلعمليات المماثلة، في اطالبات كل منهما بم

نه، بحكم المماثلة بشكل عام على أأنها مطالبات ثانوية، لأ  عملية الصنع مطالبات حمايةوبناءً على ذلك، يمكن تفسير  .22

بالإضافة واإلى وجود هذه المتطلبات في المنتج النهائي و/أأو المادة الأولية.  فهما منسوبان الجدة والنشاط الابتكاري، تعريف

لى العمليات المماثلة المتعلقة بتوليف المركبات الكيميائية التي  ، يمكن أأيضًا اس تقراء قق شرط الجدة ولها نشاط ابتكاريتحُ اإ

نتاج  فيالمفهوم  الصيدلنية أأو الكيماويات الزراعية أأو الأدوية أأو المحفزات أأو مواد التشحيم أأو  التركيباتالعمليات المتعلقة باإ

 وما اإلى ذلك.أأو مبيدات الأعشاب،  الحشرية المبيدات

                                         
 546/2012و 118/2012المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية )المعتمدة بموجب القرار المشترك  10

 .2012(، 107/2012و
، البرازيل ،المعهد الوطني للملكية الصناعية، 8، الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  11

2017. 
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ذا و  .23 لى اس تنتاج مفاده أأن المواد الأولية و/أأو المنتجات النهائية تخلو من الجدة و/أأو  أأفضىاإ  لنشاطاالفحص اإ

، مع نشاط الابتكاريالجدة و/أأو ال  توفر شرطيبسبب عدم  مايتها، فلن يتم قبول العمليات المماثلة المطالب بحالابتكاري

ذا كان الفحص و. حالة التقنية الصناعية السابقةمراعاة  لى اس تنتاج مفاده أأن المواد الأولية و/أأو  يفضيفي حالة أأخرى، اإ اإ

جديدة و/أأو تنطوي على  مايتهاالابتكاري ولكن العمليات المطالب بح النشاطالجدة و/أأو  شرطي ل تس توفيالمنتجات النهائية 

لى نظرًا و . لعملية الصنع كمطالبات مشتركة عمليةمثل هذه ال فحص مطالبات فينبغي ، ابتكارية أأنشطة أأن الخطوات المتضمنة اإ

ليها ييكف، أأهل المهنةمن في العمليات المماثلة معروفة عمومًا لشخص   بشكل عام في الوصف. الإشارة اإ

 أألمانيا

نتاج مادة جديدة  تحتاجفي أألمانيا، بشكل عام، ل  .24 في حد ذاتها، بل يمكن أأن لأن تكون ابتكارية  مبتكرة وأأ عملية اإ

من هذه الوثيقة، قد ينطوي الاختراع  16في الفقرة  وردكما و في حالت خاصة، وتكون طريقة مآألوفة للعزل والتوليف. 

ذا نشاطعلى  مايتهلمطالب بحا نتاج مادة دون أأن تعترض سبيله صعوبات كبيرة،  المهنةلم يتمكن شخص من أأهل  ابتكاري اإ من اإ

 12تلك المادة كان بديهيا بالنس بة له.وجود  بالرغم من أأن

 المكتب الأوروبي للبراءات

فيها المجالس  تمن الحالت التي قام عدداً صف السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات ت .25

ذا كانتقابلة  المماثلةعمليات ال أأن  المعروفمن و  13.مماثلةالابتكاري في عمليات  النشاطبتقييم  توفر  للحماية بموجب البراءات اإ

ياء يمكن المطالبة في الكيم  المماثلةعمليات ل ، فاإن ما يسمى باT2/83 (OJ1984, 265) للقضيةوفقاً و منتجًا جديدًا ومبتكرًا. 

ذا  مايتهابح نتاج منتجات معينة قابلة للحماية بموجب  لم تتناول حالة التقنية الصناعية السابقةفقط اإ لى اإ المشكلة، أأي الحاجة اإ

لى أأنه. بالنظر اإلى تآأثيرهابراءة  ل من تآأثير غير معروف وغير مت المماثلةعملية ال ل يمكن اش تقاق جميع ميزات  ويعُزى ذلك اإ وقع اإ

ذا كان التآأثير، من ناحية أأخرى معروفاً كليًا أأو جزئيًا، و حتى ال ن )اختراع مشكلة(.  تعديلًا  يمثل المنتج قديماً أأو كأن يكوناإ

اش تقاقها  تمميزات  ل ينبغي أأن ينطوي على مجرد ،الوس يطالمنتج العملية أأو أأي الاختراع،  فاإن، من البنية جديدًا لجزء قديم

 التقنية الصناعية السابقة في الاعتبارحالة مع أأخذ ، بديهيةالمعروف بطريقة )أأو التآأثير( من الجزء  وبسرعةبالضرورة 

(T119/82, OJ1984, 217؛ انظر أأيضًا T65/82, OJ1983, 327( من المنتجات الوس يطة( )انظر أأيضًا الجزء لم )

 جديدة ومبتكرة.على أأنها  مماثلةعملية  نحوموجهة  صنع لس عمليةالمج، اعتبر T1131/05 القضية هذه الوثيقة(. وبالمثل، في

 العملية مؤشرات "3"

 الملكيةتحسين  أأن مشكلة ، ذكر مجلس الاس تئناف التابع للمكتب الأوروبي للبراءات أأن حقيقةT73/85 القضية في .26

 ينبغي اعتبارهاالعملية،  مؤشراتالهيكلية، ولكن عن طريق تعديل  المؤشراتعن طريق تغيير محدد في  لم يتم حلهّاالمعنية 

الفعل الفردية المطالب بها في البراءة المتنازع عليها  ةرد شروطفي هذه الحالة، ل يهم أأن تكون فمفاجئة.  في الواقع بمثابة

ذا كان شخص ولكن معروفة بحد ذاتها؛  ، ذاتها الجمع بين التدابير المعروفة بحد من أأهل المهنة قد اقترحالأهم من ذلك هو ما اإ

 القضية فيو .في حالة عدم وجود توقعات محتملة حاول القيام بذلك على سبيل الأولوية أأو ،توقعًا للتحسين المطلوب

                                         
12 Escitalopram, GRUR 2010, 123 –BGH, Xa ZR 130/07 (2009)  

 .17.9.د، 1(، الجزء 8لمجالس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات )النسخة السوابق القضائية  13
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T500/89 البديهييا كانت معروفة ل يعني أأنه من مجالت المؤشر الفردي المعتمدة في حدّ ذاتهلس أأن حقيقة أأن المج، أأثبت 

مجرد نتيجة مجالت المؤشر الفردي  يكن الجمع بينلم ولبراءة المتنازع عليها. لالمشكلة وفقا الجمع بينها على وجه التحديد لحل 

لى  ةالمذكور الوثيقة، حيث لم يكن هناك شيء في 1تحسين روتيني للعملية وفقاً للوثيقة  . انظر أأيضًا مثل هذا الجمعيشير اإ

 )الجمع والتآ زر( من هذه الوثيقة. ينالجزء ز 

الة التقنية الصناعية السابقة دون الكشف عن الخاصية الأساس ية للمركب المطالب بحمايته ح لىالإشارة اإ  جيم.

 أأو اس تخدامه

لى اللجنة أأنه في حالة  ةالمقدم أأشارت المعلومات .27 المطالبة المركبات في حد ذاتها، فاإن المشكلة التي  تناولتمن أأستراليا اإ

النشاط البيولوجي  يتمثل ذلك مثلًا فيقد و تعالجها المواصفات عادةً ما تكون "لتوفير مركبات مناس بة لس تخدام محدد". 

ذا لم و ركبات أأخرى. م وليففي ت نتجات وس يطةكم  اللمركبات أأو اس تخدامه عن الخاصية المعينة أأو  ةالمرتقب الإشارةكشف ت اإ

لى نشاط ابتكاريكون تل المشكلة ولن تحلن  فعلى الأرجح أأنهااس تخدام المركبات ذات الصلة بالمشكلة، عن  شارة اإ  طلب) اإ

 (.النمساويمكتب البراءات  ]American Home Products Corporation ]1994شركة 

ذا كانت  تدلمريكية الوليات المتحدة الأ  السوابق القضائية فيوبالمثل، فاإن  .28 لىالتقنية السابقة ل حالة على أأنه اإ  تشير اإ

التقنية السابقة مطالبات متشابهة  تنقل حالةأأي فائدة محددة أأو مهمة للمركبات التي تم الكشف عنها، فمن غير المرجح أأن 

لى  يجعل شخصا عاديا من أأهل المهنة يشير في غياب أأي سبب وبديهية من الوهلة الأولىهيكلياً  المركبات المرجعية أأو أأي اإ

 14.ةهيكليال  مرتبطة بها من الناحيةمركبات 

ذا كانت مركباتنفسهالمنوال  وعلى .29  ةالسابق حالة التقنية الصناعية ، ذكرت المحكمة في الوليات المتحدة الأمريكية أأنه اإ

ن المركبات المشابه تكتسي الوهلة الأولى مقارنة بحالة التقنية الصناعية بديهية من هيكلياً قد ل تكون  ةفائدة فقط كوس يط، فاإ

ذا كانتو . السابقة نتاج منتج نهائي، فاإن  حالة اإ شخصا عاديا من التقنية السابقة تكشف فقط عن مركبات كمواد وس يطة في اإ

لى المركبات المطالب فييوقف عادةً التوليف المرجعي ويبحث أأهل المهنة لن  والتي  مايتهابح المركبات الوس يطة مع توقع الوصول اإ

 15( من هذه الوثيقة(.المنتجات الوس يطة) لملها اس تخدامات مختلفة )انظر أأيضًا الجزء 

ذا كان التطبيق المحدد لمادة الصيدلنية ينطوي على  فحصالألمانية أأنه عند  المحكمة الفدرالية خلصتو  .30  نشاطما اإ

جزء من المرجع الطبي القياسي ك، من أأهل المهنةشخص ماهر لأي  البديهيةابتكاري، يجب أأن تؤخذ في الاعتبار الممارسات 

 16التدابير القياس ية(. انظر، في تاريخ الأولوية )على سيبل المثال

 القضية في ،فيما يتعلق بالسوابق القضائية التي وضعتها مجالس الاس تئناف التابعة للمكتب الأوروبي للبراءاتو  .31

T725/11لنية مشتركة في شكل قرص يتكون من عنصرين فعالين لعلاج فيروس ، تم توجيه الاختراع اإلى صيغة صيد

علان صاحب البراءة عن تجربة سريرية لهذا العلاج المركب  لدىالابتكاري  لنشاطلس باالمجلم يعترف ونقص المناعة البشرية.  اإ

 لم تتناوللأنها  السابقة التقنية اإلى حالةقرب الأ لم تكن  المجلة تلكجادل صاحب البراءة بآأن مقالة و في مقال بمجلة صناعية. 

                                         
 F.2d 581,170 USPQ 343 (CCPA 1971).  MPEP §2144.09, VIStemniski 444 ,في  14

 F.2d 703,223 USPQ 1257 (Fed. Cir. 1984).  MPEP §2144.09, VILalu 747 ,في  15

16 Kollagenase II, GRUR 2014, 464 –BGH, X ZB 6/13 (2014)  
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لم يوافق مجلس الإدارة على ذلك وذكر أأن مقالة المجلة ترقى اإلى مس توى خطة و. تقنيةتفاصيل  ةالفعالية ولم تقدم أأيمسآألة 

ن المقال كان بيانًا لاعو ملموسة لتطوير منتج قابل للاس تمرار تجاريًا بمس توى فعال من الاس تخدام.  علنيًا وة على ذلك، فاإ

لن يتم رفضه من قبل شخص ، و ونائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير صاحب البراءةللنوايا أأدلى به الرئيس التنفيذي ل

 على أأنه مجرد تكهنات. من أأهل المهنة

 توقعات النجاح – التجربة اهةبد دال.

ذا  هو ماالابتكاري  النشاطفي تقييم العوامل التي يمكن أأن تؤخذ في الاعتبار  من بينفي بعض الوليات القضائية،  .32 اإ

على نحو يفكر س   قة،الساب بشآأن حالة التقنية الصناعيةعرفة المو  التقليدية لمعرفة العامةيتمتع با، من أأهل المهنةاهر مكان شخص 

ة بداه) مايتهاإلى الاختراع المطالب بح فيتوصل، على نحو معقول لنجاحتحقيق تخاذ خطوات معينة مع توقع با بديهيي

( هي واحدة من الأس باب حجة مشابهةللتجربة )أأو  البديهيةالكيمياء، فاإن الحجة  النظرًا للطبيعة غير المتوقعة لمجو  17(.التجربة

 .البداهةالمنطقية التي يمكن اس تخدامها على نطاق واسع لدعم اس تنتاج 

 أأستراليا

لى اللجنة على أأ  ةالمقدم المعلوماتنص ت  .33  الصناعيةالتقنية  الةحمجرد التحقق من نتيجة مقترحة في  نمن أأستراليا اإ

ذا كانتو . ل يمثل اختراعا السابقة لى أأنه يمكن صنع بعض المركبات عن الصناعية التقنية  حالة وفقاً لذلك، اإ السابقة تشير اإ

لى أأنه يمكن أأيضًا تصنيع مركبات أأخرى  ل يعتبر  ذه النتيجة، فالتحقق من هنفسها لعمليةباطريق تفاعل معين وتشير اإ

 (.Sharp & Dohme Inc v Boots Pure Drug Co Ltd (1928) 45 RPC 153 at 192) ابتكارياً  نشاطاً 

 الصين

غياب مثالً على  18في الصين تقدم المبادئ التوجيهية لفحص البراءات التي أأعدتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية .34

لى ةالسابق في حالة التقنية الصناعيةات العامة حيث تشير الاقتراح النشاط الابتكاري، مؤهل من أأهل  شخص تجربة أأن اإ

ذا كان تآأثير الحل التقني ناتًجا عن شيء معروف ول مفر منه، فاإن الحل التقني ل يتضمن المهنة  نشاطاً . وتنص على أأنه اإ

تنص و أألكيل.  1C-3 هو R أأنالسابقة، حيث  التقنية الصناعية الةحفي  R-Aمبيد حشري  ثمةعلى سبيل المثال، ف. ابتكاريا

ذا و لكيل. أأ  مس تحضر في اتالسابقة على أأن فعالية المبيدات الحشرية قد تحسنت مع زيادة عدد الذر  حالة التقنية الصناعية اإ

التقنية  الة، فمن الواضح أأن تآأثير المبيدات الحشرية مقارنة بح9H4C-Aعبارة عن مبيد حشري  مايتهكان الاختراع المطالب بح

ابتكاري، نظرًا لأن تآأثير مبيدات  نشاطعلى  مايتهلذلك، ل يش تمل الاختراع المطالب بحوسيزداد.  ةالسابق الصناعية

ن  السابقة. التقنية الصناعية الةحأأمر ل مفر منه في  ةالحشرات المحس ّ

  

                                         
17 SCP/28/4 4/9و 8، الفقرةSCP/2 26، الحاش ية السفلية. 

 .6.1، 10المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، مكتب الدولة للملكية الفكرية لجمهورية الصين، الجزء الثالث، الفصل  18
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 الهند

لى أأنه ل يمكن تجنب  19تشير المبادئ التوجيهية .35 ظهار  البداهةللهند اإ عدم القدرة على شيء من ببساطة من خلال اإ

لنجاح. كل ما على التنبؤ باالقدرة المطلقة  البداهة تطلبت ل و 20للنجاح. معقول هناك احتمال أأنطالما  المعني التنبؤ في المجال

وظيفي للمنتج يوفر الدافع فيما يتعلق بالختراعات الصيدلنية، فاإن التشابه الهيكلي والو  21هو مطلوب هو توقع معقول للنجاح.

حالة ن التآأثير المفاجئ، والنتائج التآ زرية للمجموعات، والتحيز المس بق كما أأ السابقة.  حالة التقنية الصناعيةللجمع بين تعاليم 

لخ، عادة ما يوضح الطبيعة غير التقنية الصناعية السابقة من  أأفضلمقابل للاختراع. ومع ذلك، فاإن اختيار بديل/ البديهية، اإ

السابقة للحصول على النتائج المعروفة لن يتجاوز ما يمكن توقعه عادة من شخص  الصناعية التقنية في حالةالبديل المعروف 

تعتبر عدد محدود من الحلول المحددة التي يمكن التنبؤ بها، والتي  بين وبالتالي، عندما يكون الحل منؤهل من أأهل المهنة. م

ظهبديهية لتجربتها جابة ، فحتى اإ  .فيما يتعلق بمسآألة البداهةار ال ثار المفاجئة وما اإلى ذلك ل يقدم أأي اإ

 المملكة المتحدة

في  تتجلى اعتراضات فيما يتعلق ببداهة التجربة، كثيراً ما ءال الكيميامجوفقاً للممارسة المتبعة في المملكة المتحدة في  .36

مع بعض التوقع بحدوث  نفسها الكواشف/التفاعل لتحقيق النتيجةالحالت التي قد تس تخدم فيها مجموعة بديلة من ظروف 

هي أأن وسائل التمكين  بديهيةأأحد الجوانب المهمة لأي حجة تجريبية و الظروف البديلة.  تجريبتحسن أأو ميزة أأخرى في 

لخ.( يجب أأن تكون  قد تكون ب كيميائي في حين أأن محاولة تصنيع مركوأأيضًا. وبالتالي،  بديهيةللبديل )المادة، المركب، اإ

ذا كانت طريقة تحضيره  بديهيةكون تبهذا المركب س   المطالبة، فاإن بديهية بشكل عام، يمكن اعتبار و  22أأيضًا. بديهيةفقط اإ

ذ فقط "للتجربة بديهياالاختراع " ، Leo Pharmaضد  Teva UK Ltdفي قضية و 23هناك توقع معقول للنجاح.كان  اإ

A/S [2015] EWCA Civ 779 (28  لحظت محكمة الاس تئناف أأن 2015ليو يو ،)لتجربته بديهييوجود أأمر  مفهوم 

دراجه في جديرأأكثر من حقيقة أأن المركب  ذلك تطلبي لنجاح، و ل فقط في حالة وجود توقعات معقولة  اكان مفيد برنامج  باإ

 بحثي.

  

                                         
، الملكية الفكرية في الهند، مكتب المراقب العام للبراءات والتصاميم 8.8نية، المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدل 19

 .2014والعلامات التجارية، أأكتوبر 
 ،M/s. Beckton Dickinson and Company vs Controller of Patents & Designsفي قضية  مجلس اس تئناف الملكية الفكرية 20

[OA/7/2008/PT/DEL) 32، الفقرة. 
 172الأمر )رقم ، Ajanta Pharma Limited vs Allergan Inc ،ORA/20/2011/PT/KOLفي قضية  اس تئناف الملكية الفكريةمجلس  21

 .93(، الفقرة 2013 لس نة
 قضية شركة . في2017، يونيو مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 69فحص طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالختراعات الكيميائية، الفقرة  22

Boehringer Mannheim  ضد شركةGenzyme  ،[1993] FSR 716  في المطالبة المنتج  حتى يكون(، قضت المحكمة بآأنه "وبالتالي، 726)في الصفحة

نتفحسب منتجعل أأنه  G5-p-NP من المقولب 4،6أأل يتصور فقط  الشخص الماهريجب على بديهيا،  اجه دون أأي ، ولكن أأيضًا يمكنه الحصول عليه أأو اإ

 " ونا بديهيينخطوة أأو تفكير لم يك
. انظر قضية شركة 2017، يونيو مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 73، الفقرة فحص طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالختراعات الكيميائية 23

MedImmune  ضد شركةNovartis. 
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 مريكيةلأ الوليات المتحدة ا

على أأن الأساس المنطقي لدعم اس تنتاج  KSRبشآأن قضية في الوليات المتحدة الأمريكية، ينص قرار المحكمة العليا  .37

لمهارة العادية لديه سبب وجيه لمتابعة الخيارات المعروفة في با الذي يتمتعهو أأن "الشخص  بديهية تكان المطالبةمفاده أأن 

لمامه نطاقه  ذا كان هذا يؤديتقني. و ال اإ لى النجاح المتوقع، فمن المرجح أأن المنتج ]لم يكن[  اإ من المهارة  بلالابتكار  وليداإ

 ومنذ 103.24بموجب الفقرة  بديهيي هأأن كان بديهيا للتجربةتجميع ال حقيقة أأن  تظُهرفي تلك الحالة، قد و. صافةالعادية والح

ن السوابق القضائية في هذا المجال تتطور ب KSRبشآأن قضية لقرار ا حذرت الدائرة وقد الكيميائية.  المجالتسرعة في ، فاإ

لتجربة الأساس المنطقي في س ياق الموضوع المعني، "بما  بديهيياستنادًا اإلى سبب  فحص البداهةالفيدرالية من أأنه يجب دائماً 

حالة التقنية  م أأو التكنولوجيا وحالتها المتقدمة وطبيعة الخيارات المعروفة، وخصوصية أأو عموميةو في ذلك خصائص العل

مكانية التنبؤ بالنتائج في الصناعية السابقة جراءات فحص البراءات عددًا من قضايا المحاكم في . و 25"المعنيال المج، واإ يوضح دليل اإ

 هذا الصدد.

 26: اختيار ملح واحد من العدد المحدود للمرشحين1مثال 

 Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d1348, 82 قضية في مايتهتم توجيه الاختراع المطالب بح .38

USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2007)  لى المنتج العلاجي واس تخدام  ملوديبين. وكان كل من الأ بيس يلات أأملوديبيناإ

كان من المعروف أأن أأملوديبين له نفس الخصائص العلاجية التي تم المطالبة و في وقت الاختراع.  ينأأيونات بيس يلات معروف

 ،بالأملوديبين بيزيلات، لكن المخترع اكتشف أأن شكل البيلاتيت له خصائص تصنيع أأفضل )على سبيل المثال مقارنة مايتهابح

الذي يواجه مشآكل في من أأهل المهنة و  لمهارة العاديةبا الشخص الذي يتمتعوجدت المحكمة أأن و "الالتصاق" المنخفض(. 

 الأملاح اتيكون قادرًا على تضييق مجموعة صانعكان س  تكوين ملح من المركب و ليبحث في  للتشغيل كان قابلية أأملوديبين

أأملاح مقبولة صيدلنيا. وبالتالي، لم يكن هناك سوى عدد محدود من تشكيل معروفاً ب  أأيونا 53اإلى مجموعة مكونة من  المحتملة

( من هذه 2)انظر أأيضًا الجزء "هاء" )مع "توقع معقول للنجاح"  الخصائصالأملاح التي سيتم اختبارها من أأجل تحسين 

 الوثيقة بشآأن الأملاح(.

 (تجاهل أأقرب حالة تقنية صناعية سابقةالخيارات ) تعددبسبب  انعدام بداهة التجربة: 2مثال 

 Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d1350, 83قضية في  .39

USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 2007) ، صنف الأدوية ، وهو عضو في بيوجليتازونال هو  يتهماالمركب المطالب بحكان

، جادل المدعى عليه بآأن وفي دفاعه عن مسآألة الانتهاك. 2 النمطعلاج مرض السكري من ل ثيازوليدينديونال باسم المعروفة 

مكانهالتجانس والمشي الدائري( لمركب معروف يعرف باسم "المركب ب" كان  شمل ذلكالتعديل المكون من خطوتين ) أأن  باإ

 ينتج 

                                         
24 .KSR, 550 U.S. at 421,82 USPQ2d at 1397 

25 Abbott Labs. v. Sandoz, Inc., 544 F.3d1341, 1352, 89 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir.2008) 

، الملكية الفكرية في الهند، مكتب المراقب العام للبراءات والتصاميم والعلامات 10.8انظر أأيضًا المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال الأدوية،  26

 .، والذي يتضمن مثالً مشابهاً 2014التجارية، أأكتوبر 
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كان هناك عدد كبير و . تجريبيكمركب  ب"المركب "محكمة المقاطعة أأنه لن يكون هناك أأي سبب لختيار  ورأأت .40

على الرغم من أأن و الكشف عنها عمومًا. تم في حالة التقنية الصناعية السابقة  ثيازوليدينديونال )"مئات الملايين"( من مركبات 

شارة واحدة  بالأطراف اتفقت على أأن المركب  ل أأن هناك اإ  بعض الخصائص غير الضارة بشآأنيمثل أأقرب حالة سابقة، اإ

. تجريبياختيار هذا المركب كمركب  عنالحرفي الماهر فاإن تلك الإشارة تصرف ، ووفقاً لمحكمة المقاطعة، ببالمركب  ةالمرتبط

كان هناك العديد من مركبات و كدت الدائرة الفيدرالية قرار محكمة المقاطعة بآأن الاختراع المطالب به غير واضح. أأ و 

ل أأن عيوبه المعروفة حالة تقنية صناعية سابقةالمعروفة، وعلى الرغم من أأن أأحدها يمثل بوضوح أأقرب  ثيازوليدينديونال  ، اإ

علاوة على ذلك، حتى لو و اس تخدامه. عن الحرفي الماهر  صرفلبحث، وجعلته غير مناسب كنقطة انطلاق لمزيد من ا

لم يكن هناك توقع معقول للنجاح المرتبط بالتعديلات الخاصة اللازمة لتحويل ف، بكانت هناك أأس باب لتحديد المركب 

 .مايتهبيوجليتازون المطالب بحمركب اإلى  بالمركب 

 دون أأي تلميح: اكتشاف غير متوقع للخاصية الجديدة 3مثال 

 Mylan Labs ،520 F.3d 1358 ،86 USPQ2dضد شركة  Ortho-McNeil Pharmشركة في قضية  .41

1196  ،(Fed. Cir. 2008) ،وأأثناء لاختلاج.لالذي يس تخدم كمضاد  توبيرامات دواءهو  مايتهكان الموضوع المطالب بح 

ع أأن التفاعل الوس يط له خصائص مضادة العمل على عقار جديد مضاد للسكري، اكتشف المخترع بشكل غير متوق

لى أأنه ل يوجد  ت. وأأشار بديهييأأكدت الدائرة الفيدرالية قرار محكمة المقاطعة بآأن الاختراع المطالب به غير و للتش نجات.  اإ

لى اختيارلشخص ذي المهارة العادية با كان س يدفع بديهييسبب  دى مركب البداية المعين أأو المسار الصناعي المعين الذي أأ  اإ

ذا كان الم هلختبار توبيراميت لخصائص دافعيكن هناك  علاوة على ذلك، لمو توبيرامات.  اكتشاف اإلى ضادة للتش نجات اإ

 علاج مرض السكري هو الهدف.

 اإلى عدد صغير من الخيارات للتجربة حالة التقنية الصناعية السابقة تفضي: 4مثال 

 ،Barr Labs ،575 F.3d1341ضد شركة  Bayer Schering Pharma A.G قضية شركةفي  .42

91 USPQ2d 1569 ،(Fed. Cir. 2009)، وس يلة لمنع الحمل عن طريق الفم تحتوي  مايته هوكان الاختراع المطالب بح

معروفاً الدروزبيرينون مركب  وفي حالة التقنية الصناعية السابقة، كان. المسحوق في شكل جزيئات دقيقةعلى الدروزبيرينون 

بشآأن حالة التقنية المعرفة  ومن خلال هذهب ضعيف الذوبان في الماء، وحساس للأحماض وله تآأثيرات مانعة للحمل. مركأأنه 

عن طريق  والحقنالتركيب المغلف المعوي و غير المحمي، لدروزبيرينون لالبراءة التوافر الحيوي  صاحب قارن ،الصناعية السابقة

لى أأن  الوريد. ووجد أأنه على الرغم من الملاحظة بسرعة في بيئة شديدة  لتجازؤل يتعرض سوف الدروزبيرينون التي تشير اإ

ل أأن حبوب منع الحمل العادية والحبوب المغلفة المعوية نتجت عن نفس التوافر الحيوي. ونتيجة لذلك، طور  الحموضة، اإ

السحق اإلى في حبة عادية، لأنه كان معروفاً في المجال أأن  المسحوق في شكل جزيئات دقيقةالدروزبيرينون براءة الصاحب 

 الماء. في التي تذوب بصعوبة لدى الأدويةلذوبان ا عمل على تحسين قابليةيدقيقة  جزيئات

السابقة  نتيجة حالة التقنية الصناعيةمحكمة المقاطعة أأن أأي شخص لديه مهارة عادية في المجال كان سينظر في  رأأتو  .43

زاء، على الرغم من حساسي الدروزبيرينونمركب  مفادها أأنالتي  ، واقترح النتيجة س يمتصهالجسم الحي  فاإنض، حماالأ  ته اإ

يتعرض  الدروزبيرينون يدل على أأنأأيضًا أأنه في حين أأن هناك مرجعًا أ خر  المحكمة . ووجدتالدروزبيرينوننفسها فيما يخص 

على ليكون هارة عادية كان بم  الذي يتمتععدة البشرية، فاإن الشخص للحمض الذي يحاكي الم ملامس تهفي المختبر عند  للتجازؤ
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حقق من النتائج على النحو الذي اقترحته أأطروحة سيتكان الشخص الذي يتمتع بمهارة عادية و دراية بآأوجه القصور في الدراسة. 

قررت الدائرة الفيدرالية أأن و ، والتي كانت س تظهر عندئذٍ أأنه ل يلزم وجود طلاء معوي. اتعلم تصميم شكل الجرع بشآأن

السابقة  الصناعية التقنيةحالة لقد أأوضحت الدائرة الفيدرالية أأن و . بديهيةالبراءة غير صالحة لأن الصيغة المطالب بها كانت 

 التقنية في حالةتجربة كل الاحتمالت في مجال غير مختزل ب  ملزماً ب المرُكِّ ب نحو خيارين. وبالتالي، لم يكن كانت ستنقل المرُكِّ 

لى مقاربة عامة أأو مجال اس تكشاف، بل كانت  الصناعية التقنية حالة لم تكنو. ةالسابق الصناعية السابقة غامضة في الإشارة اإ

ه المرُكِّ  لى اس تخدام حبوب منع الحمل العادية أأو حبوب منع الحمل المغلفة معويًا. انظر أأيضًا الجزء حتوجِّ )نظام  اءب بدقة اإ

 هذه الوثيقة. منيبات( والجزء الأول )حجم الجس يمات( الجرعات والترك 

 مكتب البراءات الأوروبي

ذا كان الشخص الماهر بديهياوفقاً للسوابق القضائية لمجالس الاس تئناف، يمكن اعتبار مسار العمل  .44 اضطلع بعمله ، اإ

فقط  ةمتاح البداهةكون تخر، ل . بمعنى أ  (T 2/83, OJ 1984, 265توقعًا لبعض التحسينات أأو المزايا )في هذا الس ياق 

ليس من و (. T 149/93بوضوح، ولكن أأيضًا عندما يكون هناك توقع معقول للنجاح ) بها عندما تكون النتائج قابلة للتنبؤ

ثبات أأن نجاح الحل المتصور لمشكلة   T 1577/11 القضية خلص المجلس فيو كان متوقعًا على وجه اليقين.  تقنيةالضروري اإ

لى الفعالية الفائقة للأناستروزول، مقارنة مع عقار تاموكس يفين، في علاج سرطان الثدي المتقدم، كان هناك  لى أأنه بالنظر اإ اإ

 توقع معقول بآأنه س يحسن أأيضًا علاج سرطان الثدي المبكر، مقارنةً بما تحقق مع تاموكس يفين.

لديه بعض التوقعات لتكون لشخص الماهر "كان وفقاً لنهج أ خر تم تطويره من قبل مجالس الاس تئناف، فاإن او  .45

ونرى"،  لنجرب"ه كان ليعتمد نهج توقعات معينة من أأي نوع، ولكن لديهلتكون لم تكن بالنجاح أأو، في أأسوأأ الأحوال، 

في حالت قليلة، تم ومن الأس باب(.  13، النقطة T 1127/06ساوي عدم وجود توقع معقول للنجاح ")راجع ي ..ل .والذي

م اعتبار أأن مثل و ". تونرىجرّب لنالابتكاري من قبل مجالس الاس تئناف لأن الشخص الماهر كان في وضع " النشاطرفض 

لى  ذا كان الشخص الماهر، بالنظر اإ ، قد تصور بالفعل ةالسابق حالة التقنية الصناعيةفي  ماوردهذا الموقف قد حدث اإ

ذا كان هذا المركب/المكوّنات لها التآأثير  بوضوح مجموعة من المركبات أأو مركبًا ثم حدد من خلال اختبارات روتينية ما اإ

 المرغوب

(T 889/02  وT 542/03  وT 1241/03  وT 1599/06  وT 1364/08.) 

 اصيةوالخ البنية -المركبات الكيميائية  .اءه

 حالة في موجود أ خر مركب مع هيكلي تشابه له جديد كيميائي لمركب الابتكاري نشاطال  تقييممن أأجل  عام، بشكل .46

مكابل  في الاعتبار فحسب، المركبات تلك بنية تشابه مدى ل يؤخذ السابقة، الصناعية التقنية أأو  اصية والمنفعةنية التنبؤ بالخاإ

رشاداتها هذا الجانب، كما هوو  مايته أأيضاً.للمركب المطالب بح التقنيةتآأثيرات ال زايا أأو والم  تشرح العديد من قضايا المحاكم واإ

 موضح في الفقرات التالية.

 الصين

دارة الصينية الوطنية للملكية الفكريةلوفقاً للمبادئ التوجيهية لفحص البراءات  .47 ، عندما يكون المركب جديدًا، ول لاإ

ابتكاري دون اشتراط أأن  نشاطوله اس تخدام أأو تآأثير معين، فقد يرى الفاحص أأنه ينطوي على  امعروف امركب بنيتهش به ت 
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 في حالة التقنية الصناعية السابقةمركب  بنيتاعلى سبيل المثال، عندما تكون ف. ينغير متوقعأأو تآأثير اس تخدام يكون له 

على  يحتويانل  لأنهما، غير متشابهتين( على التوالي، ب1( و )أأ 1) الشكلين كما هو موضح في مايته،والاختراع المطالب بح

لى (، لب1) لمركبالابتكاري ل النشاطلتحديد و متطابقة.  أأو حلقات قاعدية أأساس ية قاعديةبنية  دليل لإثبات أأن  حاجة اإ

 (.أأ 1) لمركب( له اس تخدام أأو تآأثير غير متوقع مقارنةً باب1)المركب 

                                                          

 ختراع المطالب بحمايتهالا)ب( 1                                   أأ( حالة التقنية الصناعية السابقة      1)        

قد يكون و . ين، يجب أأن يكون له اس تخدام أأو تآأثير غير متوقعامعروف اركبم في بنيتهبالنس بة للمركب الذي يش به و .48

التقدم الفعلي أأو " أأو 2"اس تخدام مختلف عن المركب المعروف؛ " 1": ين هماالمذكور ينالاس تخدام أأو التآأثير غير المتوقع

بوضوح جزءًا من المعرفة العامة الشائعة أأو ل  ناس تخدام أأو تآأثير ل يمثلا" أأو 3"تحسين التآأثير المعروف للمركب المعروف؛ 

 هو ةالسابق حالة التقنية الصناعيةعلى سبيل المثال، مركب ف 27من المعرفة العامة الشائعة. مايمكن اس تنتاجه

1NHR2OS-4H6C-N2N 2SO-4H6C-N2N( سلفوناميد ،II والاختراع المطالب أأ )بحمايته هو 

1NHCONHR-2SO-4H6C-N2H ، يسلفونيل( ورياIIب .)ف( السلفوناميدII هو مضاد حيويأأ )،  وريا يسلفونيل وال

(IIب ) وريا يسلفونيل ال ينطوي و في التآأثير الصيدلني.  ان مختلفمالكنه البنيةفي  انمتشابه فالمركبانمضاد لمرض السكر. هو

(IIعلى ب )ة السابقالة التقنية الصناعية مقارنةً بح ينغير متوقع اً أأو تآأثير  اس تخداماً لأن له  ،ابتكاري نشاط

 .وريايسلفونيل ال  لمركب

ذا كان مركب فعلى العكس، و  .49  الأميني وريايسلفونيل ال  هو مركب ةالسابق حالة التقنية الصناعيةعلى سبيل المثال، اإ

1NHCONHR2SO-4H6C-N2H (III)وريايسلفونيل و مركب ميتيل ال ه مايتهوالاختراع المطالب بح، أأ 

1NHCONHR2SO-4H6C-C3H (III ن بنية مشابهة لبنية مركب ميتيل  أأ(III)الأميني  وريايسلفونيل ال  مركبب(، فاإ

ن لعدم وجود اس تخدام أأو تآأثير غير متوقعين، ونظراً . طفق  3CHو 2NHب(. ويكمن الاختلاف في III) وريايسلفونيل ال  فاإ

 ابتكاري. ل ينطوي على نشاط( بIII) مايتهالاختراع المطالب بح

نكار و .50 ثبات أأن الاختراع المطالب بحفم. بنيويالابتكاري للمركب على أأساس التشابه ال  النشاطل ينبغي اإ  مايتهن أأجل اإ

ثبات أأن اس تخدامه أأو تآأثيرهبديهيي أأن  ، أأومن أأهل المهنةمن قبل شخص ماهر  التنبؤ بهماأأو  مايمكن توقعه ، من الضروري اإ

بواسطة  مايتهالاختراع المطالب بح كان ليتوصل اإلى، حالة التقنية الصناعية السابقةبناءً على  الشخص الماهر من أأهل المهنة،

 التحليل المنطقي أأو الاس تدلل أأو التجربة المحدودة.

  

                                         
 .1.6، 10، الجزء الثاني، الفصل لإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكريةاالمبادئ التوجيهية لفحص البراءات،  27



SCP/30/4 
16 
 

 أألمانيا

لى أأن  ةالمقدم المعلومات تأأشار  .51 لى اللجنة اإ الابتكاري للمواد الكيميائية أأو المواد الطبيعية تستند  النشاطمن أألمانيا اإ

لى الخصائص وال ثار الم التي تمتلكها المادة الجديدة مقارنة بالمواد المعروفة المماثلة والتي ل يمكن للشخص الماهر أأن  فاجئةعمومًا اإ

 29عقبة أأمام منح براءة. ب ذلكوقد يمثل غيا 28يتوقعها.

ذا لم يكن  نشاط، قد ينطوي اختراع منتج طبي على مفاجئةعلى غرار المركبات الكيميائية التي لها خصائص و  .52 ابتكارية اإ

بالنس بة ف ومع ذلك، . الشخص الماهر قد أأنشآأ المنتج الطبي الجديد أأو أأي مادة طبية أأخرى لأنه لم يكن يتوقع أ ثاره المفيدة

عمومًا أأن نولي  البديهييالصحة، فمن  التي تهددعوامل الاهر الذي يرغب في تقديم تركيبة لها تآأثيرات مفيدة على للشخص الم

لىاهتمامًا  ، ل س يما عندما يكون هناك التشكيك فيهالتركيبات المعروفة بهذه ال ثار، لتحديد المواد الفعالة و ا في المقام الأول اإ

ينطوي وبالتالي، ل يمكن حتى لتآأثير التآ زر المفاجئ أأن  30جرعة أأعلى من المادة الفعالة. تحسن التآأثير من خلالعلى  دليل

ذا كانت التدابير التي أأدت اإلى هذا التآأثير ابتكاري  على نشاط  بشآأنمن هذه الوثيقة  اءبحد ذاتها )انظر أأيضًا الجزء ح بديهيةاإ

 31الجرعة(. نظام

 الهند

دارة تقدم المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدلنية، التي نشرتها  .53 الملكية الفكرية اإ

 المركب في حالة التقنية الصناعية السابقةو  مايتهالمطالب بح ركبالابتكاري حيث يكون للم النشاطفي الهند، أأمثلة لتقييم 

 تصرفتآأثير مفاجئ، والمثال الثاني يوضح الحالة التي بحمايته للمركب المطالب  فيها لة يكونيوضح المثال الأول حاو  32مماثلة. بنية

 .مايتهتراع المطالب بحالاخ من أأهل المهنة عن اهرالم شخصحالة التقنية الصناعية ال فيها 

 تآأثير مفاجئ/مماثلة بنية - 1مثال 

لى  Bيرمز ، و محدد بيرازولوناإلى هيكل  Py، حيث يرمز 3B-Py الصيغة يحملالاختراع المطالب به هو مركب  اإ

يثيل. ا  ، حيث3B-Py وتصف أأقرب حالة تقنية صناعية سابقةتمتلك مركبات الاختراع خصائص مسكنة. الأقرب و لإ

 يملك أأي نشاط علاجي. ةالسابق حالة التقنية الصناعيةلم يكن من المعروف أأن مركب وتعني الميثيل.  B أأن

ل أأنه ل يقدم أأي ختراعجدًا من الناحية الا ةقريب بنيته ، على الرغم من أأنلتقنية الصناعية السابقةحالة امركب و  ، اإ

 اتكمنتج حقق نجاحاً للغاية س ت طفيفتغيير ، والتي طرأأ عليها دليل للشخص الماهر على أأن المركبات الناتجة

يثيل و . ةصيدلني لى الإ  ةيشر اإلى تحقيق أأي لماهر، لكن التغيير المذكور لمللشخص ا بديهياكان التغيير من الميثيل اإ

                                         
28 GRUR  Anthradipyrazol, –, GRUR 1969, 265;  BGH, X ZB 3/69 (1970) Disiloxan –BGH, X ZB 11/68 (1969) 

1970, 408. 
29 , GRUR 1969, 531Geflügelfutter –BGH, X ZR 2/66 (1969)  

30 Fettsäurezusammensetzung, GRUR 2010, 607 –BGH, Xa ZR 28/08 (2010)  

31 .Ebastin, IBRRS 2012 –BGH X, ZR 50/09 (2012)  

هند، مكتب المراقب العام للبراءات والتصاميم والعلامات التجارية، ، الملكية الفكرية في ال 10.8المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال الأدوية،  32

 .2014أأكتوبر 
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 التقنية اإلى الانتقال من حالةخاصية دوائية للمركب المعدل. بمعنى أ خر، لم يكن هناك مؤشر ترابط متماسك يؤدي 

نهبدل من ذلك، يمكن القول و السابقة اإلى الاختراع.  الصناعية يرتبط بحالة التقنية  لم يكن هناك دافع مس بق اإ

 .بديهييالختراع غير ومن ثّم ف. ناعية السابقةالص 

 مستبعدةلكن و  ةمشابه بنية - 2 مثال

انتقائي ممثلة في  COX-II س تيرويديغير  مضاد للالتهابات مثبط الاختراع المطالب به عبارة عن دواء انتقائي

 امركب ويضطلعبدائل.  Xبنية معقدة غير متجانسة، بينما يمثل  Hyيمثل و ، أأدناه(. البنية)انظر   Hy-Xالصيغة

من المعروف و في الأنشطة الدوائية لمضادات الالتهاب غير الس تيرويدية.  ينحيوي دورين IIو I الس يكلواوكس يجيناز

 COX IIمثبطات و أأن مضادات الالتهاب غير الس تيرويدية المبكرة تسبب تهيجًا في المعدة وقرحة تهدد الحياة. 

فرازات المعدة وبالتالي أأثبتت أأنها أأفضل خيار الانتقائية، التي تم تطويرها لحقً  مضادات الالتهاب غير  منا، لتثبيط اإ

  .COX IIالهدف من الاختراع هو توفير فئة من مثبطات و الس تيرويدية. 

 

 تستبعد المركبات ذات البنية التالية: D1حالة التقنية الصناعية السابقة 

 

 تستبعد المركبات ذات البنية التالية: D2حالة التقنية الصناعية السابقة 

 

من و هي عقاقير مضادة للالتهابات غير الس تيرويدية ولديها مساوئ لإفرازات حمض المعدة.  D2و D1كل من المركبات 

فراز حمض المعدة بالمقارنة مع  D2المعروف أأن   .D1يعرض مس توى أأعلى من اإ

لى  التوصلتغييرين متتاليين في المواضع الحلقيةّ. ومع ذلك، بعد  هبحمايت ، يتطلب الاختراع المطالبD1بالمقارنة مع و  D2اإ

لشخص الماهر دافع لإجراء ل  يكونلن و ، COX II الانتقائي مثبطلل خصائص  ةأأي يحملوبعد اكتشاف أأن المركب الناتج ل 

ضافي في  الاختراع. تستبعد  عية السابقةفاإن حالة التقنية الصنالذلك، وللوصول اإلى مركب الاختراع الحالي.  D2أأي تغيير اإ

 بديهيي.وبالتالي، فاإن الاختراع غير 
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 جمهورية كوريا

الابتكاري  النشاطتنص المبادئ التوجيهية لفحص البراءات الصادرة عن المكتب الكوري للملكية الفكرية على أأن  .54

 النشاطدد ويح 33الخاص للمركب الكيميائي.التآأثير التقني و  "2"الصيغة الهيكلية؛  "1"لختراع مركب كيميائي تحدده ميزتان: 

 لختراع مركب كيميائي بناءً على خصوصية التركيب الكيميائي وتفرد خصائصه أأو اس تخدامه. الابتكاري

ن ال ثار المحس نة التي و  .55 نظرًا لأنه ليس من السهل دائماً التنبؤ بال ثار التقنية للمركب الكيميائي من تركيبته الكيميائية، فاإ

يجب على و الابتكاري.  النشاطمهمة للغاية في تحديد  بحالة التقنية الصناعية السابقةمقارنة  مايتهالمركب المطالب بحيحققها 

في حالة المركب الكيميائي بنية و  مايتهالاختراع المطالب بح بنية بينعلى أأساس مجرد تشابه  ابتكارياً  نشاطاً الفاحص أأل يرفض 

كانت هناك مزايا تقنية غير متوقعة من حيث النتيجة النهائية،  سواءالابتكاري،  النشاطقييم لت و . التقنية الصناعية السابقة

ذا كان للمركب المطالب بحو أأو اس تخدامه.  مايتهينبغي مراعاة السمات الكيميائية، والغرض من الاختراع المطالب بح  مايتهاإ

السابقة، فقد يتم الاعتراف  الصناعية التقنيةحالة ولة من خصائص غير متوقعة أأو غير عادية، والتي ل يمكن اس تخلاصها بسه

 الابتكاري. بالنشاط

 :في الحالت التاليةالابتكاري  بالنشاطيجب الاعتراف  ،وباختصار .56

 ؛ةالسابقحالة التقنية الصناعية بنية كيميائية مختلفة تمامًا مقارنة مع  مايتهلمركب المطالب بحل 

 على الرغم  ةالسابقالتقنية الصناعية على خاصية غير عادية ل يمكن التنبؤ بها من  مايتهيحتوي المركب المطالب بح

 ما لهما بنية مماثلة؛ يهمن أأن كل

  في حالة التقنية من البنية المماثلة لمركب  ايمكن التنبؤ به مايتهالاختراع المطالب بح بنيةعلى الرغم من أأن

 .من أأهل المهنةلشخص ماهر  بديهيةخاصية اس تثنائية غير  يتهما، فاإن للاختراع المطالب بحةالسابقالصناعية 

محكمة البراءات،  بهالذي حكمت  HEO2261 2007الابتكاري )انظر الحكم  بالنشاطذلك، ل يمكن الاعتراف ا اخلافو 

 (.2008يناير  17

ذا كان تآأثيره الطبي مبدعاً وفعالً ينطوي على نشاط  اً طبي اً اختراع أأن يعُتبرو  .57 من  لدرجة أأن الشخص الماهر ابتكاري اإ

، أأو ل التركيبة النشطةالكيميائي للمركب النشط أأو  البنيةاإلى هذا التآأثير من  يتوصل على نحو بديهييل يمكن أأن  أأهل المهنة

 34.ةالسابقالتقنية الصناعية  مراجع حالة التعرف عليه من له يمكن

 الاتحاد الروسي

رشادات حول  ROSPATENT(35( لدائرة الاتحادية للملكية الفكريةباالخاصة التوجيهية الفحص  مبادئتوفر و  .58 اإ

ذا و . ةالسابقفي حالة التقنية الصناعية  أأخرى ركب له بنية مماثلة لمركباتمالابتكاري لختراع لنشاط تحديد ا يعتمد تحديد ما اإ

                                         
 .لملكية الفكريةل كتب الكوري الم ، 2.2، 5فحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل المبادئ التوجيهية ل 33

 .الفكريةلملكية ل كتب الكوري الم ، 23.، 5فحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل المبادئ التوجيهية ل 34

  )ROSPATENT( الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية، 9.3المبادئ التوجيهية لفحص طلبات الاختراع، الجزء  35
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 بنيةالابتكاري على تحليل ل  النشاطتطلبات م س توفي كان الاختراع المتعلق بمركب كيميائي )أأو مجموعة من المركبات الكيميائية( ي 

نتيجة  التوصل اإلىيمكن و في وصف الاختراع.  النحو الواردعلى أأنه  على نحو بديهيي صائصه النفعيةخ تجلي حيثالمركب من 

ذا ، مايتهبحمع المركب المطالب  في البنيةمركبات متشابهة   سبيل المثاللىع السابقة الصناعية التقنية ظهرت في حالة سلبية اإ

ذا كان مايتهلمركب المطالب بحنفسها مقارنة باالخاصية  اوتكون له من أأهل المهنة، بالستناد اإلى هذه اهر المشخص ال ، واإ

قد يتم دحض هذا الاس تنتاج من قبل مقدم الطلب و  .الخاصيةثل هذه بم  يتمتع المركب المطالب بحمايتهأأن  المعلومات، سيتوقع

ذا  أأخرى في حالة له خصائص مفيدة ل تمتلكها مركبات  مايتهأأن المركب المطالب بح يثبت، على سبيل المثال، قدّم دليلاً اإ

 ، أأو أأنه يمتلك خاصية متفوقة من الناحية الكمية.التقنية الصناعية السابقة

من و ن بعضها البعض. مركبات تختلف قليلًا في التركيب ع على أأنها من حيث البنية المتناظرةالمركبات  تعتبرعادة ما و  .59

لى تغيير كبير في خصائص الجزيء ككل )على سبيل المثال،  البنيويةالمفترض أأن مثل هذه الاختلافات  ل ينبغي أأن تؤدي اإ

لى تغيير في خوالنفور من الماءقطبية، ال  لى ذلك(، وبالتالي، اإ لمركبات التي تتميز بوجود اعلى سبيل المثال، ف. صائصه، وما اإ

، واستبدال ذرات الهالوجين من نوع ما بنوع أ خر )مثل الكلور بالفلور(، أأو غيابهاتجانسات( الم ) 2CHمجموعة 

درجة و . قريبةنظائر بنيوية ك  اعتبارها ، يمكنالمش تقات البس يطة )مثل الأملاح أأو الإستر( للمركبات المعروفةو ، صاوغاتتوالم 

 حالة على حدة. بشآأن كللتخاذ قرار  من أأهل المهنةلشخص الماهر ا مهمة بالنس بة اإلىهي مسآألة  تقارب في البنيةال 

ذا كانت .60 أأحد المركبات في المجموعة معروفاً، يمكن  وكان ،بمركبات موصوفة في صيغة هيكلية عامة المتعلقة المطالبات واإ

فيما  ة أأو كمية جديدةالابتكاري، ما لم تكن تمتلك خصائص نوعي النشاطاس تنتاج أأن المركبات الأخرى ل تفي بمتطلبات 

 .الوثيقةهذا  من( في مجمله مايته)الاختراع المطالب بح لفالمركب المعروف. انظر أأيضًا الجزء أأ  ذلكيتعلق ب

ذا كان الاختلاف في الخصائص بين المركبات المطالب بحو  .61 والمركبات المعروفة يتمثل في الفرق في المؤشرات  مايتهااإ

يلاء اهتمام خاص لمدى هذا الاختلاف.  الكمية )على سبيل المثال، زيادة ل يمكن وفي نشاط مبيدات الأعشاب(، فينبغي اإ

ذا كان الفرق في  ضمن هامش الخطآأ يندرج معين  مؤشراعتباره مظهرًا من مظاهر الخصائص الجديدة، من الناحية الكمية، اإ

ذا لم توفر نفسهاالظروف في ظل بيانات ل ل دعمه بمقارنة  ينبغيو  بديهياجب أأل يكون الفرق في الخصائص و التجريبي. ي حالة ، اإ

ذا تمت دراسة خاصية المركب المعروف بموجب  بشآأنالسابقة معلومات  الصناعية التقنية الخاصية الكمية للمركب المعروف أأو اإ

 ظروف مختلفة للغاية بحيث ل يمكن مقارنة البيانات.

 المملكة المتحدة

براءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )التي تم تحديثها في يونيو التشير المبادئ التوجيهية الخاصة بفحص طلبات  .62

، حيث 36Merckضد شركة  Pharmacia قضية شركة ، اإلىمكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية(، والتي نشرها 2017

كعوامل  ةالمعروف Cox IIلمثبطات  المصاوغات الهيكليةهذه الحالة،  )في نظائر التحقيق في البديهييأأكد القاضي أأنه كان من 

 37نشاطها.بنيتها و النشطة صيدليا لتحديد العلاقة بين المعروفة مضادة للالتهابات( المركبات 

                                         
 (.141)في الفقرة  ]Merck ،RPC 41] 2002ضد شركة  Pharmacia قضية شركة 36
 مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 70الفقرة ، براءات المتعلقة بالختراعات الكيميائيةالالمبادئ التوجيهية الخاصة بفحص طلبات  37

 (.2017)التي تم تحديثها في يونيو  
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الأمر اعتبر القاضي أأن و . 3.4ونظائرها المقربة غير المقروءة  DuP 697من الناحية الهيكلية، هناك تشابه واضح بين و  .63

عند الوصول اإلى هذا الاس تنتاج، لحظ أأن الكيميائي الطبي الذي يرغب في و نشاطًا مماثلًا.  ايتعلق بتنبؤ معقول بآأن لديه

ذا  diaryl-3,4يفكر في صنع نظائرهس   DuP 697 فيما يخصوالنشاط  البنيةالتحقق من العلاقة بين  ، بهدف معرفة ما اإ

لتطوير مركب  الذي يعتبر ضروريا DuP 697 مفادها أأنه بالمقارنة معالنظر التي  القاضي أأيضًا وجهة وساندكانت نشطة. 

لى الصيدلي الطبي.  diaryl-3,4نشاط المماثل، فاإن استبدال  لهجديد  في الختام، وهو أأحد الأش ياء الأولى التي قد تحدث اإ

أأي شخص ماهر لدى  للتجربة بديهيةكانت   diaryl-3,4أأن مركبات  تؤكدأأعطت جميع الأدلة للقاضي الصورة الواضحة التي 

 .على التوالي( والمتصاوغات بداهة التجربةبشآأن  "1ء "دال وها)انظر أأيضًا الجزءين  DuP 697 ركبلديه معرفة بم

 الوليات المتحدة الامريكية

عنصر أ خر ب ف هو "الاستبدال البس يط لعنصر معرو البداهةأأحد الأس باب المنطقية المثالية التي قد تدعم اس تنتاج  .64

جراءات فحص البراءاتيوضح و . 38للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها" نه من أأجل رفض مطالبة تستند اإلى هذا أأ  دليل اإ

 بعد ذلك، يجب توضيح الخطوات التالية:و . محاور غراهام المس تمدة من الوقائعحل  بالأساس المنطقي، يج

نتج، اإلخ( يختلف عن الجهاز المطالب م السابقة تحتوي على جهاز )طريقة،  حالة التقنية الصناعيةاكتشاف أأن  "1"

لخ( بمكونات أأخرى؛ من خلال مايتهبح  استبدال بعض المكونات )الخطوة، العنصر، اإ

 ؛المعني اكتشاف أأن المكونات البديلة ووظائفها كانت معروفة في المجال "2"

مكانهمهارة عادية كان  شخصا من أأهل المهنة يملكاكتشاف أأن  "3" من  آ خر، وكانب اً معروف اً عنصر  يستبدلأأن  باإ

 نتائج الاستبدال؛ب  الممكن التنبؤ

ضافية  "4" لى م أأي نتائج اإ قد تكون ضرورية، في ضوء وقائع القضية قيد  محاور غراهام المس تمدة من الوقائعستندة اإ

 .البداهةالنظر، لشرح اس تنتاج 

هو أأن استبدال عنصر معروف بعنصر  بديهياكان  مايتهتنتاج مفاده أأن الاختراع المطالب بحهذا الأساس المنطقي لدعم اس  و 

لى نتائج يمكن التنبؤ بها   .من قبل شخص ماهر من أأهل المهنةأ خر يؤدي اإ

التي  البداهة" مجموعة فرعية مهمة من حالت التجريبيةركبات المالكيميائي، تشكل الحالت التي تدُعى " المجالفي و .65

لى   قضية شركة فيو. تجريبي، أأي مركب معروف قد يكون بمثابة مركب البداهةقانون  من وجهة نظرو . الاستبدالتستند اإ

                                         
 ، أأول، باء.2143دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  38
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39Eisai" ثباته من خلال تحديد بعض الدوافع  في البنيةعلى التشابه  ةالقائم البداهة، ذكرت الدائرة الفيدرالية أأن يمكن بالتالي اإ

لى اختيار مركب ثم تعديله )أأي  اً من أأهل المهنة يمتلكشخصالتي من شآأنها أأن تقود  طريقة ب( التجريبي ركبالمالمهارة العادية اإ

جراءات فحص البراءاتوهكذا، يبرز بحمايته". المركب المطالب  للوصول اإلىخاصة  أأن موظفي المكتب يجب أأن يدركوا  دليل اإ

لىأأن الرفض الواضح  يمكن أأن يبدأأ من مركب غير  ،والذي قد يكون مفيدًا كدواء يته،مالمركب المطالب بحا للبداهة بالنس بة اإ

ذا  لى المركب المطالب بحتعديل حالة التقنية الصناعية السابقة  كانت دوافعنشط، اإ ل علاقة  مايتهعلى سبيل المثال، للوصول اإ

أأنه لكن يمكن اس تخدامه على و ، بياتجري لن يعتبر الكيميائي الصيدلني المركب غير النشط مركبًا و بالنشاط الصيدلني.  اله

لى البداهةرفض  يستند، يمكن أأن نفسه. وعلى المنوال البداهةعند النظر في  كذلك مركب معروف لن يختاره الكيميائيون  اإ

بسبب النفقات أأو مشكلات المناولة أأو اعتبارات تجارية أأخرى. ومع ذلك، يجب أأن يكون هناك  تجريبيالصيدلنيون كمركب 

 40" موجود فقط.التجريبيركب المبخلاف حقيقة أأن " التجريبيركب الم هذا لانطلاق منسبب ل

مكانية تجريبيلقضايا مثل اختيار مركب  تحليلاُ التالية  الحالة وتقدم .66 لى تقديم سبب لأي تعديل مقترح واإ ، والحاجة اإ

جراءات فحص البراءات كمثال.التنبؤ بالنتيجة،   ويمكن العثور عليها في دليل اإ

 41s Labs’Dr. Reddy شركة . ضدEisaiكة شر 

رابيبرازول هو مثبط لمضخة البروتون لعلاج قرحة المعدة ومركب لمركب الدوائي رابيبرازول. باتتعلق القضية 

نه لم بداهةأأكدت الدائرة الفيدرالية الحكم الموجز الذي أأصدرته محكمة المقاطعة بعدم ال و والاضطرابات المرتبطة بها.  ، قائلة اإ

 بطريقة من شآأنها أأن تدمر خاصية مميزة. حالة التقنية الصناعية السابقةيتم تقديم أأي سبب لتعديل 

وتّم التوصل لنسوبرازول. مركب رابيبرازول و مركب بين  في البنيةعلى التشابه  البداهةحجة في اعتمد المدعى عليه على و 

لى أأن كان و ". تجريبيلنسوبرازول بآأنه "مركب  مركب ، ووصفت الدائرة الفيدراليةيشتركان في خاصية أأساس ية ينالمركب اإ

 مركب في الحالت الطبية نفسها التي يسُ تخدم فيهامفيدًا  في حالة التقنية الصناعية السابقةمركب لنسوبرازول 

يثوكسي فيييحتوي على بديل ثلاثي فل  لأنهفقط ه ، وكان يختلف عنرابيبرازول بيريدين، في حين ال  من حلقة 4 الموضع ورواإ

ميزة مفيدة لأنه ثلاثي الفليورو، بديل  ، وهوأأوفلانسوبرازولكان و بديل ميثوكس يبروبوكسي.  يحتوي علىأأن رابيبرازول 

جراء التعديل لإدخال  مسآألة لم تتم معالجةو الدهون في نحلالالا يتيح للمركب قدرة الشخص ذي المهارة العادية على اإ

مكانية التنبؤ بالنتيجة.الميثوكس يبر  بديل  وبوكسي، واإ

وفقاً للدائرة و . التجريبيركب الم، لم تجد الدائرة الفيدرالية أأي سبب لتعديل البنيتينعلى الرغم من التشابه الكبير بين و 

ثبات  من خلال تحديد بعض الدوافع التي من شآأنها أأن تؤدي  في البنيةعلى التشابه  ةالقائم البداهةالفيدرالية: يمكن اإ

لى اختيار مركب معروف )شخص من أأهل المهنة يمتلك ب  ( وتعديله بطريقة معينة المركب التجريبي أأيمهارة عادية اإ

لى المركب طلوب الدافع الم ينبثقيمكن أأن  ،البداهةتمش يا مع الطبيعة المرنة لس تقصاء و ]…[ . مايتهالمطالب بح للوصول اإ

ثبات أأن المركبات و . المعني أأي عدد من المصادر ول يلزم بالضرورة أأن يكون صريًحا في المجال عن بدلً من ذلك "يكفي اإ

                                         
39 Eisai, 533 F.3d at 1357, 87 USPQ2d at 1455 

 ، أأول، باء.2143دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  40

41 s Labs., Ltd., 533 F.3d 1353, 87USPQ2d 1452 (Fed. Cir. 2008)’Reddy Eisai Co. Ltd. v. Dr. 
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، في بالتنبؤ مما يدفعتمتلك" علاقة وثيقة بما فيه الكفاية ]...[  في حالة التقنية الصناعية السابقة والمركبات مايتهاالمطالب بح

 القديم." لمركبل خصائص مماثلةد ، أأن للمركب الجديصناعية السابقةحالة التقنية ال ضوء 

دخال مادة بديلة  ه من المعروف أأنأأن وورد في حالة التقنية الصناعية السابقة قابلية زيادة يتسبب في  معالجة بالفلوراإ

يث بديلأأن استبدال  فاإن شخصاً ماهراً كان ليتوقعلذلك و، الانحلال في الدهون ل يوكساي ببدثلاثي فلورواإ

أأفضت حالة التقنية الصناعية . وهكذا، للانحلال في الدهون المركب قابليةميثوكس يبروبوكسي من شآأنه أأن يقلل من 

لى التوقع بآأنالتقنية السابقة  السابقة راببرازول أأقل فائدة من اللانسوبرازول كدواء لعلاج قرحة المعدة مركب ال اإ

لم يكن و. حالة التقنية الصناعية السابقةوالاضطرابات المرتبطة بها لأن التعديل المقترح كان س يدمر خاصية مفيدة لمركب 

في وقت من أأهل المهنة ادية ، لأنه عند النظر في جميع وقائع الحالة، لم يكن لدى الشخص ذي المهارة العبديهياالمركب 

 .راببرازولالليشكل اللانسوبرازول الاختراع سبب لتعديل 

وثيقة للغاية  بنيويةعندما يكون للمركبات الكيميائية أأوجه تشابه  من الوهلة الأولى البداهة أأن تتحققوبوجه عام، يمكن  .67

ن رفض  42مماثلة. منافعمع  من أأهل شخص ماهر  اس تعدادلكيميائي والوظيفة يس تلزم القائم على التشابه في التركيب ا البداهة"اإ

تماثلة المركبات المو  .43لها خصائص متشابهة" البنية س تكونتوقع أأن المركبات المشابهة في  مع، مطالب بحمايتهصنع مركب المهنة ل 

في عمومًا تتشابه ( CH2مجموعات  مثلالإضافة المتتالية لنفس المجموعة الكيميائية،  من خلال)مركبات تختلف بشكل منتظم 

ل ، بالمقابلبما فيه الكفاية بحيث يكون هناك توقع مفترض أأن مثل هذه المركبات لها خصائص مماثلة. وبنيتها على نحو كبير 

نية مايته وحالة التق ، نظرًا لأن الاختراع المطالب بحفيما يتعلق بمسآألة البداهة من الوهلة الأولى ينبغي أأن تكون متساوية تلقائياً 

لىالصناعية السابقة  على سبيل ف 44.في البنيةالتشابه  غيرذات الصلة  الوقائع"، مع كل في المجمل"  كل منهمايجب أأن ينُظر اإ

، لم يكن 45Mills قضية فيفالمجاورة لها خصائص مماثلة.  النظائرعن  استبعادهاالتي تم  للنظائرالمثال، قد ل يتُوقع أأن يكون 

لى  8Cن ملكيل الأ كبريتات  الصناعية السابقة عن في حالة التقنيةالكشف   1Cأأن كبريتات الألكيل  لإثباتكافياً  12Cاإ

 .بديهية من الوهلة الأولى مايتهاالمطالب بح

 المكتب الأوروبي للبراءات

مع المركبات الكيميائية المعروفة كان  في البنيةالابتكاري للمركبات الكيميائية الجديدة بسبب تشابهها  النشاطن رفض اإ  .68

مماثلة لكل من المركبات المعروفة والجديدة  المنفعة نفسها أأو منفعةبمثابة ادعاء بآأن الشخص الماهر كان يتوقع بشكل معقول 

ذا كان الشخص المو . طلب المعنيال فيالكامنة  التقنيةكوس يلة لحل المشكلة  اهر يعرف، مثل هذا التوقع س يكون له ما يبرره، اإ

للمركبات  في البنية معرفة عامة مشتركة أأو من بعض الكشف المحدد، أأن الاختلافات الحاليةمن خلال سواء كان ذلك 

الكيميائية المعنية كانت صغيرة للغاية بحيث لن يكون لها أأي تآأثير جوهري على تلك الخصائص، والتي كانت مهمة لحل 

 46(.T358/04، انظر أأيضًا T852/91ها )المشكلة التقنية المذكورة ويمكن تجاهل 

                                         
 ، أأولً.2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  42

 F.2d 303,313, 203 USPQ 245, 254 (CCPA 1979)Payne 606 ,في  43

 ، ثانيا.09، 2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  44

 USPQ 513 (CCPA 1960) ,  281 F.2d 218,Mills 126في  45

 .في البنيةالتشابه  2.8.9، دالأأول. ، الجزء2016السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات )الطبعة الثامنة(،  46
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كان جزءًا من المعرفة العامة الشائعة بنية في ال  العضوي تماثلال، رأأى المجلس أأن مفهوم T643/96 القضية فيو .69

، دويةفي مجال تصميم الأ والابتكاري.  النشاطفي المجال، ولكن يجب تطبيقه بحذر عند اتخاذ قرار بشآأن  الماهرين للأشخاص

الهيكلية  صائصركب نشط دوائيًا، في حالة عدم وجود علاقة ثابتة بين الخم في بنيةأأي تعديل  ع مبدئياً أأن يقوضمن المتوق

 العضوي تماثلال(. وينطبق هذا أأيضًا على حالة T643/96  ،T548/91ر)انظ ةالأولي للبنيةوالنشاط، النشاط الدوائي 

 تماثلالوالنشاط، طالما أأنها لم تكن حالة ثابتة من  بنيةالعلاقة بين ال  فيما يخص ياراتالخ  كان أأحد تي، الةبنيالمزعوم في ال 

نه، عند اتخاذ قرار بشآأن T643/96 القضية فيو. العضوي الابتكاري فيما يتعلق بالمركبات الفعالة دوائيا، لم  النشاط، قيل اإ

ذا كان قد تم استبدال بنية أأساس ية معينة  له بنية عضوية  معروف أ خر من مركب كيميائي بمركبيكن الأمر الأساسي هو ما اإ

ذا كانت المعلومات متاحة عمماثلة أأو مجموعة ) المعني النشاط الدوائي للمركب حالةتآأثير هذا الاستبدال على  ن، ولكن ما اإ

 (.T156/95و  T467/94( )انظر أأيضًا المركبات

لى اس تنتاجات ، ذكر المجلس أأنه في غياب المعرفة العاT989/93 القضية فيو .70 مة المشتركة المناس بة، ل يمكن التوصل اإ

على أأساس الخصائص المعروفة لمجموعة واحدة من المركبات الكيميائية )هنا، مش تقات البنزين( فيما يتعلق بخصائص مجموعة 

 الين(.تمختلفة من المركبات الكيميائية )هنا، مش تقات النف 

ذا كان 47،صائصفيما يتعلق بتحسين الخو  .71 اصية معينة )في هذه الحالة، بخالمنتج  من الملزم أأن يتمتع ذكر المجلس أأنه اإ

ذا ا لإبادة كبير تآأثير أأم  للتحسين تلك الخاصية خضعتلفطريات( في ظل ظروف مختلفة، فاإن تفوق الاختراع يعتمد على ما اإ

في ظل الظروف المختلفة التي تطورت من أأجل جميع الظروف التي يمكن مواجهتها في الممارسة العملية وخاصةً ظل ل في 

 القضية في وردبالإضافة اإلى ذلك، . و(T 57/84 (OJ 1987, 53))اختباره )في هذه الحالة، التعرض للماء والرياح( 

T254/86 (OJ1989, 115) لى ظهار  اإ أأن الاختراع الذي يعتمد على تحسن كبير ومدهش في خاصية معينة ل يحتاج أأيضًا اإ

الأخرى ذات الصلة باس تخدامه، شريطة أأن يتم الحفاظ عليها  بالخصائصالسابقة فيما يتعلق  الصناعية التقنية قارنة بحالةممزايا 

في جوانب أأخرى بدرجة غير مقبولة أأو بطريقة  على نحو تام لمساوئبافي مس توى معقول بحيث ل يتم تعويض التحسين 

 (.T155/85, OJ1988,87ظر أأيضًا ن الاختراع بشكل أأساسي )انعتتعارض مع الكشف 

لى أأن تحقيق تحسن صغير عدديًا في عملية T 38/84 (OJ 1984, 368)القضية في و .72 ، أأشار مجلس الاس تئناف اإ

جديرة بالهتمام يجب عدم تجاهلها في تقييم  تقنية٪( يمثل مشكلة  0.5تس تخدم تجاريا على نطاق واسع )العائد المحسن بنس بة 

 القضية فيو(. T 332/90و T 466/88الابتكاري لحلها كما هو مطلوب )انظر أأيضًا  النشاط

T 155/85 (OJ 1988, 87)  أأضاف المجلس أأنه حتى التحسينات الطفيفة في العائد أأو الخصائص الصناعية الأخرى يمكن

نتاج على نطاق واسع، ولكن يجب أأن يكون التحسن  كبيراأأن تعني تحس نا  هوامش الخطآأ  تجاوز بالتاليفي  معتبرافي الإ

 .أأخرى مؤشراتنتيجة  الطبيعية في المجال تقلبات ال و 

 المتصاوغات المرأ تية، بما في ذلك تصاوغاتالم  "1"

الابتكاري  النشاطحيث تم رفض  متصاوغات هيكليةأأعلاه، يتعلق باختراع  63و 62المثال الموصوف في الفقرتين  .73

الابتكاري حيث  النشاطدم الوليات القضائية الأخرى أأيضًا أأمثلة على تحليل تقو ". تجربةأأن ال بداهة على أأساس حجة "

                                         
 .اجة اإلى تحسين الخصائصالح 13.9، دالأأول.  زء، الج2016السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات )الطبعة الثامنة(،  47
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هي جزيئات ذات  والمتصاوغات. صاوغات المرأ تية، بما في ذلك العناصر المتبالمتصاوغات مايتهاتتعلق الاختراعات المطالب بح

 تشتركول ترتيبات الخاصة المختلفة. تلف للروابط أأو المخ صيغ كيميائية متطابقة، ولكن لها هيآكل مميزة، أأي تسلسل 

 المتصاوغاتالهيكلية )أأو  المتصاوغاتهما  للمتصاوغاتهناك شكلان رئيس يان ف . نفسها بالضرورة في الخصائص المتصاوغات

التي تحتوي فيها  المتصاوغاتالهيكلية هي نوع من  والمتصاوغات(. الفضائية المتصاوغات)أأو  الفراغية والمتصاوغات( التآأسيس ية

نية لب با المتصاوغات الفراغيةتتمتع و . مختلف على أأنماط ارتباط مختلفة وتنظيم ذري نفسها الجزيئات التي لها الصيغة الجزيئية

هي واحدة من  والمتصاوغات المرأ تية، لكن الوضع الهندسي للذرات والمجموعات الوظيفية في الفضاء يختلف. نفسهاالرابطة 

 صورة معكوسة على ماله اللتين اليسرى واليمنى اليدينالتي هي صور معكوسة لبعضها البعض، مثل  لفراغيةالمتصاوغات ا

ضوء البخصائص كيميائية وفيزيائية متماثلة باس تثناء قدرتها على تدوير تصاوغات المرأ تية بشكل عام، تتمتع الم و محور واحد. 

مواد لالكيميائي ل التوليفينتج و ولكن في اتجاهين متعاكسين.  بكميات متساوية)+/−(  س تقطب اس تقطابا اس توائياالم 

وغالبا ما (. -)+( و) المتصاوغات المرأ تية (، يحتوي على أأجزاء متساوية منراس يمات) خاملًا ضوئياخليطًا  المتصاوغة مرأ تيا

نظرًا لأن العديد من الجزيئات و ى. أأخر  متصاوغات مرأ تيةتفاعلات كيميائية مختلفة مع مواد  يكون لأعضاء المتصاوغات المرأ تية

خاصية دوائية  المتصاوغات المرأ تية، في الأدوية، فليس من النادر أأن يكون لدى أأحد متصاوغات مرأ تيةالبيولوجية عبارة عن 

 أأقل نشاطًا أأو غير نشطة أأو لها تآأثيرات ضارة في بعض الأحيان. تكون المتصاوغات المرأ تية الأخرىمرغوبة، في حين أأن 

من المتصاوغات المرأ تية )المتصاوغات شكل محدد  بشآأنالابتكاري فيما يتعلق بالختراعات  النشاطيتلخص تقييم و  .74

ذا كان من المرأ تية النقية  تلك المتصاوغات المرأ تيةأأن يخترع  من أأهل المهنةبالنس بة لشخص ماهر  البديهيي( في مسآألة ما اإ

لى ةالنقي تقدم الفقرات أأدناه معلومات عن تقييم و ، بما في ذلك المعرفة العامة المشتركة. ةالسابق حالة التقنية الصناعية، استنادًا اإ

 في وليات قضائية مختلفة. بالمتصاوغاتالابتكارية للاختراعات المتعلقة  الأنشطة

 الأرجنتين

مركبات في  الجدة، تفُقد أأيضًا حالة التقنية الصناعية السابقة لمركب راس يمي في ةالجزيئي البنيةعندما يتم الكشف عن  .75

ن معرفة الصيغة الجزيئية )سواء كانت مكتوبة في شكل ثلاثي الأبعاد الراس يماتالتي تشكل  المتصاوغات المرأ تية ، حيث اإ

. وبالتالي، فاإن من أأهل المهنةللشخص الماهر  حالة التقنية الصناعية السابقة مرجع ل( يتم الكشف عنها بالضرورة في أأم

للحماية بموجب براءة، حتى في حالة وصف الخصائص المختلفة  ليس قابلاً  لمتصاوغات المرأ تية والمتصوغات غير الضوئيةاوجود 

نتاج الطلبفي  ذا كانت المتصاوغات المرأ تية. ومع ذلك، يمكن الحصول على براءة اختراع لعمليات اإ ، تس توفي شرط الجدة، اإ

ذا كانت بوضوح، و ، وورد وصفها ابتكاري نشاط وتنطوي على ليها تتميزالنتيجة التي اإ تمامًا عن طريق  تفضي اإ

 48الطيفية. البيانات

 أأستراليا

يجاد مركب له تلك الخاصية  الراس يميعندما يعُرف المزيج  .76 مس توى معزز،  علىباس تخدام محدد وتكون المشكلة هي اإ

ن السؤال الذي يطرح نفسه هنفسها بأأو في الخاصية  ذا كانآ ثار جانبية أأقل، فاإ حدى المتصاوغات و ما اإ حل  المعزولة هيت اإ

حدى المتصاوغاتيمكن افتراض أأنه من المعروف بشكل عام أأن و . بديهيي كون وس ت. غيرهاالغالب أأكثر نشاطًا من  كون فيت اإ

                                         
 546/2012و 118/2012لطلبات المتعلقة بالختراعات الكيميائية الصيدلنية )تمت الموافقة عليها بموجب القرار المشترك ا فيبراءات البادئ توجيهية لفحص الم  48

 .2012(، 107/2012و
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عدادبديهياحلًا  الفردية المتصاوغات ذا تم تحضير و . روتينياً اً أأمر ها واختبار نشاط ها ، لو كان اإ واسطة تقنيات ب المتصاوغاتاإ

مسآألة أأي من المتصاوغات  كنتهذا صحيح حتى لو لم و . بديهياً كون حلًا تس   الفردية المتصاوغاتالفصل الروتينية، فاإن 

 49بديهية في المقام الأول. س تكون أأكثر نشاطاً 

أأن السعي اإلى حل  البديهييمبتكرة حيث لم يكن من  المتصاوغات المرأ تيةعلى النقيض من ذلك، رأأت المحكمة أأن و  .77

ل بعد س نوات عديدة من الجهد. تالراس يما  50كان الحل صعبًا ولم يتحقق اإ

 البرازيل

على أأنه عندما  51، تنص المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياءبالمتصاوغات الفراغيةفيما يتعلق  .78

لهذا  ةالنقي للمتصاوغات الفراغيةكون تاً، هناك توقع بآأن معروففي حالة التقنية الصناعية السابقة يكون الغرض من مركب 

من ه المتصاوغات الفراغية لحصول على هذا من أأهل المهنة س يحاولالشخص الماهر  فاإن. وبالتالي، نفسه المركب الغرض

 المنطقيجب تطبيق و نشاطًا.  المتصاوغات الفراغيةأأكثر أأشكال  مثل أأجل تحديد الشكل الأنسب للاس تخدام الصناعي،

 )الجمع والتآ زر( من هذه الوثيقة(. ايالابتكاري للتراكيب )فيما يتعلق بالتراكيب، انظر الجزء ز  النشاطعلى تحليل  نفسه

 الفلبين

 ، على النحو التالي:نقيةال  المتصاوغات المرأ تيةمثالً على  52تقدم المبادئ التوجيهية لمكتب الملكية الفكرية في الفلبين .79

ضاف  Fنقية )+( من مركب متصاوغات مرأ تية ختراع: الا ، وهو مثبط انتقائي اغير سامة منه حمضيةة يوأأملاح اإ

 لسترداد السيروتونين يس تخدم في علاج الاكتئاب.

عن  المتصاوغات المرأ تيةلتقنيات المتاحة لفصل ل وأأوصاف  F: خليط راس يمي من المركب حالة التقنية الصناعية السابقة

 غير معروفة. وعدم القدرة على التنبؤ بخصائصها المتصاوغات المرأ تيةة الفصل بين صعوبو . الراس يمات

جرد اكتشاف عندما ل يتم الكشف عن كم Fالمركب  النقية تماما في )+(المتصاوغات المرأ تية التعليق: ل يمكن اعتبار 

مكانية التنبؤ بخصائصها في المتصاوغات المرأ تيةالصعوبة المعروفة لفصل  قد و . ةالسابق حالة التقنية الصناعية وعدم اإ

نفي هذه الحالة، وعندما يكون تعزيز الفعالية غير متوقع.  ةمبتكر  تعتبر أأنها ذ اإ تكمن  Fالخصائص العلاجية للمركب  واإ

لى الخاصة به، )+(  المتصاوغات المرأ تيةفي  ل يمكن توقع تعزيز الفعالية و، الراس يميفعالية المركب  تضاعفمما يؤدي اإ

السابقة قد أأعطت الشخص الماهر توقعًا معقولً  الصناعية التقنيةحالة أأخيًرا، لم تكن و من قبل شخص ماهر في المجال. 

                                         
 ]Poulenc Rorer S.A-Rhone ]1995؛ طلب شركة  Aventis [2009] FCAFC 134-SanofiApotex Pty Ltd vانظر على سبيل المثال  49

APO 50 
50 Alphapharm Pty Ltd v H Lundbeck A/S [2008] FCA 559 

الصناعية، البرازيل،  ، المعهد الوطني للملكية4.3الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء،  -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  51

2017. 
 .مكتب الفلبين للملكية الفكرية، 12(، مثال 2018)يناير  9الصيدلنية المتعلقة بالمواد المعروفة، القسم  الطلباتالمبادئ التوجيهية المنقحة بشآأن فحص  52
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الصعوبة التي ينطوي عليها الفصل لن تحفز الشخص الماهر  أأن ، حيثFللنجاح في فصل العناصر التكميلية للمركب 

 ث أ خر.و ديدة أأو تحويل انتباهه اإلى بحعلى تطوير مركبات ج

 جمهورية كوريا

ذا لم يتم الكشف عن ع 53لمكتب الكوري للملكية الفكريةبا المبادئ التوجيهية للفحص الخاصةتنص  .80 لى أأنه اإ

ذ نشاطهاالسابقة بالتفصيل، يتم تحديد التقنية الصناعية حالة المتصاوغات المرأ تية في  ا كان لها الابتكاري من خلال النظر فيما اإ

في حالة التقنية ( الراس يمات) الراس يمي ليطلكشف عن الخ الكيميائية والفيزيائية مقارنة با من خلال خصائصهاتآأثير غير عادي 

 .الصناعية السابقة

ذا لم يتم الكشف عن اس تخدام و  .81  بنشاطهاالسابقة بالتفصيل، فيُعترف  حالة التقنية الصناعيةفي  المتصاوغات المرأ تيةاإ

 تم تيال الراس يماتخواصها الكيميائية والفيزيائية مقارنة باس تخدام  من خلالكرة من خلال اعتبارها ذات تآأثير غير عادي المبت

 .االكشف عنه

 54الابتكاري بالنشاطقضية من المحكمة العليا حيث يتم الاعتراف 

ذا تم الكشف عن  مجالمن المعروف أأنه في  عدد ل وفقاً  المتصاوغات المرأ تيةعدد ثابت من  ثمة، راس يماتالكيمياء، اإ

ل يمكن حمايته بموجب  محددة لمتصاوغات مرأ تيةااختراع  اس تخدامفاإن لذلك، و(. اللاَّتنَاظُرركز مالكربون غير المتماثل )

لّ  ذا: براءة اإ ل يكشف ت الراس يما، وما اإلى ذلك، تفيد بآأن اس تخدام ةالسابق " كانت مراجع حالة التقنية الصناعية1"اإ

من  الراس يماتتآأثير مختلف عن اس تخدام  " وكان للمتصاوغات المرأ تية2"بالتفصيل؛  المتصاوغات المرأ تيةعن اس تخدام 

ذا كان التآأثير المختلف و حيث النوعية أأو الكمية، على أأساس الخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة.  عند تحديد ما اإ

ذا كان  ، فليس مطلوبًا أأن يكون لجميع اتآأثيرات متعددة فيما يتعلق باس تخدامه لمتصاوغات المرأ تيةل بشكل كافٍ موجودًا، اإ

ذ عنه.  التي تم الكشف الراس يماتختلافات عن تآأثيرات ا المتصاوغات المرأ تيةتآأثيرات  يكفي أأن يكون لبعض تآأثيرات اإ

نكار الاختلاف في التآأثير و. اتم الكشف عنه بالراس يمات التياختلافات عن تلك الخاصة  المتصاوغات المرأ تية ل يمكن اإ

على الرغم من أأنه كان و من خلال تكرار اختبار بس يط.  هااكتشاف تآأثير  من أأهل المهنةحتى لو اس تطاع شخص ماهر 

( Rتية )تصاوغات المرأ  أأو الم  الراس يمات الراس يميةتآأثير طبي أأفضل من تآأثير  ةمحدد لمتصاوغات مرأ تيةامعروفاً جيدًا أأن 

تآأثير طبي أأفضل  اله مايتهمن الاختراع المطالب بح 6في المطالبة ( Sالمتصاوغات المرأ تية )نه ل يمكن توقع أأن فاإ ، الأخرى

، قد ل يكون من ومن ثمةفي المنشورات.  ت وردتيال ىخر الأ ( R)المتصاوغات المرأ تية أأو  الراس يمات الراس يميةمن تآأثير 

، مايتهمن الاختراع المطالب بح 6هذا المجال أأن يتعرف على الاس تخدام الطبي للمطالبة  السهل على أأي شخص ماهر في

يداع الطلببناءً على المعرفة التقنية العامة في وقت  أأعلاه، حيث لم يتم  ةالمذكور الراس يماتومن الاس تخدام الطبي  اإ

 .المتصاوغات المرأ تيةفصل 

  

                                         
 الفكرية.الملكية  الكوري كتبالم ، 3.2، 5، الجزء التاسع، الفصل البراءاتالمبادئ التوجيهية لفحص  53

 .2003أأكتوبر  23المحكمة العليا،  الصادر عن 2002HU1935 كمالحانظر  54
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 المملكة المتحدة

الصادرة عن مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية  55للفحص المتعلقة بالختراعات الكيميائيةتنص المبادئ التوجيهية  .82

 أألاس تثناء وثمة . الراس يماتالمس بق عن  الكشفمن خلال  متصاوغة مرأ تية واحدةعلى أأنه في معظم الحالت، يتضح وجود 

الفصل القياس ية، على /الميزمباشر بواسطة تقنيات  بشكل المتصاوغة المرأ تيةهو وجود تحيز تقني بحيث ل يمكن تحضير و 

 ضد شركة )المملكة المتحدة( Genericsقضية شركة  فيتقرر الفصل معروفة، كما /الميزالرغم من أأن الرغبة في 

H Lundbeck A/S قضية شركة تم التآأكيد على هذه الممارسة في وGenerics )ضد شركة )المملكة المتحدة 

Novartis AGشركة في هذه الحالة، ذكرت و اعتبار أأن الفريق الماهر سوف يعتبر القرار كخطوة روتينية. ، حيث تم

Kitchen LJ  56قد يحقق فوائد عملية وس يعتبر القرار خطوة روتينية. الراس يماتأأن الفريق الماهر س يعتبر أأن حل 

، هو أأيضاً مثال  Novartis AGضد شركة )المملكة المتحدة( Genericsقضية شركة القرار المذكور أأعلاه، و  .83

 (-) بالمتصاوغة المرأ تية يتعلق هذا القرارو  57.التجربة بشآأن بداهةصيدلني على قرار 

N-يثيل يثيل(ثنائي ميثيل أأمين-1)[-3-اإ س بق أأن تم الكشف عن و علاج مرض الزهايمر. ل كاربامات-ميثيل فنيل-N-]اإ

قيد النظر  القضاياكانت و ( في منشورين سابقين كواحد من عدد من المركبات المقترحة لعلاج مرض الزهايمر. RA7)راس يمات 

التقنية  حالة المركبات المدرجة في بين من للمضي قدما في تطويره RA7اختيار  البديهييس يكون من  هل: لتاليكا للبت فيها

المتصاوغات اس تخدام  البديهييمن  س يكونحلها؛ وأأخيًرا، هل بعد ذلك  البديهييمن  س يكونهل و السابقة؛ الصناعية 

 RA7في تقرير حل  مبتكرما يلي: لم يكن هناك شيء  فلويد ج اس تنتجو كأدوية في علاج مرض الزهايمر.  (-)المرأ تية 

ذا كانت هناك مزايا أأو مساوئ مرتبطة باإ  التركيبة الصيدلنية وكانت  حدى المتصاوغات المرأ تية الخاصة به،واختباره لمعرفة ما اإ

ومن ثم اعتبر أأن البراءة غير صالحة.  ،من الناحية النظرية بديهية (-)المتصاوغات المرأ تية لعلاج مرض الزهايمر المش تمل على 

نه عند اس تخدام اختبار "و تم اس تئناف القرار في المحكمة الابتدائية. و "، كان هناك فشل في النظر فيما ةببداهة التجر قيل اإ

ذا كان الفريق الماهر كان لديه توقع معقول بآأن  ن اختبار و عالج مرض الزهايمر بنجاح. تس   (-)المتصاوغات المرأ تية اإ قيل اإ

فيها اإلى حد ما أأن ما يجري  البديهيي" لم يكن قابلًا للتطبيق، لأنه ينطبق فقط على الحالت التي يكون من بداهة التجربة"

كان متسقاً مع المبادئ  جختباره ينبغي أأن ينجح. ومع ذلك، نظرت محكمة الاس تئناف في أأن النهج الذي اتبعه فلويد ا

 ورفضت الاس تئناف. ،Novartis ضد MedImmuneقضية  المنصوص عليها في

 الوليات المتحدة الامريكية

شابه هيكلي قريب بما فيه الكفاية بحيث عمومًا ذات ت  موضعية متصاوغاتبشكل عام، تكون المركبات التي تمثل  .84

 نفسها التي لها الصيغة التجريبية المتصاوغاتيكون هناك توقع مفترض أأن هذه المركبات تمتلك خصائص مماثلة. ومع ذلك، فاإن 

لضرورة وبالتالي فهيي ليست با، من قبل الكيميائيين المهرة في المجال متساويةل تعتبر بالضرورة ا تختلف في البنية، ولكنه

                                         
 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 55(، الفقرة 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  55

56 Kitchen LJ  في قضيةAG v Generics (UK) Limited (t/a Mylan) [2012] EWCA Civ 1623Novartis  

مكتب المملكة المتحدة للملكية ، 64و 63(، الفقرتان 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  57

 توقعات النجاح  –جربة . انظر الجزء دال من هذه الوثيقة، بداهة التالفكرية



SCP/30/4 
28 
 

كس يلسترين المطالب  ،59الطرف الوحيد في الدعوى ،Mowry قضية فيو 58موحية لبعضها البعض. رأأت المحكمة أأن الس يكلواإ

كس يلسترين بالإ  من الوهلة الأولى مقارنة بديهيالم يكن  مايتهبح التماثل،  وعلى غرار حالة. ةالسابق في حالة التقنية الصناعيةيزواإ

يجب أأن يؤخذ في  ةالسابق حالة التقنية الصناعيةرجع مالتي تنطوي على تشابه هيكلي وثيق مع  وغاتابداهة المتصفاإن تحديد 

 الاعتبار مع جميع العوامل الأخرى ذات الصلة.

" )انظر الجزء دال من هذه الوثيقة(. التجربة بداهةهو " البداهةأأحد الأسس المنطقية المثالية التي قد تدعم اس تنتاج و  .85

جيقدم و  في و 60.الراس يماتمن مميمنة  متصاوغة" على بداهة التجربةمثالً على تطبيق اختبار "راءات فحص البراءات دليل اإ

كان ، Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075,89 USPQ2d 1370 (Fed. Cir. 2008)قضية 

 رباعي هيدرو-4،5،6،7)5-ميثيل أألفا متصاوغة يمينية التدوير من ، وهيكلوبيدوجرلهو  مايتهالمركب المطالب بح

(3،2c-(ثيانوبيريديل)2-)هو مركب مضاد للتخثر يس تخدم لعلاج أأو منع النوبة القلبية أأو  كلوبيدوجرلو أأس تات. -كلوروفينيل

المركب ( من -Lو -D) المتصاوغات اليمينية التدوير واليسارية التدويرأأو مزيج من  الراس يماتكانت و . السكتة الدماغية

كان معروفاً بخصائص  المزيجلم يتم فصل النموذجين من قبل، وعلى الرغم من أأن و. معروفة في حالة التقنية الصناعية السابقة

ولم يكن من  ةكن معروفتلم  لراس يماتالفردية في الخواص المرصودة ل المتصاوغاتمضادة للتخثر، فاإن مدى مساهمة كل من 

 .االممكن التنبؤ به

بالقدر الذي لهم التنبؤ ل يمكن  المجالهد خبراء كلا الطرفين أأن الأشخاص ذوي المهارات العادية في في المحاكمة، ش و .86

 المتصاوغاتمس تويات مختلفة من النشاط العلاجي والسمية. كما اتفق خبراء كلا الطرفين على أأن  المتصاوغاتس تظهر به 

في  المتصاوغاتبر. واتفقوا أأيضًا على أأنه كان من الصعب فصل ذات النشاط العلاجي الأكبر من المرجح أأن يكون لها سمية أأك

"خاصية  ا، وجد أأن لديهالمتصاوغاتبراءة في نهاية المطاف بمهمة فصل صاحب الوقت الاختراع. ومع ذلك، عندما اضطلع 

لم ولكن دون سمية كبيرة، بينما  ناسبكل النشاط العلاجي الم  D- متصاوغةمطلق"، حيث وفرت  انتقاء فراغيمن"  "نادرة

لى  L-متصاوغة  تفض بناءً على هذا السجل، خلصت محكمة و . فيها كادت تكون معدومة أأي نشاط علاجي ولكن السميةاإ

ثبات أأن  لى أأن المدعى عليه لم يتحمل عبء اإ من خلال تقديم أأدلة بسبب البداهة براءة الاختراع غير صالحة الالمقاطعة اإ

 .المقاطعةكمة محأأكدت الدائرة الفيدرالية اس تنتاج و . واضحة ومقنعة

آ خر للحصول على نتائج ب"استبدال بس يط لعنصر معروف  البداهة،فيما يتعلق بالمبرر المثالي الذي قد يدعم اس تنتاج و  .87

في الجزء  ةالسابقية حالة التقنية الصناع و  مايتهبين المركب المطالب بح في البنيةيمكن التنبؤ بها" )انظر المناقشات حول التشابه 

جراءات فحص البراءاتهاء من هذه الوثيقة(،   ضد Aventis Pharma Deutschlandاإلى قضية  يشير دليل اإ

Lupin Ltd كمثال لتطبيق الأساس المنطقي المذكور.ةواحد متصاوغة فراغية، التي تتعلق بتنقية ، 

 ،Lupin Ltd ،499 F.3d 1293ضد  Aventis Pharma Deutschlandقضية في و .88

84 USPQ2d 1197 (Fed. Cir. 2007) ، لى  توجيهتم ضغط الدم  واء علاجلد( S)5المتصاوغة الفراغية المطالبات اإ

لى ، من الناحية الكيميائية الفراغية في شكل نقي رامبيريل وفي المتصاوغة (. S)5راميبريل التراكيب والأساليب التي تتطلب واإ

                                         
 ، ثانيا.09.2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  58

59 , 91 USPQ 219 (Bd. App. 1950)Ex parte Mowry 

 .7، أأولً، هاء، المثال 2143انظر دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  60
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 المتصاوغات،مزيج من مختلف  ويرد. R بنيةبدلً من  S بنيةفي جزيء راميبريل في  الفراغية كزالمراجميع  ، تقع(S)5 الفراغية

ذا كانو . ةالسابق حالة التقنية الصناعيةفي  ،( راميبريلS)5بما في ذلك  ت المتصاوغة كان السؤال المطروح أأمام المحكمة هو ما اإ

 .المتصاوغات الفراغيةلمزيج المعروف من با مقارنة بديهيةكون تس   الفردية المنقاة

آأنه يرتبط راميبريل كان معروفا بال لمركبماثلة الم S ذات المراكز الفراغية الأدويةأأظهر السجل أأن وجود العديد من و  .89

نالبر  دواء في Sفي شكل  المراكز الفراغية كانتجميع  وفي حين أأنعلى سبيل المثال، فلفعالية العلاجية المعززة. با  يلاإ

(SSS enalapril) ، فقط في شكل  مركزين فراغيينمقارنة معS (SSR enalapril) مرة  700، كانت الفعالية العلاجية

لى أأنه يمكن اس تخدام الطرق التقليدية لفصل مختلف و أأكبر.  المتصاوغات الفراغية كان هناك أأيضا دليل للاإشارة اإ

 راميبريل.ال في

لم مع ذلك، (. و S)5راميبريل الالسابقة لعزل  الصناعية التقنية حالة دافع واضح في اعتبرت محكمة المقاطعة أأنه ل يوجد .90

حالة حذرت الدائرة الفيدرالية من أأن المطالبة بدافع واضح في و . بديهيةالدائرة الفيدرالية، ووجدت أأن المطالبات كانت  توافق

عتمدت المحكمة أأيضًا على وا. KSR قضية المحكمة العليا فييتعارض مع قرار  (S)5راميبريل العزل ل ةالسابق التقنية الصناعية

تعاليم حالة التقنية أأنه في القضايا الكيميائية، يمكن أأن يوفر التشابه الهيكلي السبب الضروري لتعديل  الذي مفادهالمبدأأ الثابت 

حالة لة عدم وجود دافع سابق مبني على في حاة  س يكون كافيتيال التعاليمتناولت الدائرة الفيدرالية نوع و السابقة.  الصناعية

يمكن أأن  ةالسابق حالة التقنية الصناعية، موضحة أأن توقع خصائص مماثلة في ضوء صريحبشكل  التقنية الصناعية السابقة

 معينة. منفعةس يكون له  المركببآأن  ة تفيدليم صريحايكون كافياً، حتى بدون تع

ليها في  61في قضية أأخرىو .91 جراءمشار اإ غير  مايته، اعتبرت المحكمة أأن الاختراع المطالب بحات فحص البراءاتدليل اإ

لى اختياره لمتمرس من أأهل المهنة ، ل يوجد سبب يدعو الشخص االمتصاوغات بنيةتشابه في  بالرغم من وجود، لأنه بديهيي اإ

 وتعديله. تجريبيعلى أأنه مركب 

فئة من المركبات المعروفة  ، وهيالفوسفونات اتثنائين مثال عهو و  .رزيدرونيتهو ال .قضيةال في وكان المركب المعني  .92

 نفسه عن هذا الأخير المدعى عليه بتهمة انتهاك البراءة، دافعدعوى عاى صاحب البراءة  رفععندما و بتثبيط ارتشاف العظم. 

حدى ال بسبب البداهة.طلان الب ثباتباإ  ذ . لصاحب البراءة براءات السابقةمقارنة باإ البراءة المتعلقة بحالة التقنية يرد في لم اإ

أأو  pyr EHDP-2بما في ذلك  ،مماثلاً  أ خر اً ن مركبوس تة وثلاث وردولكن بدلً ، رزيدرونيتالسابق مركب ال الصناعية

يتيدروني  مسآألة البداهة بالستناد اإلىجادل المدعى عليه و  .هشاشة العظامفي حالت ك، والذي أأثبت نجاعته حمض الإ

 .رزيدرونيتللوضعية ، وهو متصاوغة مpyr EHDP-2في البنية مع مركب التشابه 

في ضوء الطبيعة غير  تجريبيلمدة عامين كمركب  pyr EHDP-2مركب أأي سبب لختيار  المقاطعة محكمةلم تجد و .93

غير متوقعة فيما بالإضافة اإلى ذلك، كانت هناك نتائج و. رزيدرونيتال، ول يوجد سبب لتعديله للحصول على مجالالمتوقعة لل

ذاتتعلق بالبداهة من الوهلة الأولىلذلك، وجدت المحكمة أأن المدعى عليه لم يرفع دعوى ويتعلق بالقوة والسمية.  قام  ، وحتى اإ

أأوضحت الدائرة الفيدرالية و كدت الدائرة الفيدرالية قرار محكمة المقاطعة. و ذلك، فقد تم دحضها بدليل على نتائج غير متوقعة. أأ ب

 لصنعمناس بًا، فيجب أأن يكون هناك سبب لتعديله  تجريبياً  مركبًا pyr EHDP-2مركب ذا كان من المفترض أأن يكون أأنه اإ 

                                         
61 PQ2d 1947 (Fed. Cir. 2009)USA,Inc., 566 F.3d 989, 90 US. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm 



SCP/30/4 
30 
 

، لم يكن هناك دليل على أأن التعديلات اللازمة كانت وفي الحالة المذكورةمعقولً.  تحقيق النجاح توقعليكون و  رزيدرونيتال

 للنجاح.لذلك لم يكن هناك توقع معقول وروتينية، 

كاس يد النيتروجين والإيثرات "2"  الاسترات والأملاح وأأ

وأأكس يدات النيتروجين والإسترات والإيثرات، من الأملاح  ثالالم عندما تكون المركبات الكيميائية الجديدة على سبيل  .94

لى أأو نفسها لها القاعدة في البنيةيمكن العثور على مركبات أأخرى مشابهة  حالة وما اإلى ذلك في  نفسها فيةوظي الموعة المج تنتمي اإ

رشادات لتقييم  السوابق القضائيةو  المبادئ التوجيهيةتوفر بعض و . ةالسابق التقنية الصناعية حيث تغطي  ،الابتكاري النشاطاإ

 تلك الأنواع من المركبات. مايتهاالاختراعات المطالب بح

 الأرجنتين

عروفة، واسترات الكحول المعروفة، وغيرها من مش تقات المواد سيتم اعتبار الأملاح الجديدة من المكونات النشطة الم .95

وغير قابلة في حالة التقنية الصناعية السابقة مماثلة معروفة بالفعل مركبات  على أأنها( واد المركبةالمعروفة )مثل الأميدات والم

 62براءة.وجب للحماية بم

 أأستراليا

لى أأن هناك قدرًا محدودًا من الاعتبارات القضائية  المعلومات تأأشار  .96 لى اللجنة اإ فيما يخص المقدم من أأستراليا اإ

ذ اعتُبرتلأملاح في أأستراليا. ا  بديهية على أأنهاأأو مبتكر(  جديدتقليدية لمركب )غير ال ملاح الأ  اإ

(Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2009] FCAFC 134.) 

 البرازيل

والإسترات والإيثرات عادة ما يتم تطويرها لتزويد النيتروجين على أأن الأملاح وأأكس يدات  63توجيهيةتنص المبادئ ال  .97

مركب جديد بخصائص تتيح ظروفاً أأكثر ملاءمة مناس بة لتطبيقه الصناعي، مثل الذوبان والانحلال والاس تقرار والخصائص 

ذا كان هناك ملح معين أأو أأكس يد و المناس بة.  المذاقية ستر أأو اإ جين النيترواإ يمكن أأن يغير خصائص المركب الأساسي  يثرأأو اإ

ينطوي  يثرالإ ستر أأو الإ أأو النيتروجين الملح أأو أأكس يد  ذلكبطريقة غير واضحة لأي شخص ماهر في المجال، فسيتم اعتبار 

مركب معروف، والذي يخلو من أأي في  يثرالإ ستر/الإ /النيتروجينلملح/أأكس يد امجرد وصف  لكن. و على نشاط ابتكاري

 .ل يمثل نشاطاً ابتكارياً ، مقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقةغير متوقع  تقنيأأو تآأثير  بديهيةخاصية غير 

نتاج الملح أأو أأكس يد النيتروجين أأو وفي العادة،  .98 أأو الإستر على مزيج من الإجراءات المعروفة  يثرالإ تنطوي عملية اإ

نتاج هذه الفئات من المركبات موصوفة في الصناعية التقنية  حالة والتقليدية في السابقة، حيث أأن جميع ردود الفعل لإ

ن. ومع ذلك، من أأهل المهنةلشخص ماهر  بديهيةالأدبيات وبالتالي فهيي  ذ اإ الإيثرات أأو  أأكاس يد النيتروجين أأو الأملاح واإ

                                         
 546/2012و 118/2012المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية )المعتمدة بموجب القرار المشترك  62

 .2012(، 107/2012و
، البرازيل، المعهد الوطني للملكية الصناعية، 4.2، البراءات في مجال الكيمياءالجوانب المتعلقة بفحص طلبات  -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  63

2017. 
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نتاجها كعمليات مماثلة، وبالتالي الاختر تعتبر قابلة للحماية بمجوب براءات  ستراتأأو الإ  تخضع فهيي اع، ل يمكن تحليل عمليات اإ

 ( من هذه الوثيقة(.العملية المماثلة) "3" ءبراءة اختراع )انظر أأيضًا الجزء باقابلية الحماية بموجب أأيضًا لمتطلبات 

 الهند

اإلى مركب أأحادي  مركب معروف تحويل، وهو مجرد مايتهاختراع مطالب بح على مثال عن 64المبادئ التوجيهية تنطوي .99

 له تآأثير متوقع. الإستر

س تخدام ، وذلك بالمركب ديول معروف لعلاج أأمراض السرطان الإستر أأحادي بمركب مايتهيتعلق الاختراع المطالب بح

توافر الحيوي ضعف ال ل ونظراً ستري. اإ وما شابه ذلك، كعامل  ،لوسينوالفالين، ، والليسينال الأحماض الأمينية المختارة من 

لدى لتحسين التوافر الحيوي و عن طريق الفم.  بتناولهالديول  بالإمكان اس تخدام عن طريق الفم، لم يكنللدواء عند تناوله 

لى أأحادي اتمن مجموع مجموعةطريق الفم، تم تحويل  تناوله عن ستر الهيدروكس يل في الديول اإ باس تخدام الأحماض الأمينية  اإ

في حالة التقنية الصناعية السابقة وله بنية مماثلة، كما أأن توافره  أأحادي الكحول تم الكشف عنه ركبمتم تحويل والمذكورة. 

ستر الحيوي لدى تناوله عن طريق الفم ضعيف، لى اإ ، ليسينال باس تخدام الأحماض الأمينية التي تم اختيارها من  ، وذلكاإ

عن طريق الفم في علاج  لدى تناوله بيولوجي أأحسنتوافر  يتجلى فيه سترياإ ، كعامل اإلى ذلكلوسين وما ، والفالينوال

 ووكذلك في الاختراع المطالب به ه حالة التقنية الصناعية السابقة،الأميني المس تخدم في والحمض أأمراض السرطان. 

 ليسين.ال 

بنية مشابهة فيما يخص طريق الفم  الحيوي لدى تناول الدواء عنالتوافر  حالة التقنية الصناعية السابقة مسآألة ضعفتناول وت 

لى استر باس تخدام الليسين  الكحول أأحاديتم حل المشكلة عن طريق تحويل والكحول. المركب أأحادي اإلى حد كبير من  اإ

 ستري.اإ كعامل 

 الاختراع المطالب بحمايته حالة التقنية الصناعية السابقة

OH-2CH-R-2CH-HO 

 

’OR-2CH-R-2CH-HO 

R’  لوسين وما ، والفالينوال، ليسينال هو

 شابه ذلك

OH-2CH-R 

 

’OR-2CH-R 

R’  لوسين وما ، والفالين، والليسينال هو

 شابه ذلك

تحسين من أأجل لس تخدام الأحماض الأمينية  حالة التقنية الصناعية السابقةيمكن تحفيز الشخص الماهر في المجال بتعليمات و 

لى أأحادي  مركب بتحويلذلك و  ،عن طريق الفملدى التناول التوافر الحيوي  سترالديول اإ لذلك، ل ولحل مشكلة مماثلة.  اإ

 .مايتهيتعلق بالختراع المطالب بح تقني محرزيوجد تقدم 

                                         
، الملكية الفكرية في الهند، مكتب المراقب العام 5، المثال 10.8المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية، 64

 .2014ات التجارية، أأكتوبر للبراءات والتصاميم والعلام
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الابتكاري باس تخدام اختراع بشآأن ملح محدد، وهو  النشاطعلى تحليل  65المبادئ التوجيهية أأيضًا مثالً أ خر قدمتو  .100

 من هذه الوثيقة. 38يش به اإلى حد كبير المثال الوارد في الفقرة 

 تعددة الأشكالوالم  شكال البلوريةالأ  .واو

 الأرجنتين

ن  .101 فهيي للحالة الصلبة للأدوية المس تخدمة في صناعة المس تحضرات الصيدلنية:  جوهريةخاصية  هو تعدد الأشكالاإ

الإشارة اإلى ظاهرة تعدد الأشكال في مركب  عندو ، ليست اختراعاً من صنع الإنسان بل هي خاصية للمادة. ىخر بعبارة أأ 

نشاؤها فيهب وهي ترتبطتلفة من نفس المادة، المخ بلورية ال شكال الأ  فالمقصود بذلك هوصلب،   اظروف البيئة التي يتم اإ

، فاإن وجود أأشكال بلورية مختلفة يتوافق مع الترتيبات ومن ثمء أأخرى(. )الضغط، درجة الحرارة، التركيز، من بين أأش يا

أأثناء تكوينها، وهي مس تقلة عن الفعل  تسودالمختلفة للجزيئات في بنيتها الداخلية، وفقاً للظروف المادية المناس بة التي 

عدد الأشكال عن مجرد تحديد و/أأو توصيف شكل بلوري جديد لمادة تب  المتعلقة تنبثق المطالباتالبشري. وبالتالي، عندما 

ن كانت، حتى حالة التقنية الصناعية السابقةمعروفة بالفعل في   يتعلق بحالةفي الحرائك الدوائية أأو الاس تقرار فيما  مختلفة واإ

تشكل و غير مقبولة.  المطالباتمثل هذه فاإن (، ةو/أأو بلوري عديمة الشكل) نفسها ادةمن المأأشكال صلبة معروفة بالفعل 

ليست قابلة للحماية بموجب براءة نظرًا لأن وهي عمليات الحصول على الأشكال المتعددة تجربة روتينية في تحضير الدواء. 

 66.تعتبر أأمراً بديهيا محاولة الحصول على أأكثر الأشكال المناس بة صيدلنياً باس تخدام الطرق التقليدية

 أأستراليا

لى أأن هناك قدرًا محدودًا من الاعتبار القضائي بشآأن الأشكال  ةالمقدم ماتالمعلو  تأأشار  .102 لى اللجنة اإ من أأستراليا اإ

قد حل مشكلة  مطالب بحمايته عندما يكون الشكل البلوري لمركب معروفولكن المتعددة الأشكال في أأستراليا. 

لى ة السابقةتفض حالة التقنية الصناعي)استرطابية( مرتبطة بشكل بلوري سابق، ولم   من أأهل المهنةالشخص الماهر  توصل اإ

لى الشكل المطالب بح ضد شركة   Bristol-Myers Squibb)شركة مبتكراً  يعتبر الشكل المتعدد الأشكال فاإن، مايتهاإ

Apotex Pty Ltd [2015] FCAFC 2.) 

 البرازيل

لرغم من باعلى أأنه  67الابتكاري بشآأن اختراعات الأشكال المتعددة، تنص المبادئ التوجيهية نشاطفيما يتعلق بتقييم ال  .103

مكانية تكوين ش بكات بلورية مختلفة هي خاصية هي المعنيةأأن المادة الكيميائية ذاتها  للمواد الصلبة، فاإن الأشكال  مميزة، وأأن اإ

                                         
، الملكية الفكرية في الهند، مكتب المراقب العام 3، المثال 10.8المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية، 65

 .2014للبراءات والتصاميم والعلامات التجارية، أأكتوبر 
 546/2012و 118/2012ية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية )المعتمدة بموجب القرار المشترك المبادئ التوجيهية لفحص أأهل  66

 .2012(، 107/2012و
، البرازيل، ناعيةالمعهد الوطني للملكية الص ، .44، الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  67

2017. 
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عداد المنتج ب   يتعلقفيماسواء مختلفة  فيزيائيةو لها خصائص كيميائية قد تكون المتعددة الأشكال  أأو  الصلاحية فترة وأأ عمليات اإ

 حتى من حيث ال ثار الكيميائية.

ومع ذلك، تؤكد المبادئ التوجيهية على أأن البحث عن المواد الصلبة البلورية للمركب هو ممارسة شائعة في الصناعة  .104

وبالتالي، فاإن مجرد وصف وتوصيف مادة صلبة بلورية بديلة  لتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمركبات بشكل عام.

لن  مقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقة تقنيللمادة الصلبة أأو أأي تقدم  بديهيةلمركب معروف يخلو من أأي خاصية غير 

 بتكاري.الا النشاط مطلب يس توفي

في شكل بلوري  مايتهذا كان الاختراع المطالب بح، اإ المشتركةوالبلورات  والمركبات القفصيةبالمذيبات  وفيما يتعلق .105

وكيميائيًا من خلال التقنيات الموضحة  فيزيائياً (، يجب أأن يتميز ذيببلوري للمأأو شكل ، مركب قفصي، أأو بلورة مشتركة)

بادئ " من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدلنية والم تعدد الأشكالوفقاً لقسم "

 68التوجيهية لفحص طلبات البراءات الصادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، الجزء الثاني.

 كوس تاريكا

لتقييم  2017( في عام 2013تم تحديث المبادئ التوجيهية لتقييم الاختراعات في القطاعات الكيميائية والصيدلنية ) .106

. المبادئ التوجيهيةي النماذج البلورية على ميزات ل تعتبر اختراعات بموجب قد تحتو و الاختراعات المتعلقة بالأشكال البلورية. 

لى نتائج غير و  ذا كانت الميزات تؤدي اإ بالنس بة للشخص الماهر في المجال، يجب دراسة متطلبات الأهلية  بديهيةلتحديد ما اإ

 للبراءة والنظر في النقاط التالية:

  ذا كان البحث الروتيني لشخص ماهر  الناتجة عنه يفضي الأشكال المتعددةو على عنصر نشط من أأهل المهنة اإ

أ خر(، فاإن مجرد توفير هذا البديل يعتبر حلًا  من نوع اإلى شكل بلوري جديد بديل )على سبيل المثال، تعدد أأشكال

 .ابتكاري نشاطليس هناك ف لذلك و، تقنيةللمشكلة ال  بديهيا

 مقارنة بحالة التقنية له خصائص دوائية مختلفة وغير متوقعة  في حالة وجود شكل مختلف من مركب معروفو

ذا كان الشخص الماهر  الصناعية السابقة، ليهأأساس ل يملك من أأهل المهنةاإ تلك الخصائص المختلفة  لستباق اً يستند اإ

بوجود  يتم الاعترافومن ثم . بديهيالن يكون  المزعومةوغير المتوقعة، فاإن توفير الشكل البلوري لحل المشكلة التقنية 

 .نشاط ابتكاري

  ذا كان الشخص الماهر  التقنية بديهياحل المشكلة ويعتبر مكانهاإ حالة التقنية اتباع مبادئ  من أأهل المهنة باإ

 توقعات معقولة للنجاح.وجود مع  الصناعية المتوفرة

  لخ. و في حالة عدم وجود ميزة ولذلك، وعادة ما تكون المنتجات البلورية أأسهل في عزلها أأو تنقيتها أأو تجفيفها، اإ

 .على أأنه اختراعغير متوقعة، ل يمكن اعتبار مجرد توفير شكل بلوري يعتمد على عنصر نشط معروف 

                                         
، البرازيل، المعهد الوطني للملكية الصناعية، 5، الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  68

2017. 
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  ابتكاري عند النظر في طلبات براءات الأشكال  نشاطبعض الحجج المس تخدمة لإثبات عدم وجود  ،فيما يليو

 المتعددة الجديدة:

ثبات وجود "1" المركب  بينتآأثير أأو ميزة تقنية غير متوقعة عن طريق توفير بيانات مقارنة  من الضروري اإ

 سابقة؛ تقنية صناعية أأقرب حالةو  مايتهالمطالب بح

التقنيات والعمليات التجريبية لختيار الأشكال المتعددة هي جزء روتيني من عملية تطوير  "2"

 المس تحضرات الصيدلنية؛

عادة ال  "3"  بديهيةتبلور المس تخدمة للحصول على تعدد الأشكال شائعة وبالتالي فهيي عمليات التبلور واإ

 ؛من أأهل المهنةهارات عادية بم  الذي يتمتعللشخص 

من المعروف لدى أأي شخص لديه معرفة متوسطة بالموضوع أأن الهيدرات عادة ما تكون أأنقى وأأكثر   "4"

 قابلية للذوبان.

 جمهورية كوريا

شكًلا بلوريًا مختلفًا  حالة التقنية الصناعية السابقة ظهرتُ بلوري جديد لمركب كيميائي معروف، و في حالة المطالبة بشكل  .107

حالة التقنية ، بقدر ما يختلف تآأثيره نوعيًا عن تآأثير ابتكارياً  نشاطاً من المركب الكيميائي، فاإن الشكل البلوري الجديد يعتبر 

، بغض النظر عن أأي تآأثير مقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقةأأكبر كميًا تآأثير  يتجلى عنه، أأو بقدر ما الصناعية السابقة

 69نوعي للاختراع.

 المجال الطبي، من المعروف جيدًا في المجال التقني للمركب الطبي أأن الأشكال البلورية المختلفة )الأشكال متعددة وفي .108

ن الشائع مراجعة وجود أأشكال متعددة الأشكال فملذلك ور. كون لها ميزات مختلفة، مثل الذوبان أأو الاس تقراتالأشكال( قد 

في المجال الطبي، والذي يش تمل على مركب له شكل  مايته، يعُتبر الاختراع المطالب بحوعليهللمركب في بحث المركب الطبي. 

ابتكاري،  نشاطلى ينطوي عأأنه ، في حالة التقنية الصناعية السابقة بلوري معين يختلف عن الشكل البلوري للمركب نفسه

ذا كان له تآأثير نوعي مختلف تمامًا مقارنة بالمركب الذي تم الكشف عنه في  ذا كان له تآأثير حالة التقنية الصناعية السابقةاإ ، أأو اإ

من أأجل التحديد الإيجابي و ، بغض النظر عن تآأثيره النوعي. الة التقنية الصناعية السابقةكمي مختلف بشكل واضح مقارنةً بح

لى أأن تآأثير الاختراع المطالب بح اطللنش  70بوضوح في جزء الوصف من الطلب. مبين مايتهالابتكاري، يجب الإشارة اإ

صناعة بلورة باس تخدام المذيبات المختلطة هو فن معروف أأو شائع الاس تخدام، لأن المادة المس تهدفة تذوب في و  .109

نهوأأفضل من مثيلاتها في مذيب أ خر.  ما مذيب ذا كان تآأثير الاختراع، ابتكارياً  نشاطاً  برتعتل  الذلك، فاإ . ومع ذلك، اإ

 بوجود نشاط، يتم الاعتراف من أأهل المهنة يتوقعهشخص ماهر  مما كان، أأفضل بكثير الة التقنية الصناعية السابقةمقارنةً بح

 71ابتكاري.

                                         
 الفكرية.، المكتب الكوري للملكية 2.2، 5المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل  69

 .2011يوليو  14الصادر عن المحكمة العليا،  2010HU2865انظر الحكم  70

  ، المكتب الكوري للملكية الفكرية3.2، 2المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل  71
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 المملكة المتحدة

 T القضية فيف 72حالة عدم وجود تحيز تقني(.بشكل عام، ل يعتبر مجرد توفير مركب في شكل بلوري ابتكاريًا )في  .110

ذا كانت و . نطوي على نشاط ابتكاريعلق المجلس أأن "مجرد توفير شكل بلوري ل ي ، 1555/1277 يعتبر التحقيق فيما اإ

ممارسة روتينية في صناعة المس تحضرات ، الأشكال البلورية تلكتوصيف ، و المركبات النشطة عرضة للتحول البلوري

لى اس تنتاج مماثل في القرار السابق  الصيدلنية." المكتب الأوروبي "في فقرة )انظر أأدناه  T 0777/08وتم التوصل اإ

( من لم يتم الكشف عنهوجود شكل غير متبلور )أأو  تشير حالة التقنية الصناعية السابقة اإلى"(. وبالتالي، عندما للبراءات

 متوقع. غير تقنيدد الأشكال ابتكاريًا دون تآأثير متعبلوري المركب، فمن غير المرجح أأن يكون توفير شكل 

 المكتب الأوروبي للبراءات

ذا كان شكل بلوري لمركب معروف  T 777/08 (OJ2011, 633)القضية في .111  يقوم بتحسين، قام المجلس بتقييم ما اإ

المعنية بتعدد الأشكال  المطالباتتتعلق و  73ابتكاري. على نشاط ينطوي نفسه التآأثير التقني للشكل غير المتبلور من المركب

تورفاس تاتين، كما تم الحصول و )الشكل الرابع( من هيدرات أأتورفاس تاتين البلورية.  اعتبر المجلس أأن الشكل غير المتبلور للأ

في  حدد المس تآأنف المشكلة التي يتعين حلهاو . تقنية صناعية سابقة( يمثل أأقرب حالة 2( و)1عليه وفقاً لعمليات الوثيقتين )

على أأنها توفير أأتورفاس تاتين في شكل يحسن قابلية التصفية وخصائص التجفيف.  تلك السابقة الصناعية التقنية حالةضوء 

لى النتائج التجريبية الواردة في الوثيقة ) (، والتي أأظهرت فترات ترش يح وجفاف أأقصر بالنس بة للنموذج الرابع 25وبالنظر اإ

رب المجلس عن ارتياحه لحل هذه المشكلة. كما وجد أأن الشخص الماهر في مجال تطوير مقارنة بالشكل غير المتبلور، أأع

صناعة المس تحضرات  تدخل فييدرك حقيقة أأن حالت تعدد الأشكال كانت شائعة في الجزيئات التي ل الأدوية الدوائية كان 

لاوة على وع. الأدويةلية تطوير أأنه من المس تحسن فحص تعدد الأشكال في وقت مبكر من عم  ليدركالصيدلنية، وكان 

في حالة عدم وجود أأي تحيز تقني وفي حالة عدم وجود وعلى دراية بالطرق الروتينية للفحص. وبالتالي،  كان س يكونذلك، 

 نشاطنشط صيدلنيًا ينطوي على معروف و مجرد توفير شكل بلوري لمركب أأن أأي خاصية غير متوقعة، ل يمكن اعتبار 

 ابتكاري.

 لجمع والتآ زرا زاي.

يتم  عندما الابتكاري النشاط( تقييم SCP/28/4الابتكاري )الجزء الأول( )الوثيقة  نشاطلل  أأخرىتناولت دراسة  .112

نظرت أأيضًا في الاختراعات "الحقيقية" للجمع من ناحية كما . حالة التقنية الصناعية السابقةالجمع بين جزأأين من معلومات 

ن من ناحية أأخرى.  هاأأو تجميع ومجرد تداخل الميزات المعروفة  ذ اإ تنطبق  SCP/28/4المبادئ العامة الموضحة في الوثيقة واإ

 أأيضًا على الاختراعات الكيميائية، تقدم هذه الوثيقة معلومات تكميلية وأأمثلة في هذا الصدد في مجال الكيمياء.

  

                                         
 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 56(، الفقرة 2017يونيو المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في  72

 .5.8.9، الجزء الأول. دال، 2016(، 8السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات )النسخة  73
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 الأرجنتين

لى المركبات المحددة التي تش تمل  العناصر بين قة بالجمعالمتعل المطالباتفي بعض الحالت، تشير  .113 الفعالة المعروفة سابقاً اإ

لى فئة واحدة من المركبات العلاجية، مثل مضادات  عليها والكميات التي تغطيها، بينما في حالت أأخرى، تتم الإشارة فقط اإ

موعات في الممارسة الطبية تم بالفعل اختبار معظم المجوتضمنها. ت الحموضة ومضادات الفيروسات، دون تحديد المركبات التي 

دارة المكونات بشكل منفصل.  الفعالة المعروفة من الناحية العملية  العناصرمطالبات مجموعات من وتعادل عن طريق اإ

 74.أأهلية البراءة بشآأنهاستبعد ، والتي تُ ةالطبي اتمطالبات العلاج

 البرازيل

عن التفاعل بين المركبات المرتبطة تآأثير غير واضح، مثل  في حالة الاختراعات المتعلقة بتركيبات معينة، يجب أأن ينتج .114

التآأثيرات الفردية لكل مركب  بين جمعالتآأثير التآ زري أأو الإضافي فوق المضاف، الذي ل يتوافق مع التآأثير الإضافي، أأي مجرد 

المعروفة عبارة عن مجموعة من  وبالتالي، عندما تكون نتيجة ارتباط مركبين أأو أأكثر من المركبات 75يشكل التركيبة المذكورة.

الابتكاري، لأن التركيبة  النشاطالتآأثيرات المتوقعة لكل مركب يس تخدم بمفرده، سيتم اعتبار التركيبة المطالب بها خالية من 

 متوقع. تقنيتآأثير  من أأجل التوصل اإلى ،يمكن التنبؤ بهلمركبات المعروفة جمع لالمذكورة تتوافق مع 

جراء مقارنة بين التآأثيرات التي ل  اً للمجموعة عرض البديهيييل على التآأثير غير دل يشمل غالبًا ما و  .115 لبيانات التي تسمح باإ

لوحظت مع المركبات المعنية عند اس تخدامها وحدها وتلك التي تم الحصول عليها من مزيج هذه المركبات في نفس الظروف 

لى أأن التآأثير غير و التجريبية.  حالة التقنية الصناعية اقتراحه في  يجب أأن يكون قد تمل  مايتهطالب بحالم البديهييتجدر الإشارة اإ

 76التركيبة قيد التحليل. تدخل في مركباتنفسها على أأنها  المركبات من الفئة بين مثل الجمع، السابقة

 الفلبين

المركبات المعروفة في المبادئ  بين الابتكاري للاختراعات التي تجمع النشاطترد الأمثلة التالية فيما يتعلق بتقييم  .116

مكتب الفلبين (، 2018)يناير  9باء. الصيدلنية التي تشمل مواد معروفة، القسم الطلباتالتوجيهية المنقحة بشآأن فحص 

 .للملكية الفكرية

 9مثال 

 ختراع:الا

 منه.، أأو ملح مقبول صيدلياً Nوالمركب  ،، أأو ملح مقبول صيدلياً منهMمزيج تآ زري من المركب 

 

                                         
 546/2012و 118/2012والصيدلنية )المعتمدة بموجب القرار المشترك المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية  74

  .2012(، 107/2012و
، البرازيل، المعهد الوطني للملكية الصناعية، 5، الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  75

2017.  
 .19.7لبات البراءات، ثانيا، الفقرة المبادئ التوجيهية لفحص ط  76
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 نظرة عامة على وصف الاختراع:

نزيم كيتيوكريوم  Nاكتشف المخترعون أأن المركب  الذي يس تقلب مثبطات الأنزيم  P450يثبط في الواقع وجود اإ

عطائه وحده.  اضعف القيمة التي كان عليه Mالتوافر الحيوي للمركب ويبلغ البروتيني.  متفوقة من  كما أأن التركيبةعند اإ

 .لدى الإيداعظهر أأنه علاج مفيد كما هو موضح في البيانات الدوائية المقدمة في الوصف حيث الفعالية وي 

 :حالة التقنية الصناعية السابقة

عبارة عن دواء مضاد للفيروسات القهقرية من فئة مثبطات الأنزيم البروتيني المس تخدم لعلاج فيروس  Mالمركب 

نزيم البروتينييكون مثبطًا قويًا  Nكب نقص المناعة البشرية والإيدز. وقد ثبت أأن المر  على وجه و الثانوي.  للاإ

لى Nالتحديد، ثبت أأن المركب  بالإضافة اإلى وغير معروفة.  المعززتآأثير ال الآلية وراء و . Xتآأثير معزز للمركب  يفضي اإ

يتم اس تقلابها بواسطة  ةالبشري نقص المناعةذلك، من المعروف أأن مثبطات الأنزيم البروتيني لفيروس 

نزيم الكبد.الأكس يجيناز الأحادية  P450السيتوكروم  ، وهو اإ

 تعليق:ال 

 للبراءة: أأهليةتحليل موضوع  اإلى تخضع التركيبة المطالب بحمايتهاأأولً، 

 : هل المطالبة موجهة اإلى شكل جديد من المركبات المعروفة؟1الخطوة 

 نعم

 ؟جوهري: هل الشكل الجديد 2الخطوة 

على الرغم من أأن كل مركب يتم اس تخدامه في علاج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فاإن المجموعة ف. ل

 .في حالة التقنية الصناعية السابقة المذكورة صراحةً  الس بل لتطبيقليست نتيجة حتمية وليست ضرورية 

لى تعزيز الفعالية المعروفة؟3الخطوة   : هل أأدى الشكل الجديد اإ

ذنعم.  لى التركيبة أأفضت اإ  .من أأهل المهنةالتآ زر الذي ل يمكن التنبؤ به من قبل شخص ماهر  اإ

 ؟جوهري: هل التعزيز 4الخطوة 

ن تآ زر المركبين ليس نتيجة عرضية أأو نتيجة مقصودة ضمنيًا من خلال  ن حالة الصريحة ع عمليات الكشفل. اإ

فاعلية ال ، بآأن الإيداعل يمكن للشخص الماهر في هذا المجال أأن يتنبآأ، في وقت و. التقنية الصناعية السابقة

آلية التآأثير المعزز س تكون  عالية عندما يتم اس تخدام المزيج لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لأن أ

 .مايتهلم تكن معروفة في وقت الاختراع المطالب بح Nللمركب 

 .حالة التقنية الصناعية السابقةفي  التركيبةوجديدة حيث لم يتم الكشف عن  جوهريةثانياً، تعتبر المطالبة غير 

لتحديد وجود النشاط الابتكاري من في هذه الحالة الفعالية الفائقة غير المتوقعة،  ثالثاً، ينبغي تقييم تعزيز الفعالية، وهي

الوثيقة التي تكشف عن  على أأنهاسابقة  حالة تقنية صناعيةأأقرب  اعتبارباتباع نهج حل المشكلات، يتم و. عدمه

. وتعتبر المشكلة التقنية هي توفير دواء بديل لفيروس نقص المناعة البشرية يكون Xمع المركب  Nمزيج من المركب 
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لى الكشف في و متفوقاً في الفعالية.   Nرض التآأثير المعزز للمركب السابقة، تم بالفعل ع حالة التقنية الصناعيةاستنادًا اإ

نزيم بروتينيمثبط وهو ، Xمع المركب    أ خر. اإ

بعد في الوقت الذي تم فيه  يكن معروفالم  Nعلى الرغم من أأن الآلية أأو المبدأأ العلمي وراء التآأثير الداعم للمركب و 

وعات أأخرى تش تمل على ، فسيتم تحفيز الشخص الماهر في المجال للبحث عن مجممايتهتقديم الاختراع المطالب بح

لى المجموعة المطالب بحNالمركب  يقع هذا المسعى ضمن العمل الروتيني و . مايتها، مع توقع النجاح من أأجل الوصول اإ

طارالعادي  لى الرغم من أأنها توفر فعالية وع، مايتهامهارته العادية والحس السليم. وبالتالي، فاإن المجموعة المطالب بح في اإ

 .على أأنها بديهيةينبغي اعتبارها ف ير متوقعة، معززة متفوقة غ

 10مثال 

 ختراع:الا

 للجراثيم مع عدم وجود أ ثار جانبية سامة. ينمفيدان كمضاد Pوالمركب  Oمزيج تآ زري من المركب 

 نظرة عامة على وصف الاختراع:

 بكتيريا ذلك نشاط معتدل ضد، بما في ضد البكتيريا السالبة الغرامنشاطًا مرتفعًا  Oلمركب ل أأن اكتشف المخترعون

 تتآأثر به الغراممعظم مسببات الأمراض اللاهوائية والعديد من السلالت الإيجابية  أأن ، في حينالزائفة الزنجارية

ميدازولال  ، وهوPيحتوي المركب و بشكل معتدل.   الكائنات معظم بما في ذلك، على طيف مضاد للبكتيريا نيترواإ

يحتوي على  ، الذينيترويميدازولال ، وهو Oوتقليل فرص المقاومة، تم دمجه مع المركب لزيادة الطيف و اللاهوائية. 

لعلاج الأحادي هي با الإضافية لهذا المركب مقارنةالميزة و اللاهوائية.  الكائنات معظم بما في ذلكطيف مضاد للبكتيريا 

ض النووي البكتيري للمساهمة في أأن كلا الدواءين يعملان على الحمض النووي ويوفران كتلة متسلسلة على الحم

مكانات مضادة للأكسدة ول  Pأأظهر المركب و النشاط التآ زري.  الفردي.  علاجأأي سمية واضحة مقارنة بال يحتوي علىاإ

يداعيتم توفير البيانات الدوائية في الوصف و   .على النحو الوارد لدى الإ

 :حالة التقنية الصناعية السابقة

من المركبات  ،نيترويميدازولال  وهو ،P، والمركب كوينولونال، وهو طيف واسع مضاد للبكتيريا من Oركب يعتبر الم

 كلاو  متوسطة.اإلى  خفيفة بدرجة ىوالكل كلا المركبين في تسمم الكبد باس تخدامتسبب العلاج الأحادي و المعروفة. 

جراء تجربة ل داعي لها  قتضيي و لحقن. ل ةاس بمنتجعلها طويل  أأنصاف أأعمار لها مماثلة دوائية حرائك لهما الدواءين اإ

 للجمع بين المركبات المذكورة بناءً على معرفته الشائعة. من أأهل المهنةومهارة ابتكارية شخصًا ماهرًا 

 تعليق:

ذا كان المزيج متفوقاً من  ابتكاري نشاطتنطوي على  Pوالمركب  Oيمكن اعتبار أأن تركيبة الجرعة الثابتة من المركب  اإ

ذ . ينالمذكور للدوائينلعلاج الفردي با مقارنةيث الفعالية والطيف ويظهر أأنه علاج مفيد ح  يعزز كل عنصر من اإ

في ضوء  من أأهل المهنةالتآأثير العلاجي لبعضهما البعض، وهو تعزيز ل يمكن التنبؤ به من قبل شخص ماهر  ينالعنصر 

 السابقة. وثائق حالة التقنية الصناعية
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 الروسيالاتحاد 

على أأنه عندما يتعلق الاختراع بتركيبة مكونة على الأقل من مكونين معروفين  77لفحصل المبادئ التوجيهيةتنص  .117

 ابتكاري. ينطوي على نشاطالاختراع  فاإن، حالة التقنية الصناعية السابقةيوفران تآأثيًرا تآ زريًا ل تتضمنه 

 مثال

على  لوزنمن ا٪ 80-60و 40-20" بنس بة B" و "A"عامل نشط دوائيًا، وهو مسكن ومطهر، يتكون من 

 "(.B" غ من0.03" وA" غ من0.01على  القرص الواحد)يحتوي  مايتهالتوالي، يتم المطالبة بح

" فقط، تبلغ كميته A" كمطهر، ولكن في الأقراص التي تحتوي على "B" يس تخدم كمسكن و"Aمن المعروف أأن "

 .غ0.06" فقط، تبلغ كميته Bالتي تحتوي على " الأقراص، وفي غ0.05

لى المعلومات الواردة أأعلاه، في الاختراع المطالب بح لخاصيتيهما " نشاطًا أأعلى B" و"A، يظهر كل من "مايتهاستنادًا اإ

في  ةعروفالمبشكل ملحوظ، مقارنةً بالأدوية  الأقراص)نتيجة لذلك أأصبح من الممكن تقليل محتواهما في  الأساس يتين

ابتكاري، لأنه  على نشاطهذا الاختراع  وينطوي(. نفسه ، مع تحقيق التآأثير العلاجيناعية السابقةحالة التقنية الص 

 تآأثيًرا تآ زريًا. يولد

المحددة من قبل مقدم الطلب يمكن أأن تتحقق  التقنية، من الضروري التآأكد من أأن النتيجة كيباتعند النظر في التر  .118

 للفواصلعندما تختلف القيم الدنيا والقصوى  ويكتسي هذا أأهمية خاصة. تهماي على كامل نطاق محتوى المكون المطالب بح

لى  0.1بشكل كبير، على سبيل المثال، من  بحمايتهاالمطالب  في مثل هذه الحالت، من الضروري التآأكد من ولتر. /غ100اإ

 مايته على سبيل المثالب بححدود النطاق المطالك، تقنيةأأن وصف الاختراع يحتوي على معلومات تدعم تحقيق النتيجة ال 

 (.ه الوثيقةهذ من( مايته في مجمله)الاختراع المطالب بح لف)انظر أأيضًا الجزء أأ 

 المملكة المتحدة

رشادات بشآأن تقييم  .119  النشاطتقدم المبادئ التوجيهية المتعلقة بفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية اإ

طلبين التي ركزت على  BL O/220/13 القضية فيف 78ما. تركيبةفي  يندد من مركبين أأو بوليمر الابتكاري فيما يتعلق بمزيج مح

وظف الماعتبر و العظام والثاني لصحة ما بعد الولدة والرضاعة.  صحة كملات الفيتامينات، الأول لصيانةلم تركيبات بشآأن

نهبسماع الأقوال  المكلف لم ولكن مبتكرة، يجب أأن يكون هناك قدر من التآ زر بين المكونات.  كيباتلكي تكون هذه التر  اإ

تم اعتبار أأنه على الرغم و. كانت أأي اقتراح بآأن العناصر المكونة قد تفاعلت مع بعضها البعض بآأي طريقة الطلبينقدم أأي من يُ 

لىالتفاعل عند  مؤكدة منمن وجود درجة   لعمل مقصود وعرضيًا تمامًا ن هذا كان غيرفاإ جسم الإنسان،  دخول العناصر اإ

جراء تقييم والتركيبة.  نظرًا لأن كل مكون معروف و الابتكاري على أأساس كل من المكونات بشكل فردي.  للنشاطلذلك تم اإ

                                         
  )ROSPATENT( الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية، 9.3المبادئ التوجيهية لفحص طلبات الاختراع، الجزء  77

المملكة المتحدة للملكية  مكتب، 88و 87(، الفقرتان 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  78

 .الفكرية
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وتم رفض كلا التطبيقين لعدم  على أأنه جمع بديهييجيدًا في المجال لس تخدامه في المكملات الغذائية، فقد تم اعتبار الاختراع 

 ابتكاري. نشاط وجود

ولكنها عندما يتم دمج المركبات النشطة في المس تحضرات الصيدلنية.  ءالكيميا مجالال ثار التآ زرية في  تتجلىغالبًا ما و  .120

بالنس بة لبعض الاختراعات، قد ل يكون التآأثير التآ زري واضًحا ومن ثم وأأيضًا في مجالت الكيمياء التطبيقية الأخرى.  تتجلى

تعددة المكونات، الم قد ل تكون حجج التجميع مناس بة في بعض التراكيب و وري النظر بعناية في الأمثلة. س يكون من الضر 

بشكل أأساسي بطريقته العادية، فاإن وجوده في التركيبة قد  يتفاعلمنتجات النظافة حيث، على الرغم من أأن كل مكون  مثل

ينص قانون السوابق و ص غير مرغوب فيها للمكون. كونات لمواجهة أأي خصائالم من يتطلب "ضبط" النسب الأخرى

يداعهالقضائية في المملكة المتحدة حاليًا على أأن التآأثير التآ زري يجب أأن يكون معقولً على أأساس الطلب كما تم   79.اإ

ذا كانت المطالبة بو .121 الصناعية حالة التقنية ، من المهم مراعاة طبيعة الكشف في بديهية تركيبة مالذلك، عند تقييم ما اإ

قوائم المكونات في لمطالبة تركيبية معينة  اللازمةكل عنصر من العناصر  وجودمجرد أأن بشكل عام، ل ينبغي اعتبار و . السابقة

بداع تلك التركيبة. ب ضمنالمحتملة  دلً من ذلك، يجب أأن يركز البحث والفحص بشكل عام على و وثيقة واحدة بمثابة تدمير لإ

 مع العديد من النقاط المشتركةالنموذجية  للتراكيبفيها  تكونلتي االسابقة  حالة التقنية الصناعية عمليات الكشف تلك في

حالة التقنية مدى اختلاف أأمثلة  توقفي و تختلف في جانب واحد أأو بضعة جوانب.  ا، ولكنهمايتهاالتراكيب المطالب بح

. المجال المعنيتقديم حجة صالحة للابتكار اإلى حد كبير على  مكانيةمايتها بالرغم من اإ التراكيب المطالب بحعن  الصناعية السابقة

على سبيل فمخبري روتيني.  تعديلجزء من المعرفة العامة الشائعة أأو على أأنه في الحالت التركيبية، ما الذي يجب اعتباره ف

المكونات وجود لمكونات المطلوبة، ولكن من ا في حالة التقنية الصناعية السابقةتركيبة مثال  من القسم الأكبر تآألفي المثال، 

جميع  حيث أأن عن حالة التقنية الصناعية السابقةمعين، أأو مثال مثال  لمكونللبدائل البديهية مفضلة قصيرة المفقودة في قائمة 

ن الالبداهةس تخدم بشكل عام كأساس لعتراضات يُ لنسب المطلوبة، يجب أأن غير متوفرة با المكونات تركيبة . وبالمثل، فاإ

ضافات قياس ية للاس تخدام النهائي، قد يشكل أأساس حجة قويةالسابقة لإثبات  ، حيث تكون المكونات المفقودة مجرد اإ

مكن لمقدم الطلب بعد و )على سبيل المثال، أأسود الكربون المضاف كمثبت للأشعة فوق البنفسجية(. ي النشاط الابتكاري

ذا كانت ال   .نشاطا ابتكارياً  بالفعلتعدّ بدائل أأو تغيير النسب المطلوبة ذلك تقديم حجج فيما يتعلق بما اإ

رشادات حول ل المبادئ التوجيهيةتوفر و  .122 لس تخدام مشترك لعقارين أأو أأكثر معروفين  النشاط الابتكاريلفحص أأيضًا اإ

لمعروفة في شكل مطالبات قد تكون المطالبات المتعلقة بالس تخدام المشترك لعاملين أأو أأكثر من الأدوية او  80في مجال الأدوية.

 منحها على نحوفي حد ذاتها أأو مطالبات بالس تخدام الطبي الأول أأو الثاني، وقد تحدد أأيضًا مجموعة من الأجزاء لل  ةبتركيب

 ضدّ شركة  SABAF قضية شركة في الأعيان البريطانيوفقاً للممارسة التي حددها مجلس و  تتابع.م متزامن أأو 

MFI Furniture Centres، ذا كان ن السؤال الأول الذي يجب معالجته هو ما اإ  النشاطلغرض تقييم  - ت المطالبةفاإ

ذا كان المكونان )أأو أأكثر( يؤديان وظيفتهما المعتادة في و . العديد من الاختراعاتتعلق باختراع واحد أأو ت  -الابتكاري  اإ

وطبّق الموظف صلين، وليس هناك ابتكار في الجمع بينهما. الجسم، ولم يكن هناك تآ زر بينهما، فاإن المطالبة تتعلق باختراعين منف

المكملات الغذائية ذات المكونات  تركيباتهذه الممارسة على  Lalvani et al المكلف بسماع الأقوال في طلبات شركة

                                         
 1995 [Vicks Inc-Richardson ،RPC 568 at 581، براءة شركة ]Glaxo Group Ltd ،RPC 43] 2004براءة شركة  79

، مكتب المملكة 230 اإلى 227(، الفقرات من 2016المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الطبية في مكتب الملكية الفكرية )أأبريل  80

 المتحدة للملكية الفكرية.
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ما  وجودالمتعددة، دون أأي دليل على  أأي تآ زر بينها. وفيما يتعلق بوقائع القضية، اعتبر أأن كل عنصر من المكونات كان اإ

 نشاطعلى أأساس عدم وجود  الطلباتللاس تخدامات المعنية، وبالتالي تم رفض  الموجهةللتركيبات  بديهيامكونًا معروفاً أأو 

 ابتكاري.

ل يمكن اس تخدام دليل التآ زر المقدم و المواصفات. لاوة على ذلك، يجب تحديد ال ثار التآ زرية بين المكونات فيعو  .123

ذا لم يكن هناك أأي مؤشر على هذا التآ زر في المواصفات نشاط الابتكاريلإثبات ال  الإيداعبعد تاريخ  ودع الم على النحو، اإ

نين ل يجعل علاوة على ذلك، فاإن دليل التآ زر غير المتوقع بين المكو (. و Glaxo Group ،[2004] ،RPC 43براءة شركة )

ذا كان المزيج  ذا كان من المعروف أأنه يجمع بين و حال للشخص الماهر.  ةعلى أأي بديهياالمزيج مبدعاً اإ على وجه الخصوص، اإ

فئتين من العامل النشط )مثل مسكن ومضاد احتقان(، فمن غير المرجح أأن يكون ابتكاريًا فقط لستبدال عامل أأحدث 

ذا لم يكن التآ زر الذي أأظهرته المجموعة الجديدة أأكبر من و التحضير المشترك. خرى في لأ وأأكثر فعالية لفئة أأو  المقابلة  موعةالمجاإ

 .فذلك لسي دليلًا على النشاط الابتكاري، حالة التقنية الصناعية في

ن الاس تعدادات المشتركة  Vicks‑Richardson،81في براءة و .124 صعوبات خاصة في الحصول على  واجهتقيل اإ

من قبل القاضي: أأي صعوبة تنظيمية متصورة  ذلكتم رفض و. ةجديد تركيبةنظيمية، وهذا سيشكل تحيزا بعيدا عن الموافقة الت 

ذا كان هناك تحيز تقني من شآأنه أأن و تعتبر غير ذات صلة بالبتكار.   ،عن المجموعة المعنية يصرف النظرمن ناحية أأخرى، اإ

 .بشكل سطحي بديهيافقد يتم الاعتراف بالبتكار، حتى لو كان 

 الوليات المتحدة الامريكية

وفقاً  ةالسابق حالة التقنية الصناعيةهو "الجمع بين عناصر  البداهةأأحد الأس باب المنطقية المثالية التي قد تدعم اس تنتاج  .125

جراءات فحص البراءاتيوضح و للطرق المعروفة لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها".  لى أأنه من أأجل رفض مطالبة ت  82دليل اإ ستند اإ

 د ذلك، يجب توضيح الخطوات التالية:. وبعمحاور غراهام المس تمدة من الوقائعهذا الأساس المنطقي، يتم حل 

 لم يرد، على الرغم من أأنه مايتهتضمنت كل عنصر تمت المطالبة بح حالة التقنية الصناعية السابقةأأن  اكتشاف "1"

 وحالة التقنية الصناعية السابقة الب بحمايتهبين الاختراع المط ، مع وجود فرق وحيدمن مراجعهابالضرورة في مرجع 

 ؛حالة التقنية الصناعية السابقةفي عدم وجود توليفة فعلية من العناصر في مرجع يتمثل 

 مايتهابحعلى النحو المطالب أأن يجمع العناصر  بوسعههارة عادية كان بم  شخصاً من أأهل المهنة يمتعاكتشاف أأن و  "2"

 ؛ل غيرالتي يؤديها بشكل منفصل  نفسها الوظيفة يؤديالأساليب المعروفة وأأن كل عنصر باس تخدام 

 يمكن التنبؤ بها؛ تركيبةدرك أأن نتائج اليكان س  هارة عادية بم  شخصاً من أأهل المهنة يمتعاكتشاف أأن و  "3"

ضافية ة أأيوأأن  "4" لى  تستندنتائج اإ قد تكون ضرورية، في ضوء وقائع القضية  محاور غراهام المس تمدة من الوقائعاإ

 .البداهةقيد النظر، لشرح اس تنتاج 

                                         
81 s Patent [1995] RPC 568’Vicks Inc.-Richardson. 

 (.للطرق المعروفة لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها، أأولً، أألف )الجمع بين عناصر حالة التقنية الصناعية السابقة وفقاً 2143دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  82
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حالة كانت معروفة في  مايتهاهو أأن جميع العناصر المطالب بحت بديهية الأساس المنطقي لدعم اس تنتاج مفاده أأن المطالبة كانو 

 على النحو المطالب بحمايته باس تخداماصر يجمع العنل كان من أأهل المهنة  شخصاً متمرساً السابقة وأأن  التقنية الصناعية

لى نتائج أأكثر من مجرد نتائج يمكن التنبؤ بها   لمن قبالأساليب المعروفة دون أأي تغيير في وظائف كل منها، ولم تؤد التركيبة اإ

 .شخص يتمتع بمهارة عادية في المجال المعني

 Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361,87 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2008)قضية و  .126

حدى الحالت التي تبين فيها أأن  ذ . ةالسابق حالة التقنية الصناعيةبين عناصر  الجمهغير واضحة في س ياق حجة  المطالباتهي اإ اإ

أأوميبرازول، في شكل حبوب منع الحمل لغرض ضمان عدم تفكك الدواء قبل  دواءتضمن الاختراع تطبيق طلاء معوي على 

لى موقعه المقصود.   تضمنت الصيغة المطالب بها طبقتين من الطلاء فوق العنصر النشط.و الوصول اإ

 كمة حجة المدعى عليهمالمحرفضت و . المدعى عليهمانتهكت من قبل  قد الدعوى محلأأن البراءة  المقاطعة كمةمحووجدت  .127

لأن أأقراص  بديهياكان  مايتهآأن الاختراع المطالب بحبجادل المدعى عليهم و . بسبب البداهةبآأن براءات الاختراع غير صالحة 

الثانوي في المس تحضرات  الفرعي، ولأن الطلاء لحالة التقنية الصناعية السابقةمرجع  فيأأوميبرازول المطلية كانت معروفة 

لم يكن هناك دليل على عدم القدرة على التنبؤ بتطبيق الطلاءين المعويين المختلفين وشكل عام. الصيدلنية كان معروفاً أأيضًا ب 

 في حالة التقنية الصناعية السابقةطبقة فرعية متداخلة بين الطلاء ل  صاحب البراءة سبب تطبيق ولكنوميبرازول. الأ على 

فقد أأفضى ذلك وميبرازول، وبالتالي الأ  كان يتفاعل بالفعل مع ةفي حالة التقنية الصناعية السابقأأن الطلاء  هووميبرازول الأ و 

لى في حالة التقنية التفاعل مع الطلاء بسبب لأوميبرازول وهذا التدهور في العنصر النشط. ل تدهور غير مرغوب فيه  اإ

، نه بناءً على الأدلة المتاحةاس تنتجت المحكمة أأ  ومن ثّم، الصناعية السابقة لم يكن مسجلًا في حالة التقنية الصناعية السابقة.

ن أأي شخص لديه مهارة عادية في   وميبرازول.الأ أأي سبب لإدراج طبقة فرعية في تركيبة حبوب  يرىلم يكن ل المجالفاإ

على الرغم من أأن الطلاءات و . بديهييغير  مايتهقرار محكمة المقاطعة بآأن الاختراع المطالب بح الفدراليةوأأكدت الدائرة  .128

المعوية كانت معروفة، ولم يكن هناك دليل على وجود عوائق تقنية ل مبرر لها أأو عدم  الأدويةتركيب تي تدخل في لاالفرعية 

والتي  حالة التقنية الصناعية السابقةلأن العيوب الموجودة في تركيبة  بديهيان المس تحضر لم يكن فاإ وجود توقع معقول للنجاح، 

لى التعديل لم يتم الاعتراف بها . وبالتالي، لم يكن هناك أأي سبب لتعديل الصيغة الأولية، على الرغم من أأن التعديل أأدت اإ

ختار تعديلًا مختلفًا حتى لو لي  كان المجالعلاوة على ذلك، من المحتمل أأن الشخص الذي لديه مهارة في و كان يمكن القيام به. 

 أأدرك المشكلة.

اكتشاف صاحب البراءة لمشكلة لم تكن معروفة من قبل، في ضوء  يمكن أأيضًا تحليل حالة أأوميبرازول المذكورة أأعلاهو  .129

 الابتكاري )الجزء الثاني( للنشاط أأخرىدراسة  أأي "اختراعات المشكلات" التي تمت مناقش تها في

 الصيغ. بشآأنمن هذه الوثيقة  اءانظر أأيضا الجزء ح. (SCP/29/4 )الوثيقة

جراءات فحص ال تناولي بالإضافة اإلى ذلك، و .130 المتعلق  البداهةتحليل  ، ثانياً. أألف04.2144براءات في الفقرة دليل اإ

 في قضيةف تركيبة حالة التقنية الصناعية السابقة.ووظائفه من  اً أأو عنصر  نشاطاً والذي يلغي  مايتهبالختراع المطالب بح

parte Wu Ex،83  ة باس تخدام تركيبة تتكون طريقة لمنع التآ كل على الأسطح المعدني صوبتم توجيه المطالبات محل النقاش

                                         
83 )Inter.1989& . Wu, 10 USPQ 2031 (Bd. Pat. App Ex parte. 
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شارة أأولية كشفت عن  المطالباتتم رفض هذه ومن راتنجات الإبوكسي، وسلفونات البترول، ومخفف الهيدروكربون.  بسبب اإ

ت الإشارة اإلى حيث تم متعدد القاعديةمخففات الهيدروكربون، وأأملاح حمض و تركيبة مقاومة للتآ كل من راتنجات الايبوكسي، 

ضافة  في ضوءتكون مفيدة عند اس تخدامها في بيئة المياه العذبة،  كورةالمذ الأملاحأأن  لى اإ المراجع الثانوية التي تشير بوضوح اإ

المتعدد ض الحمحذف أأملاح  البديهيي، معتبرا أأنه كان من رفضهأأكد المجلس على و البترول للتركيبات المثبطة للتآ كل.  سلفونات

كيبات الوظيفة المنسوبة اإلى هذا الملح غير مرغوبة أأو مطلوبة، كما هو الحال في التر من المرجع الأساسي حيث تكون  القاعدية

 مياه عذبة.لل  تتعرضمقاومة التآ كل في البيئات التي ل  التي توفر

 المكتب الأوروبي للبراءات

 انطلاقافطريات  بيدطة بالتآ زر لم نش بديلةتركيبة ، كانت المشكلة التي يتعين حلها هي توفير T 1814/11 القضية في .131

ذا كان للجمع بين تركيبة محددة ال من مركب لى أأن ال ثار التآ زرية لم تكن متوقعة، أأي حتى اإ بروثيكونازول. وخلص المجلس اإ

ذا تم تعديل بنية 1تآأثير تآ زري كما في الوثيقة  حدى، فلا يمكن بالضرورة توقع مثل هذا التآ زر اإ لم يكن التآ زر و. التركيبات اإ

آلية عمل و/أأومتوقعًا من  لى أ جراء رفض المجلس اقتراح المدعى عليه و  بنية محدّدة. حيث المبدأأ، وبالتالي ل يمكن أأن يعزى اإ باإ

 في هذه الحالة. ةغير مناس بلأنها  والخطآأ  عمليات التجربة

 نظام الجرعات والصيغ حاء.

 الأرجنتين

الجسم.  منلدواء في موقع معين ا كالتحكم في تحريربتآأثيرات معينة،  المطالب بحمايتها الصيغةفي بعض الحالت، ترتبط  .132

المواد في صياغة المنتجات الصيدلنية، والذي يمكنه اختيار  الخبيرهذه التآأثيرات جزءًا من القدرة المعتادة للشخص  بلوغيمثل و 

د تقنيات الصياغة ومجموعة المكونات التي يمكن تعو لتحقيق التآأثير المطلوب.  الإرشادية المناس بة من الكتيبات الحاملة للدواء

على سبيل المثال، فاس تخدامها لتطوير المنتجات الصيدلنية بآأشكالها المختلفة، عناصر معروفة جيدًا للشخص المدرب تقنيًا. 

عديل ليس من المبتكر اس تخدام عوامل التثبيت بشكل خاص )مثل منظمات درجة الحموضة( أأو اس تخدام بعض المكونات لت

لى قياس السرعة الفعلية يشير صطلح مالتوافر البيولوجي للعقار ) لى  ةالإجمالي والكميةاإ من  ةعامال الدورةللدواء الذي يصل اإ

لى أأنه من المعروف على نطاق واسع أأن الشكل الصيدلني المس تخدم قد يؤثر الذي يتم تناولهالنموذج الصيدلني  (، بالنظر اإ

 84على التوافر البيولوجي.

عدادها كقاعدة عامة و  .133  التقنية الصناعية ، في ضوء حالةبديهيةينبغي اعتبار الصيغ والتركيبات الجديدة وكذلك عمليات اإ

أأو بلازما التركيز(  Cmaxأأو  Tmaxالدوائية )مثل  بمؤشرات الحرائكالمتعلقة  المطالباتالسابقة. وبالمثل، ل ينبغي اعتبار 

حجم شآأن مقبولة )انظر أأيضًا الجزء الأول من هذه الوثيقة ب على أأنها حسب حجم الجس يمات منتج معروف أأو التوزيع  تنعيمأأو 

المتعلقة بالصيغة مقبولة عندما يتم حل مشكلة طويلة الأمد بطريقة غير  المطالباتكاس تثناء، يمكن أأن تكون و الجس يمات(. 

 .85 الحصول عليها في الوصففي هذه الحالة، يجب تضمين وصف الاختبارات والنتائج التي تمو. بديهية

                                         
 546/2012و 118/2012المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية )المعتمدة بموجب القرار المشترك  84

  .2012(، 107/2012و
 المرجع نفسه. 85
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نها تعادل المطالبات المتعلقة خاصة بم في حين أأن مطالبات الجرعات تصُاغ أأحيانًا باعتبارها مطالبات و .134 نتجات، فاإ

ن الجرعة ليست منتجًا أأو عملية، ولكنه بس بل الحصول على الإجراء العلاجي  تتيحجرعة المنتج الذي  االعلاج الطبي، حيث اإ

 86.قابلة للحمية بموجب براءةلهذا الاس تخدام. وبالتالي فهيي ليست 

 الفلبين

مثالً على تحليل  87الصيدلنية التي تحتوي على مواد معروفة الطلباتتقدم المبادئ التوجيهية المنقحة بشآأن فحص  .135

على وذلك مضاد حيوي، يحتوي على ركب دوائي لم نطاقا أأوسع اإطلاق صيغةالابتكاري باس تخدام اختراع يتعلق ب  نشاطال 

 النحو التالي:

 ختراع:الا

( وبوليمر مقبول Q)مش تق من المركب المعروف  Rتش تمل على المركب  أأوسع نطاقا اإطلاق صيغةب  تركيبة صيدلنية

المحددة  المؤشراتبعض  يفاءالمركب، يتم است  بعد تناولأأنه حيث  ،صيدلنياً، لتقليل ال ثار الجانبية المعدية المعوية

 .للدواء( للتوافر الحيوي الحد الأدنى للحرائك الدوائية)

 :حالة التقنية الصناعية السابقة

طلاق و ؛ )ب( Qللمركب  أأوسع نطاقااإطلاق  صيغ: )أأ( عما يلي وعة من المراجع التي كشفتمجم للمركب  أأوسع نطاقااإ

S  مش تق أ خر للمركب المعروف(Q ) طلاق و الخاصة به؛ )ج(  الحرائك الدوائيةوتشكيلات بما في  لدواء أأوسع نطاقااإ

 يني.أألج كملح  Rذلك المركب 

 تعليق:ال 

لى تمديد فترة فعالية الدواء بعد الابتلاع R لمضاد الحيويل الأوسع نطاقا الإطلاق صيغة تنطوي ، والتي تهدف اإ

ذاابتكاري  نشاطوبالتالي تقليل التواتر المطلوب للجرعة، على  المطالب  الحرائك الدوائيةلم يتم الكشف عن حدود  اإ

ذامن حالت التقنية الصناعية السابقة،  في أأي مايتهابح حالة لم يكن هناك دافع للشخص الماهر للجمع بين تعاليم  واإ

لى توقع معقول للنجاح، أأي أأن  التقنية الصناعية يمكن التي  غةيتوقع الصيل لم يكن  اماهر  اشخصالسابقة والتوصل اإ

، عندما تكون حالة التقنية الصناعية السابقة، والتي توفر الحرائك الدوائية المطلوبة؛ وبالإضافة اإلى ذلكاختيارها من 

 التقنيةحالة لتوافر الحيوي للمس تحضرات في الاختراع من با يس تحيل التنبؤهناك اختلافات في الخواص الدوائية و 

كون الطرق الممكنة لحل المشكلة معروفة ومحدودة، ويكون الحل ومعروفة، ت عندما تكون المشكلةو السابقة.  الصناعية

حتى في حالة عدم  بديهياقابلًا للتنبؤ من خلال اس تخدام خيار معروف، قد يكون السعي وراء الخيار المعروف 

ذا كان و فيما يتعلق بهذا الخيار.  "دوافعأأو  اتاقتراحأأو  اليموجود "تع لى النجاح المتوقع، فمن المحتمل أأن  ذلكاإ يؤدي اإ

لى  ليس الابتكار.و المهارة العادية والحس السليم،  يعُزى ذلك النجاح اإ

  

                                         
 المرجع نفسه. 86

 .، مكتب الفلبين للملكية الفكرية11، مثال 9باء.(، القسم 2018)يناير  الصيدلنية المتعلقة بالمواد المعروفة الطلباتالمبادئ التوجيهية المنقحة بشآأن فحص  87
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 جمهورية كوريا

ل  بالنشاطالابتكاري مع مراعاة نظام الجرعات أأو الجرعة، ل يمكن الاعتراف  النشاطفيما يتعلق بتقييم  .136 الابتكارية اإ

 88.من أأهل المهنةأأو الجرعة تآأثير بارز أأو غير متجانس ل يمكن توقعه من قبل شخص ماهر عندما يكون لنظام الجرعة 

، يتعلق الأمر 1المطالبة وفي . أأو علاجه Bالتهاب الكبد  من: يتعلق الاختراع بتركيبة دوائية للوقاية 1مثال 

لى  0.5من بمقدار  A لمركببا تكشف أأقرب و . ناقلة تركيبةعلى سطح  يوضعرة واحدة في اليوم و لم يتم تناولهملغ  1.0اإ

لى  0.5من بمقدار يتراوح  Aالمركب  تحتوي على، Bسابقة عن تركيبة دوائية لعلاج التهاب الكبد صناعية تقنية حالة  اإ

نظرًا لأن و الدواء. تعاطي عن طريق الفم كعنصر نشط، ولتحسين ال ثار الدوائية وتسهيل تناول/ويتم تناولها ملغ  2.5

في المجال  من أأهل المهنةاعتبارًا تقنيًا عامًا للشخص الماهر  ليمثتناولها وطريقة  التي يتم تناولها الوحدة تحسين حجم

لى أأقرببالالطبي،  بشكل معقول بآأنه  المجالسابقة، فقد يتنبآأ الشخص الماهر في هذا  صناعية تقنية حالة ستناد اإ

عطاء المركب  لى  0.5ة واحدة فقط يومياً ضمن النطاق الأصغر من مر  Aيمكن أأن يحدث التآأثير حتى لو تم اإ ملغ.  1.0اإ

 صناعية تقنيةحالة تآأثيًرا بارزًا ول يمكن التنبؤ به مقارنةً بآأقرب  مايتهبالإضافة اإلى ذلك، ل يظُهر الاختراع المطالب بحو

 [2014hue768]سابقة. 

تحتوي ة من مرض هشاشة العظام أأو علاجه، حيث بتركيبة دوائية للوقاي مايته: يتعلق الاختراع المطالب بح2مثال 

عن طريق الفم مرة واحدة شهريًا.  تناولهكعنصر نشط، ويتم  ملغ 150اإلى حوالي  100من بمقدار  Cالمركب  على

بمقدار يتراوح  Cالمركب  باس تخدامسابقة عن أأنه من المفيد علاج هشاشة العظام صناعية  تقنية حالة تكشف أأقربو 

لى  2.5من  عطاء المركب  5.0اإ ملغ كل  35 بمقدار Cملغ كمكون نشط، يعطى مرة واحدة يومياً، وأأنه من الممكن اإ

عطاء المركب و ، حالة التقنية الصناعية السابقةأأس بوع. بناءً على   Cيمكن لأي شخص ماهر في المجال أأن يختار بسهولة اإ

نملغ كل شهر لعلاج هشاشة العظام.  150 بمقدار عطاء المركب لب البراءةأأثبت صاحب ط وحتى اإ  بمقدار C أأن اإ

لى لغم 150 اتضح ، تعاطي الدواءمقارنة بالجرعة المنخفضة، وأأنه بعد س نة واحدة من  أأكبر للدواءفر حيوي اتو  يفضي اإ

يومياً من حيث تحسين كثافة العظام، يمكن أأن  لغم 2.5 أأحسن من تناوله بمقدارشهريًا  لغم 150 أأن تناوله بمقدار

عطاء جرعة عالية ) لىملغ شهريًا خلال عام واحد( س ي 150نتوقع بعقلانية أأن اإ أأفضل مقارنةً بتناول جرعة  تآأثير فضي اإ

 بشكل غير متوقع. اواضح الم يحدث فرق الاختراع لذلك، يجب اعتبار أأنوملغ يومياً خلال عام واحد(.  2.5أأقل )

 كة المتحدةالممل

اإلى عدد من  89تشير المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الطبية في مكتب الملكية الفكرية .137

 مطالبات تم اعتبار أأن ،Actavis v Merck قضية في أأعقاب قرار محكمة الاس تئناف فيفالحالت المتعلقة بنظام الجرعات. 

في  ةبواسطة نظام جرعات جديد )حيث تكون المادة أأو التركيبة، والمرض المعالج، معروفة المحددالاس تخدام الطبي الثاني 

الضوء على حقيقة أأن التحقيق  جاكوب ل.جفي هذا القرار، سلط ومن حيث المبدأأ. مرخصة ( ةالسابق حالة التقنية الصناعية

 يصرف النظرالة غير عادية )مثل وجود تحيز تقني فقط في حومن ثّم، و في أأنظمة الجرعة هو ممارسة معتادة في هذا المجال، 

                                         
 ، المكتب الكوري للملكية الفكرية3.2.2المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل  88

اإلى  224ومن  148اإلى  146(، الفقرات من 2016)أأبريل  ة لفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الطبية في مكتب الملكية الفكريةالمبادئ التوجيهي 89

 ، مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية.225
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في مراجعة لرأأي و. على المطالبة يالابتكار  أأن يضفي الطابععن نظام الجرعة المطالب به( من شآأن نظام الجرعة وحده 

لى الأقوالالمكتب، خلص  لى أأن التعليقات المذكورة أأعلاه توفر  InterMuneفي براءة  الموظف المكلف بالس تماع اإ اإ

واضح  تقني، بدلً من وضع مبدأأ قانوني ملزم بآأن هناك افتراضًا عامًا بضرورة وجود تحيز البداهةرشادات مفيدة بشآأن تحديد اإ 

الموظف بشآأن وقائع القضية، رفض و عن نظام الجرعة المطالب به لمنح الصلاحية لمثل هذه المطالبة. ومع ذلك،  يصرف النظر

لى الأقوال لى  المكلف بالس تماع اإ  .ابتكاري نشاطنقض الرأأي القائل بآأن البراءة تفتقر اإ

الخاصة ، تم النظر في ابتكار جدول جديد للجرعات Genentech (2014) ضد شركة Hospiraشركة قضية فيو .138

لى أأن  بيرس ج رفضو مضاد للسرطان.  يدواء الحجة القائلة بآأن الشخص الماهر لن ينظر في الجدول الجديد، مشيًرا اإ

اهر سوف يدرك أأن التغييرات في أأنظمة الجرعات كانت جانبًا روتينياً في تطوير العلاجات الدوائية الحالية. كما الشخص الم

لى أأنه ل ينبغي تجربة نظام الجرعة  حلة التقنية الصناعية السابقةأأكد أأنه ل يوجد شيء في  أأو المعرفة العامة الشائعة تشير اإ

جراء تج البديهييالجديد، وس يكون من  الحالة، اعتبر أأنه س يكون لديه توقع  وقائع وبشآأن -ربة سريرية صغيرة للجدول الجديد اإ

لى أأنه ليس من الضروري أأن يعرف الشخص و معقول للنجاح. ت م تآأييد هذا القرار في محكمة الاس تئناف، حيث أأشير اإ

 ،كفي لتبرير تجربة سريرية. وبالمثلكل ما هو مطلوب هو أأن فرص النجاح كانت جيدة بما يف -الماهر جدول الجرعة الجديد 

، كان من Medacضد شركة  Accord Healthcareفي قضية شركة و Focusضد شركة  Novartisقضية شركة  في

جراء تجارب على أأنظمة الجرع البديهيي لغاء براءات الاختراع لعدم وجود  مايتهاالمطالب بح اتاإ  نشاطوفي كلتا الحالتين، تم اإ

 ةوائيالد مختصا في الصيغيضم كان ل ، اعتُبر أأن الفريق الماهر Medacضد  Accord Healthcareقضية في ف. ابتكاري

لى رعات لتقليل ال ثار غير الج يتحقق منأأن  للمختص في الصيغ الدوائية البديهيي، وس يكون من طبيب سريري بالإضافة اإ

 المرغوب فيها )في هذه الحالة، أألم الحقن(.

قوالالمسؤول عن الموظف يوضح قرار و  .139  Advance Biofactures of Curacaoطلب شركة في  الاس تماع للأ

كان العامل النشط و . اً ومبتكر  اجرعة يتم اعتباره جديدللجديد بعض العوامل التي قد تؤدي، بصورة اس تثنائية، اإلى شكل 

طار عمليا تقديم الجرعة المطلوبة السابقة، وكان من المس تحيل  حالة التقنية الصناعيةموجودا بتركيز أأعلى بكثير من  ضمن اإ

يعتبر أأن هذا من أأهل المهنة ل علاوة على ذلك، كان الشخص الماهر و . الحلول المقترحة في حالة التقنية الصناعية السابقة

وا من التركيز العالي له أ ثار جانبية غير مقبولة، وقد نجحت التركيبة المركزة في علاج مجموعة من المرضى الذين لم يس تفيد

 السابقة. المتوفرة في حالة التقنية الصناعيةالعلاج بالتركيبات 

، يحتوي على كمية محددة من الدواء، رأأو أأي جهاز أ خ أأو تحميلة أأو أأمبولة قرص فيحدة اشكل جرعة الو  ثليتم و  .140

عطاء جرعة واحدة. وبالتالي، يتم تمييزه عن كمية غير محددة من الدواء،  ككلوالغرض منه  زجاجة دواء يجب قياس  مثلهو اإ

في  المس تعملةفي الحالت التي تكون فيها الجرعة المطلوبة لس تخدام طبي جديد مختلفة بشكل ملحوظ عن تلك والجرعة منها. 

 كميةب حدة تحتوي على العنصر النشط المعروف المطالبة بنموذج جرعة و االاس تخدام المعروف، قد يكون من الممكن السماح 

ا في حالة التقنية لس تخدامهه الكمية بهذ صنعهاأأنه تم  البديهييبحيث يكون شكل جرعة الوحدة جديدًا وليس من  معينة

ذا كان الاس تخدام الطبي الجديد يتطلب جرعة، على سبيل المثال، الصناعية السابقة عشر مرات )أأو تختلف ب . وبالتالي، اإ

جديدة  على أأنهاحدة ا، قد يتم الحكم على المطالبة بنموذج جرعة و سابقةفي حالة التقنية الصناعية ال س تخدام ن الاشر( ععُ 

، يجب أأن نتذكر أأن الجرعات المطلوبة ترتبط عادةً بوزن الجسم المطالباتعند تقييم ابتكار مثل هذه و ومبتكرة ومسموح بها. 
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لمرضى تناول أأكثر يطُلب من ا أأنعروف في الطب من المبحيث تكون جرعات الأطفال أأصغر من جرعات البالغين. كما أأنه 

 .قرصأأنه يتم تناول نصف  كذلك من قرص في وقت واحد ومن المعروف

وشركات   ICOS Corporationشركات أأخرى ضد شركةو Actavis Group PTC EHFفي قضية شركة  .141

يطالب  باختراع الابتكاري فيما يتعلق النشاطاس تعرضت المحكمة العليا قضية تضمنت تقييم ، UKSC 15، [2019]أأخرى، 

لى  1 بمقدار منتادالافيل ال مركب براءة المعنية لس تخدام اليتم توجيه و شكل جرعة محددة من دواء معروف.  بحمايةفيه   5اإ

لبراءة أأن جوهر الاختراع هو العلاج الفعال باأأكّد المرخص له الحصري و ملغ من الجرعة اليومية لعلاج ضعف الانتصاب. 

براءة ال المحمي بموجبتادالافيل بجرعة منخفضة وبحد أأدنى من ال ثار الجانبية. وذكر أأن الاختراع ال  باس تخدامللضعف الجنسي 

تم بالفعل الكشف عن اس تخدام و. تحت الطلب اس تخدامه تناول الدواء يومياً )للاس تخدام المزمن( بدلً منأأتاحت 

رادالافيل لمثل هذا ال"(، والتي تنص على أأن جرعة دوغان"تادالافيل لعلاج الضعف الجنسي في براءة اختراع سابقة )براءة ال 

لى  0.5العلاج تكون عادة في حدود  ذا كانت و ملغ يومياً.  800ملغ اإ البراءة المعنية  مطالباتكان السؤال الرئيسي هو ما اإ

 والمعارف العامة الشائعة. دوغانفي ضوء براءة  بديهية

ذا  "1"تي تعتبر اعتبارات ذات صلة في هذه القضية على النحو التالي: عرضت المحكمة العليا عدداً من العوامل الو  .142 ما اإ

الطبيعة الروتينية للبحث وأأي ممارسة راسخة لمتابعة هذا البحث؛ " و 2"للمحاكمة" في تاريخ الأولوية؛  بديهييكان هناك شيء "

ذا كانت و  "5"ها الفريق الماهر؛ ضرورة وطبيعة الأحكام القيمة التي س يصدر و "4"عبء وتكلفة برنامج البحث؛ و  "3" ما اإ

ذا كانت نتائج البحث غير متوقعة أأو و  "7"دافع الشخص الماهر؛ و  "6"هناك مسارات بديلة أأو متعددة للبحث؛  ما اإ

حدى ميزات الاختراع المطالب بح"و 9"بعد فوات الأوان. و  "8"مفاجئة؛  ذا كانت اإ ضافية في س ياق يكون  مايتهما اإ هي ميزة اإ

 طبيعة الاختراع.و  "10"لغرض أ خر؛  بديهيافيه  بحمايته المطالبالاختراع 

وفي ضوء هذه العوامل، اعتبرت المحكمة العليا أأن المهمة التي س يضطلع بها الفريق الماهر الافتراضي هي تنفيذ براءة  .143

س يعلم الفريق الماهر و لة. . الهدف من الفريق الماهر هو التآأكد من الجرعة المناس بة، والتي س تكون عادة أأقل جرعة فعادوغان

جراءات مآألوفة وروتينية، ما قبل السريرية اش تملت اختبارات التجارب و بهذا الهدف منذ بداية البحث.  والسريرية على اإ

اكتشاف علاقة الاس تجابة للجرعة في المرحلة الثانية )ب( من التجربة السريرية.  أأفضى اإلىفي العادة  أأحرزت تقدماو 

ن يظلملغ،  5تادالافيل بجرعة ال ولحظت المحكمة العليا كذلك أأن حقيقة أأن  نهفعالً كعلاج للضعف الجنسي،  واإ أأيضاً،  فاإ

ضافية تتمثل في تقليل ال ثار الجانبية يمتلكوبشكل غير متوقع،  رعة ج تحديد تمنعل وضافية الإ فائدة هذه النت كا، و فائدة اإ

لى أأن من أأن يكون أأمراً بديهياجرعة مناس بة ك ملغ 5 براءة تفتقر اإلى وجب الالمحمية بم المطالبات. وهكذا خلصت المحكمة اإ

 مبتكر. نشاط

 الوليات المتحدة الامريكية

جراءات فحص البراءاتشير ي "، بداهة التجربةفي س ياق حجة " .144 لى دليل اإ  شركة ضد Alza Corpشركة  قضية اإ

Mylan Labs،90  أأوكسيبوتينين، حيث يتم اإطلاق  لدواءالإطلاق المس تمر  صيغل  مايتهالاختراع المطالب بح تصميمحيث تم

                                         
90 Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464F.3d 1286, 80 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2006) 
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وكس يوتينين قابل للذوبان في الماء بدرجة كبيرة، وقد الأ كان من المعروف أأن و  91ساعة. 24الدواء بمعدل محدد خلال فترة 

لى أأن تطوير تركيبات الإطلاق المس تمر لمثل هذه الأدوية تسبب مشآكل خاصة. أأشارت الم ووردت في حالة التقنية واصفات اإ

وكسيبوتينين. الأ ، بما في ذلك لدرجة كبيرةالقابلة للذوبان في الماء للأدوية  الإطلاق المس تمرتراكيب  D1 الصناعية السابقة

الذي كان له معدل اإطلاق مختلف عن  وكسيبوتينينلأ ل صيغة اإطلاق مس تمر D2 ووردت في حالة التقنية الصناعية السابقة

طريقة قابلة للتطبيق بشكل عام لتوصيل  D3وردت في حالة التقنية الصناعية السابقة أأخيًرا، و  .بحمايته الاختراع المطلوب

على العديد من فئات الأدوية التي  قابلية تطبيق الطريقة التي تم الكشف عنها D3ووردت في ساعة.  24الأدوية على مدار 

ليها   وكس يوتينين.الأ ينتمي اإ

لى أأنه نظرًا لأن خواص الامتصاص و  .145 لأوكسيبوتين كان يمكن التنبؤ بها بشكل معقول في وقت في اخلصت المحكمة اإ

وتناولت . الب بهعلى النحو المطلأوكسيبوتين ل اإطلاق مس تمركان هناك توقع معقول للنجاح في تطوير تركيبة فقد الاختراع، 

 ت بديهيةكان الأنه المطالبات بديهيةكانت و عددًا محدودًا من الطرق للتغلب على هذه العقبات.  حالة التقنية الصناعية السابقة

، مع توقع معقول للنجاح )انظر أأيضًا الجزء دال من هذه الوثيقة حول تركيبات اإطلاق مس تمرالطرق المعروفة لصياغة  بةتجر ل 

 (.ربةبداهة التج

 حجم الجس يمات طاء.

المثال التالي الذي يتضمن مجرد  92وفر المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدلنيةت .146

 جم الجس يمات مع تآأثيرات متوقعة.لحالسابقة  الصناعية التقنية حالة تغيير في

لى  ملغ 2بتركيبة صيدلنية تش تمل على العامل النشط الأول بكمية من حوالي  مايتهيتعلق الاختراع المطالب بح اإ

لى حوالي  ملغ 0.01والعامل النشط الثاني بكمية تتراوح من حوالي  ،الجرعة اليومية وهي تمثل ملغ 4حوالي   0.05اإ

ضافة اإلى ناقلللجرعة اليومية  وهي تمثل ملغ تتكون التركيبة و . صيدليابولة المق  الحاملات/النواقلمن  أأو أأكثر حامل/اإ

من عدد من وحدات الجرعة اليومية المعبآأة بشكل منفصل والقابلة للاإزالة بشكل فردي والموضوعة في وحدة تعبئة 

شكل  يكون في كيبةأأول عامل نشط موجود في التر و يومًا على الأقل.  21عن طريق الفم لمدة  لإتاحة تناولهاوتهدف 

 خامل. ناقل جزيئات أأو يرش من محلول على منعم

لى أأن  D1 حالة التقنية الصناعية السابقةتشير و  لىوالثاني لالأو  ينالنشط العامليناإ ضافة اإ  هذين العاملينمزيج  ، اإ

قابلة للذوبان الماثلة غير الم تنعيم الأدويةعلى أأن  D2السابقة  حالة التقنية الصناعيةتنص و في المجال. معروفة جميعها 

 لمجال لتحسين توصيل الدواء.معروف أأيضًا في ا

لعاملين نظام الجرعات فيما يخص االجرعات و ف. ةالحالي التركيبةللعامل النشط الأول هو جانب جديد في  المنعمالشكل و 

من  ،لذلكولذوبان معروفة في هذا المجال. ا صعبةال مماثل من الأدوية  تنعيم صنفو  معاً،النشطين الأول والثاني 

ل العنصر النشط  البديهيي لتحسين توصيل الدواء.  منعمالذوبان اإلى شكل  الصعبلأي شخص ماهر في المجال أأن يحوِّ

                                         
 .2، أأول، هاء، مثال 2143راءات فحص البراءات، الفقرة دليل اإج 91

، الملكية الفكرية في الهند، مكتب المراقب العام للبراءات والتصاميم 8.8المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدلنية،  92

  .2014والعلامات التجارية، أأكتوبر 
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علاوة على ذلك، فاإن تغيير حجم الجس يم هو مجرد تعديل في الشكل المادي للعامل النشط للحصول على تآأثير محسّن و 

 .بديهيي مايتهومتوقع وبالتالي فاإن الاختراع المطالب بح

 س تخدام جديد لمادة معروفةا ياء.

 البرازيل

 93النشاط الابتكاري:في حالة اختراعات الاس تخدام الطبي الجديد، يجب مراعاة بعض الجوانب عند تقييم متطلبات  .147

  آلية عمل المركب آلية عمله للاس تخدام الطبي الذي تم با المعنيل ينبغي اس تنتاج أ لس تخدام الجديد من أ

 السابقة؛ لتقنية الصناعيةا الكشف عنه بالفعل في حالة

  ينبغي أأن يشير الاس تخدام الجديد اإلى علاج مرض تختلف مسبباته عن المرض المتعلق بالس تخدام الذي تم

 السابقة؛ التقنية الصناعية الكشف عنه في حالة

 أأي بنيوياً مقارنة بالجزيئات المرتبطة  وبنيته ل يمكن اس تنتاج الاس تخدام الجديد من العلاقة بين نشاط الدواء ،

حاليًا والتي تم الكشف عنها  مايتهنفس النشاط المطالب بحب  تضطلعمع المركبات الأخرى التي ثل البنيوي من التما

 السابقة؛ التقنية الصناعية بالفعل في حالة

  السابقة التقنية الصناعية حالةفي ل يمكن اس تنتاج الاس تخدام الجديد من الكشف عن ال ثار الضارة المعروفة 

 المعني؛ للدواء

  ل يمكن اس تنتاج الاس تخدام الجديد من اس تخدام المركب لعلاج أأعراض مرض تم الكشف عنه بالفعل في

 يشير اإلى مرض مختلف. يتهماالسابقة، حتى لو كان الاس تخدام المطالب بح التقنية الصناعية حالة

 الصين

جراء الاختراع المتعلق باس تخدام من  .148 تج كيميائي على أأساس اكتشاف خاصية جديدة للمنتج واس تخدام في الصين، يتم اإ

بالنس بة وعملية. ال  بحماية طالبةالمهي  مايتهلذلك، فاإن اختراع الاس تخدام هو اختراع لعملية، والمطالبة بحو 94هذه الخاصية.

نشاط  ينطوي علىس جديد كيميائي، فاإن اختراع اس تخدام منتج كيميائي  منتجاس تخدام لختراع الابتكاري  النشاطلتحديد 

ذا كان ابتكاري  عندما يكون اس تخدامًا لمنتج و توقع اس تخدام منتج معروف له بنية أأو تركيبة مماثلة.  من غير الممكناإ

نه ينطوي على  ذا كان الاس تخدام الجديد ل يمكن اش تقاقه أأو توقعه من التركيب والتكوين  نشاطمعروف، فاإ ابتكاري اإ

 حديثا تشُفتاك خاصية ة الفيزيائية/الكيميائية المعروفة والاس تخدام الحالي للمنتج، ولكنه يس تخدم والوزن الجزيئي والخاصي

لىللمنتج   غير متوقع. تقنيتآأثير  وتفُضي اإ

  

                                         
، البرازيل ،المعهد الوطني للملكية الصناعية، 8، الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -البراءات  المبادئ التوجيهية لفحص طلبات 93

2017. 
 ، الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين.6.2، 10المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء الثاني، الفصل  94
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 الفلبين

الابتكاري للمطالبة بعناية مع مراعاة  نشاطفي حالة اس تخدام المادة المعروفة لعلاج حالة ذات صلة، ينبغي تقييم ال  - .149

آلية مسببةو مزايا كل طلب.  ذا كان للأمراض أأصل مشترك أأو عوامل أأو أ  نشاط، فقد تفتقر المطالبة اإلى مشتركة اإ

 95.ابتكاري

 مثال

 ختراع[الا]

أأو  لمعدةالتهاب الغشاء المخاطي في التحضير الدواء لعلاج (.........Iاس تخدام مركب برنيل كيتون في الصيغة )

 منه. الوقاية

 ]نظرة عامة على وصف الاختراع[

لمركب في توس يع مجال التطبيق العلاجي  ةالسابق بحالة التقنية الصناعيةالتي يتعين حلها فيما يتعلق  التقنيةتتمثل المشكلة 

 لتحضير دواء لعلاج التهاب المعدة. اس تخدامههو في الطلب برنيل كيتون وأأن الحل المقترح 

 [التقنية الصناعية السابقةحالة ]

جيرانيل أأس تون ، أأي في المطالبة برنيل كيتون لمركب)أأ( تم الكشف عن التآأثير المضاد للقرحة 

(geranylgeranylacetone( أأو )GGA) اختبار فئران لدىتجريبياً  المحرضة، على قرحة المعدة والإثنى عشر. 

من تلف الغشاء المخاطي في المعدة الناجم  لوقايةضد القرحة ول معروفاً أأيضًا GGA ركب)ب( كان التآأثير الوقائي لم

ويتميز  هما مرضان مختلفانعن أأن التهاب المعدة والقرحة  كذلك تم الكشفو. الأس يتيل ساليس يليكعمومًا عن حمض 

 مختلف.كل منهما بانتمائه اإلى علم مرضي 

 ]تعليق[

ساعد على غير الس تيرويدية المضادة للالتهابات ت  الأدويةمن المعروف أأن بعض الأدوية مثل الأسبرين وغيرها من 

التهاب  تتسبب فيضادة للالتهابات يمكن أأن المخرى الأ  العناصرمن المعروف أأيضًا أأن الأسبرين أأو و القرحة.  ظهور

ل أأن لديهمامختلفانعلى الرغم من أأن التهاب المعدة والقرحة مرضان و المعدة.  جوانب مشتركة فيما يتعلق بـ "العوامل  ، اإ

ينطبق على أأي نوع من  GGA ركبيتوقع أأن النشاط الوقائي الخلوي لمكان ل المسببة". وبالتالي، فاإن الشخص الماهر 

ذا كان يؤدي الأس يتيل ساليس يليكمثل حمض  يتلف الغشاء المخاطيعامل عدواني  يش نهالهجوم  ، بغض النظر عما اإ

لى ال  تهاب المعدة أأو القرحة.في النهاية اإ

                                         
 .مكتب الفلبين للملكية الفكرية، 20 (، مثال2018)يناير  12الصيدلنية المتعلقة بالمواد المعروفة، القسم  الطلباتالمبادئ التوجيهية المنقحة بشآأن فحص  95
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 المملكة المتحدة

تناقش المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الطبية في مكتب الملكية الفكرية القضايا  .150

طار السوابق وفي كثير من الأحيان، و 96المتعلقة بالبتكار في المطالبة باس تخدام طبي جديد لمادة أأو تركيبة معروفة. في اإ

القضائية المتعلقة بالس تخدامات الطبية الجديدة للمواد أأو التراكيب المعروفة، فاإن الخطوة الأخيرة في اختبار 

ذا كان الاختراع  - "الأمواج/بوزولي ركوب" ذا كان من  - بديهياتقييم ما اإ طار سؤال حول ما اإ محاولة  البديهيييتم وضعها في اإ

في المس تحضرات الصيدلنية ف، MedImmune v Novartis قضية نوقش في كماو . هللغرض المطالب ب العاملاس تخدام 

شارة  ذلك والتكنولوجيا الحيوية، قد يكون هناك العديد من الس بل الممكنة لس تكشاف ن وجدت،  طفيفة،مع اإ والتي اإ

لى المكافآ ت المحتملة لختراع علاج ناجح وبالأخص نظراً . ومع ذلك، مثمرةس تثبت أأنها ف  لى بلوغها، والتي اإ  فاإن، يتم السعي اإ

ذا كانت احتمالت النجاح منخفضة للغاية بحيث ل تجعلها جديرة بالهتمام. ومع ذلك، فاإن رفض ذلك لن  يحدث بوضوح اإ

ثباتلهذا السبب، ل يتم و للبحث.  ةكبير  عقبةبراءات في جميع هذه الحالت س يكون بمثابة بموجب اية الحم في هذه  البداهة اإ

ل  ذا الظروف اإ للنجاح، وقد قدمت محكمة الاس تئناف بعض  كافيةتنبؤ بتوقعات معقولة أأو تحقق شرط بداهة التجربة مع ال اإ

ذا كان التوجيهات العامة بشآأن كيفية تقييم ذلك: " على جميع الظروف بما في ذلك يتوقف  كافٍ احتمال نجاح معقول أأو ما اإ

أأي وتعقيده أأو  المجالالتي قد يس تغرقها المشروع، ومدى عدم اس تكشاف على التنبؤ بنتيجة ناجحة، والمدة  لةالمعقوالقدرة 

ذا كان يتعين على الشخص الماهر اتخاذ به تم القيام، سواء وما اإلى ذلكتجارب ضرورية  ذه التجارب بالوسائل الروتينية وما اإ

 97."المسارسلسلة من القرارات الصحيحة على طول 

 قضية محكمة الاس تئناف في قبل تعلق بمطالبة الاس تخدام الطبي الثاني منتمت المصادقة على هذا النهج فيما ي و  .151

Regeneron Pharmaceuticals v Genentech .في و، وقد طبقتها المحاكم في العديد من القرارات منذ ذلك الحين

ذا كان الاس تخدام الجديد  Actavis v Eli Lilly (2015،) قضية لى أأنه من المنطقي أأن يتم تناول مسآألة ما اإ تمت الإشارة اإ

ذا كان هناك توقع معقول للنجاح. فيما يتعلق ب للتجربة بديهيا ذا لزم الأمر، ما اإ تقرر أأنه لم يكن من و القضية،  وقائعأأولً، ثم، اإ

ن تحقق ذلك، فلم  الإطلاق، المعني للاس تخدام الجديد على العاملاس تخدام  تجربة البديهيي يكن هناك توقع للنجاح. وحتى اإ

يعني "النجاح" في حالت الاس تخدام الطبي الثاني تحقيق التآأثير العلاجي المطالب به، وقد تختلف المعايير التي يتم تقييمها و 

 "يحاول".  الشخص الماهرمن أأن وفقاً للكشف في المواصفات، وبالتالي قد يختلف أأيضًا ما يقُصد بالضبط 

، كان السؤال هو ما Teva v AstraZenecaو Hospira v Genentech (2014)في بعض الحالت، مثل و .152

ذا كان من  جراء تجربة سريرية مع توقع  البديهيياإ  Generics v Warner-Lambert قضيتي للنجاح، بينما في كافٍ اإ

ذا كان س يكون من Merck Sharp & Dohme v Onoو جراء اختبارات حيوانية  البديهيي، كان السؤال هو ما اإ اإ

بعض العوامل التي س تحدد  أأرنولد ج درس Hospira v Genentech (2015،)في قضية وللنجاح.  كافٍ محددة مع توقع 

ذا كان من  جراء تجربة سريرية مع توقع معقول للنجاح. و  البديهييما اإ يجاد علاج جديد أأو : مس توى الدافع لإ ذلكشمل ي اإ

ذا كانت التجربة س تكون ذات تصميم روتيني؛ و محسن للحالة؛  ذا كان س  و ما اإ )بدلً من  التقنية ة من الناحيةكون صعبتما اإ

ذا و معدل الفشل في مثل هذه التجارب؛ و  ؛ما هي المخاطر التي يتعرض لها المرضىو (؛ والتكلفةمجرد اس تهلاك الوقت  ما اإ

                                         
اإلى  144ومن ، 136اإلى  132من  (، الفقرات2016المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الطبية في مكتب الملكية الفكرية )أأبريل  96

  مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية.، 145
97 MedImmune v Novartis [2010 EWCA Civ 1234, [2013] RPC 27 
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جراء العمليةفي  صعوبات" أأية على كانت المواصفات تغلبت اعتبار  ومدى؛ تجربة" من شآأنها أأن تمنع الشخص الماهر من اإ

 في ضوء المعرفة العامة الشائعة. تمسي حالة التقنية الصناعية السابقةالشخص الماهر أأن الكشف عن 

ذا تم اس تخدام و  .153 صلة، فقد يشكل هذا الكشف  المعني في مطالبة بالس تخدام الطبي الثاني لعلاج حالة ذات العاملاإ

من الواضح أأنه يجب التعامل مع هذا على أأساس كل حالة على حدة، ولكن قد يتم و بتكاري. الا نشاطعلى ال أأساس اعتراض 

السؤال و . T 913/94 القضية الحصول على بعض التوجيه من قرار مجلس الاس تئناف التابع للمكتب الأوروبي للبراءات في

آلية الأول الذي يجب طرحه ذا كانت الأمراض لها أأصل مشترك أأو عوامل مسببة أأو أ ذا و . مشتركة هو ما اإ ، فهذا تحقق ذلكاإ

لى  ذا الجانب الابتكاريل يعني تلقائيًا أأن المطالبة تفتقر اإ الة حأأعراض المرض الذي س بق علاجه في  كانت. ومع ذلك، اإ

لى أأن العامل س يكون  مايتها،الحالة المطالب بح هي نفسها في السابقةالتقنية الصناعية  وكانت أأكثر خطورة ، فهذا يشير بقوة اإ

 فعالً في الحالة الأخيرة أأيضًا.

بآأن أأنواع مختلفة من السرطان لها أأس باب  T 385/07فيما يتعلق بعلاجات السرطان، جادل مجلس الاس تئناف في و  .154

ن الكشف عن فعالية علاج و السرطان بنجاح. جميع أأنواع  تقتل" ةسحري ةوخصائص مختلفة للغاية، وليس هناك "رصاص اإ

لى "توقع معقول للنجاح" في علاج شكل غير مرتبط  معين ضد نوع واحد أأو أأكثر من أأنواع السرطان ل يشير عادة اإ

بناءً على وقائع الحالة، حيث توجد علاجات للسرطان تمارس تآأثيرها من خلال  هذا الأمرلسرطان. ومع ذلك، سيتعين تقييم ل 

آلية مشتركة للكثيراس ته ن لم أأنواع السرطان من داف أ  قضية وتناولت - هاكن جميع ت، اإ

Merck Sharp & Dohme v Ono .علاجا من هذا القبيل 

 تللبراءاالمكتب الأوروبي 

، اإلى حالة تقنية صناعية سابقة(، باعتبارها أأقرب 1، أأشارت الوثيقة )T112/92 (OJ1994,192) القضية في .155

لس المبادئ المجطبق و ذكر وظيفته كمثبت. تلم  اولكنهوغير هلامي،  مُصنعكمثخن لمنتج غذائي لوكومانان الجاس تخدام 

بمثابة عامل لوكومانان الجالحالة، وذكر أأنه حتى لو كان  هذه على T59/87 (OJ1991, 561)القضية المنصوص عليها في 

عداد المنتج وفقاً للوثيقة ) تبمث  لى اس تنتاج  تم التوصللقد و  .افيمخ  االاس تخدام كان اس تخدام(، فاإن هذا 1مس تحلب في اإ اإ

ن لم يكن مرتبطًا ارتباطًا وثيقاً باس تخدامه تمفاده أأن اس تخدام مادة ما كمثبِ  على الأقل  فهو، مثخنكعامل  اللمس تحلبات، اإ

كعامل  لوكومان كان فعالللشخص الماهر، مع العلم أأن الج البديهييرأأى المجلس أأنه كان من و وثيقاً.  قريب جدا من ذلك

ذا كان فعالً أأيضًا كمثبت. أأن يحاول للمس تحلبات،  تثخين قد  T59 / 87 القضية على الرغم من أأنو على الأقل معرفة ما اإ

ه ، فاإن موضوع مثل هذيس توفي شرط الجدةمخفي لحقاً لمادة معروفة يمكن أأن  هلكنو  جوهريباس تخدام  المطالبةأأن  توجد

لى المطالبة  ذا أأشار  النشاطس يظل يفتقر اإ اإلى وجود صلة راسخة بين  ت حالة التقنية الصناعية السابقةالابتكاري اإ

 98(.T544 / 94اللاحقة )انظر أأيضًا و  السابقة الاس تخدامات

  

                                         
 .2016 12.9 .د،1(، الجزء 8السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات )النسخة  98



SCP/30/4 
53 
 

 فزالمح كاف.

 لهندا

 البديهييمثالً على الاس تخدام  99تقدم المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدلنية .156

 ، على النحو التالي:المحفزللعامل 

في وجود محفز  Bوالمركب  Aمن خلال معالجة المركب  Cبعملية لإعداد المركب  مايتهبح يتعلق الاختراع المطالب

البلاتين كمحفز اس تخدام  باس تثناءحالة التقنية الصناعية السابقة يتم الكشف عن جميع ميزات الاختراع في و بلاتيني. 

البلاتين عن بشكل عام  وكشفت حالة التقنية الصناعية السابقةلكن تم ذكره كمحفز للمعادن النبيلة. و بشكل صريح، 

يعتبر لذلك، وللشخص الماهر.  هو بديهييلأغراض مماثلة و  المجاليس تخدم في  مماثلكعنصر نبيل، وهو أأيضًا عنصر 

 .بديهيي على نحو مايتهالتقنية السابقة على الاختراع المطالب بححالة في ميزة المعروفة لل اتطبيق ذلك

 جمهورية كوريا

كشف عن وجود محفز له تركيبة مماثلة أأو مشابهة لمحفز ي  حالة التقنية الصناعية السابقةلى الرغم من أأن مرجع ع .157

ذا كان رد الفعل الذي يس تخدم فالاختراع،  معترفا ختراع الامختلفًا، وكان تآأثير محفز  الصنفأأو كان  مختلفا المحفزالعامل  فيهاإ

ذا لم يتم الكشف عن و  100ابتكاري. ينطوي على نشاطالاختراع أأن محفز، يعتبر  فيها ل يس تخدمالتي  مقارنةً بالحالة به اإ

جراء تقييم  التقنية الصناعية في حالة المحفزالتركيبة المتماثلة أأو المشابهة للعامل  الابتكاري من خلال  للنشاطالسابقة، يتم اإ

 فز.المحفي حالة بدون  مايتهمقارنة تآأثير المحفز المطالب بح

نتاج محفزعلى الرغم من أأن داعم المحفز قد ل يكون له أأي نشاط و  .158 نه يس تخدم لأغراض مختلفة، مثل اإ  لهفز مح، فاإ

الابتكاري لختيار المحفز  النشاطتقييم  من أأجلو فعال، لتقليل تكلفة التحضير وتحسين الخواص الميكانيكية.  محفزتفاعل 

 101المدعوم أأو غير المدعوم، ينبغي مراعاة أ ثاره التقنية المنصوص عليها في المواصفات أأو تآأثيرها الاس تثنائي.

 المنتجات الوس يطة لم.

 البرازيل

لى  102مجال الكيمياء الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في -تشير المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  .159 اإ

الابتكاري للوس يط بناءً على وظيفته كوس يط  النشاطالوس يط اختراعاً رئيس يًا، ينبغي تحليل المنتج أأنه عندما يكون 

ذا كشفت أأقرب حالة التقنية الصناعية السابقةلمركبات في با مقارنةواختلافاته  سابقة عن  صناعية تقنيةحالة . وبالتالي، اإ

                                         
، الملكية الفكرية في الهند، مكتب المراقب العام للبراءات والتصاميم 8.8طلبات البراءات في مجال المس تحضرات الصيدلنية، المبادئ التوجيهية لفحص  99

 .2014والعلامات التجارية، أأكتوبر 
 ، المكتب الكوري للملكية الفكرية.3.2، 5المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل  100

 .2009أأكتوبر  9الصادر عن محكمة البراءات،  2008HEO13732انظر القرار  101

، البرازيل ،المعهد الوطني للملكية الصناعية، 8، الجوانب المتعلقة بفحص طلبات البراءات في مجال الكيمياء -المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات  102

2017.  
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نتاج مركبات أأخرى، أأي وظيفتها  مايتهمركبات شبيهة بالمركب الوس يط المطالب بح شارة اإلى وظيفتها في اإ ولم تقدم أأي اإ

حالة يس تخدم مركبات مماثلة لتلك الموجودة في المجال س أأن الشخص الذي يمتلك مهارة في  البديهييكوس يط، فلن يكون من 

 .توليفية وس يطة ا مركباتعلى أأنه التقنية الصناعية السابقة

وس يطة، يجب ملاحظة  ركباتسابقة مال  لحالة التقنية الصناعيةفي الحالة التي تكون فيها مركبات أأقرب وظيفة و .160

السابقة، من أأجل تحديد ما  الصناعية التقنية حالة الموجودة في والمركب( الوس يط) مايتهالاختلافات بين المركب المطالب بح

ذا كانت هذه الاخت  .مايتهالمطالب بح للمركب، مع مراعاة الوظيفة الوس يطة بديهيةلافات اإ

عندما يكون الوس يط عبارة عن اختراع ثانوي )يكون الاختراع الرئيسي عبارة عن مركب كيميائي نهائي أأو عملية و  .161

نتاج مركب كيميائي(، ل يمكن اس تقراء  لى الوس يط،  الجدة والنشاط الابتكاريلإ نظرًا لأن للاختراع الرئيسي اإ

ذا لم يكن و الاختراع الرئيسي والوس يط مختلفة. في غراض الأ التآأثيرات/الأنشطة / الوس يط هو الاختراع الرئيسي، المنتج اإ

نتاجه  ذا كان الوس يط وعملية اإ لى المفهوم الابتكاري ينتميانفيجب تحديد ما اإ لاختراع الرئيسي، وهو منتج مركب نفسه ل اإ

نتاجه.  103نهائي و/أأو عملية اإ

نتاج وس يط هي الاختراع الرئيسي و  .162 طلب البراءة. ومع ذلك، فاإن هذه العمليات عادة ما تكون في قد تكون عملية اإ

نتاج الوس يط هي الاختراع الرئيسي، و وس يط. منتج اختراعاً ملحقاً للاختراع الرئيسي لمركب نهائي أأو حتى  ذا كانت عملية اإ اإ

الخطوات المختلفة و  "2"؛ كل منهماوالمنتج النهائي ووسائل تحويل  الأوليةادة الم "1"فيجب أأن تحدد مطالبات العملية ما يلي: 

 اللازمة لتحقيق الهدف المحدد.

 الوليات المتحدة الأمريكية

حكمت المحكمة الأمريكية أأن مركبات حالة التقنية الصناعية السابقة تحقق منفعة فقط عندما  Lalu،104قضية  في .163

وأأن المركبات المتشابهة في البنية والمطالب بحمايتها قد ل تكون بديهية من الوهلة الأولى مقارنة ، تضطلع بدور مركبات وس يطة

 (من هذه الوثيقة 29)انظر الفقرة  بحالة التقنية الصناعي السابقة.

 المكتب الأوروبي للبراءات

 105.لمنتجات الوس يطة يتعلق باقام مجلس الاس تئناف التابع للمكتب الأوروبي للبراءات بتقييم عدد من الحالت فيما .164

عداد T22/82 (OJ1982, 341) في القرارو طار  ةديجد منتجات وس يطة، قرر المجلس أأن اإ  لها مزاياعملية كاملة في اإ

 لإعداد المنتجات النهائية المعروفة والمطلوبة كان أأمرًا ابتكاريًا. ةمدهش

ة الوس يطة قابلة للحماية بموجب ئيالمنتجات الكيما، تم اعتبار T163/84 (OJ1987, 301)القضية مرة أأخرى في و  .165

 ولكن المجلسابتكاري.  نشاطمعالجتها للمنتجات النهائية المعروفة ينطوي على  المضي قدما فيبراءة اختراع على أأساس أأن 

تحويلها بعد  وتم، لمتعددة المراح مبتكرة ت أأثناء عمليةعدّ تصبح مبتكرة لمجرد أأنها أ   نأأن مادة كيميائية جديدة وس يطة ل ىرأأ 

                                         
 .125.3اإلى  119.3ول، الفقرات من انظر أأيضا المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء الأ  103

 ، سادساً.09.2144. دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة F.2d 703,223 USPQ 1257 (Fed. Cir. 1984)Lalu 747 ,في قضية  104

 .)المنتجات الوس يطة( 4.8.9 .د،1الجزء  ،2016 (،8السوابق القضائية لمجالس الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات )النسخة  105
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لى منتج نهائي معروف؛ ذلك  ذ اإ عداد الوس يط الجديد قد مكنت اإ يجب أأن تكون هناك عوامل أأخرى أأيضًا، مثل أأن عملية اإ

عدادهمن   طرق أأخرى لإعداده.التم استبعاد قد أأنه  واتضحابتكاري،  على نحوذلك  وكانلأول مرة  اإ

بدلً  واتبّع، T163/84 القرار المجلس على الرأأي المعبر عنه في، لم يوافق T648/88 (OJ1991, 292)القضية في و .166

ذا تم  مبتكرلإعداد منتج نهائي معروف أأنه  الموجهالوس يط المنتج تم اعتبار و. T22/82 القضية المتخذ في القرارمن ذلك  اإ

عداده  طار اإ عداد في اإ ضافية مبتكرة أأو في س ياق عملية ابتكارية كاملة ) أأو مبتكراإ  (.T1239/01تم التآأكيد عليه في معالجة اإ

لى أأن، T65/82 (OJ1983, 327)وفي القضية  .167 عمليات ال  من تي تمثل جزءاً ال ةديالجد يطةالوس   المنتجات أ شير اإ

حتى تعُتبر منتجات  –)أأي المنتجات النهائية أأو الوس يطة من أأنواع مختلفة(، يجب  اللاحقة)غير ابتكارية( للمنتجات  المماثلة

المنتجات حتى في حالة استيفاء هذا الشرط، فاإن هذه و لمنتجات اللاحقة. في امساهمة هيكلية  تساهمأأن  – وس يطة

بالنس بة لحالة وبعين الاعتبار.  حالة التقنية الصناعيةل تكون ابتكارية دون قيد أأو شرط، أأي ليس من دون أأخذ  الوس يطة

 حالة التقنية الصناعيةلن مختلفان يجب مراعاتهما. الأول هو مجاثمةّ ، بالمنتجات الوس يطةفيما يتعلق  التقنية الصناعية

ن وكما هو محدد من تركيبتها الكيميائية. م المنتجات الوس يطةقريبة من الركبات الم وهي جميع" للفن. المنتج الوس يط"القريبة من 

 اللاحقةالمركبات القريبة من المنتجات "القريبة من المنتج"، أأي تلك  حالة التقنية الصناعيةناحية أأخرى، يجب أأيضًا مراعاة 

 تركيبتها الكيميائية. خلال كما تم تحديدها من

لمنتجات النهائية ل ، جادل مقدمو الطلبات أأن نشاط مبيدات الحشرات T18/88 (OJ1992,107)وفي القضية  .168

 النشاط لإثباتكان كافياً  ، وأأن هذاالمعروفة كان متفوقاً بشكل كبير على نشاط مبيد حشري أ خر معروف له بنية مماثلة

شارة اإلىو، حتى لو لم تكن المنتجات النهائية جديدة و/أأو مبتكرة. الوس يطة للمنتجاتبتكارية الا  القضية في اإ

T65/82 (OJ1983, 327) المنتجات الوس يطة المطالب  ستندت على الأسس التالية: يجب أأن  مقدمي الطلب، رفض حجة

لى  بحمايتها بدورها مكانية لم يكن السؤال هنا، و. مؤهلة للحماية بموجب براءةلتكون  ابتكاري نشاطاإ دعم المنتجات هو اإ

في هذه  اللاحقة، لأن المنتجات الوس يطة في ظل ظروف معينة للمنتجاتبتكاري الا للنشاط والمبتكرة الجديدة اللاحقة

ما لم تكن جديدة أأو  جديدة ول مبتكرة ل وق للمنتجات اللاحقة التي لم تكن لم يكن التآأثير المتفوغير مبتكرة. كانت الحالة اإ

 (.T697/96 ،T51/98كافياً لجعل المنتجات الوس يطة مبتكرة )

 اختيار الاختراعات والنطاقات ميم.

بشكل عام، قد يتضمن اختراع الاختيار، على سبيل المثال، اختيار عناصر فردية أأو مجموعات فرعية أأو نطاقات   .169

ولكن لم يتم الكشف عنها بشكل محدد في  حالة التقنية الصناعية السابقةفرعية، والتي تقع ضمن المجموعة أأو النطاق الأكبر في 

 النشاط( تقييم SCP/29/4الابتكاري )الجزء الثاني( )الوثيقة  للنشاط أأخرىاسة تناولت در و  حالة التقنية الصناعية السابقة

على اختراعات  SCP/29/4بينما تنطبق المبادئ العامة الموضحة في الوثيقة و الابتكاري فيما يتعلق باختراعات الاختيار. 

 في هذا الصدد في مجال الكيمياء. مكملةالكيمياء، تقدم الفقرات التالية توضيحات وأأمثلة  مجالالاختيار في 

ذلك  على الرغم من أأن ،الابتكاري فيما يتعلق باختراعات الاختياروالنشاط الجدة  ينبغي التمييز بوضوح بين مطلبيو  .170

لى  قبل من ةالمقدم وعلى النحو الموضح في المعلومات. نطاق هذه الوثيقةفي  ل يدخل لحالة  وصفاً عاماً  فاإن، اللجنةش يلي اإ

شروط  فيالمحدد  الشكلشكل معين من الاختراع، حتى لو تم تضمين هذا  جدة فيعادة ل يؤثر  ةالسابق نية الصناعيةالتق 

يؤثر الوصف  ،في المقابلو. حالة التقنية الصناعية السابقةصراحة في  أأن ذلك الشكل المحدد لم يذُكرالكشف العام، طالما 
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"المعدن" كمصطلح  جدةعلى سبيل المثال، يؤثر وصف "النحاس" على فدد. الوصف المح تشملطالبة عامة م جدةالمحدد على 

" التثبيت"جهاز  جدةأأي معدن أ خر غير النحاس. وبالمثل، يؤثر وصف "المسامير" على  جدةعام، ولكن ليس على 

 أأن الكشف لأرجنتين اإلىفي ا 106كمصطلح عام، ولكن ليس على أأي جهاز تثبيت أ خر. ومع ذلك، تشير المبادئ التوجيهية

جميع مكونات تلك  يفُشي عمفي شكل عام،  ولو، حالة التقنية الصناعية السابقةعن مجموعة من المركبات الكيميائية في 

في اختيار عنصر )عناصر( تم  جدّة ةوجد أأيت. وبالتالي، ل حالة التقنية الصناعية السابقةالمجموعة، التي أأصبحت جزءًا من 

ذا كان العنصر )العناصر( المحدد له خصائص متباينة، أأو لم يتم حالة التقنية الصناعية السابقةفي الكشف عنه بالفعل  ، حتى اإ

ةأأو خاصية  ميزةمس بقاً. وبالمثل فاإن اكتشاف  اثباته في حالة التقنية لعنصر )عناصر( معين، معروف بالفعل  متفوقةأأو  مُميّزِ

 الجدة.شرط ، ل يفي ب الصناعية

على فش يلي وهو اختراع اختيار يتعلق بمجموعة من القيم.  قبل من ةالمقدم المعلوماتوجود في وهناك مثال أ خر م .171

جراءً  من حالة التقنية الصناعية السابقةوثيقة  تحدّدسبيل المثال،   10يمكن تنفيذه في نطاق درجات حرارة تتراوح بين  اً كيميائي اإ

تم في وقت لحق، ودرجة مئوية.  80درجة و 60رجة ود 40درجة و 20 ندرجة مئوية، بما في ذلك أأمثلة ع 100و

 وتفضي اإلى، بشكل غير متوقعأأكثر كفاءة  تكون درجة مئوية 72درجة مئوية و 68ما بين العملية التي تُجرى أأن  اكتشاف

ذا تم تقديم طلب و أأداء أأفضل، وتصدر ملوثات أأقل أأو تنتج فوائد تقنية أأخرى.  ة درجة مئوي 68الإجراء بين  لحمايةاإ

فاصل في نطاق درجة الحرارة التي تم الكشف عنها بالفعل، في حين لم يتم وصف هذا الفاصل المحدد الدرجة مئوية، أأي  72و

ل من خلال تفسير محدود ف، حالة التقنية الصناعية السابقةصراحة في وثيقة  لحالة التقنية الصناعية لا يمكن تقييم الجدة اإ

درجة  80و 60و 40و 20درجة مئوية وفي درجات حرارة متوسطة تتراوح بين  100و 10كعملية تجرى عادة بين  السابقة

بشكل مختلف في  تتمالسابقة ل تنص بشكل محدد على أأن العملية  حالة التقنية الصناعيةنظرًا لأن وثائق و ، مئوية. وبالتالي

جراء ما بين في هذه  -)داخل أأو خارج النطاق الموصوف(  درجات حرارة أأخرىدرجة أأو  درجة مئوية  68الحالة، اإ

 الجدة.بمطلب الاختراع  عنها وس يفي تم الكشفأأنهّ قد  مايتهاعتبر القيم المطالب بحتُ لا ف -درجة مئوية  72و

 أأستراليا

خل المركبات التي تد اعتباريتم و تمثل الصيغة الهيكلية العامة جميع الصيغ الهيكلية المحددة التي تشملها الصيغة العامة.  .172

في ومركبات تم الكشف عنها على وجه التحديد.  ةمثل أأي نفسها في نطاق الصيغة العامة بوضوح على أأنها تمتلك الخصائص

غياب الاختيار )على سبيل المثال، تحديد مركب أأو مركبات لها ميزة مفاجئة أأو غير متوقعة( أأو في حالة عدم وجود الكشف 

خصائص المركبات التي تم  س تكون لهالمركبات التي تدخل في نطاق الصيغة العامة اأأن ن البديهيي على الفور التمكيني، فم

عداد  ابتكاري نشاطوليس هناك  ،الكشف عنها على وجه التحديد المركبات فقط بالطريقة المقترحة والتحقق من  تلكفي اإ

، Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha and Sankyo Coضد   Rohm and Haas Coقضيةخصائصها )

[1997] APO 40شركة ضد  جامعة جورجيا للأبحاثمؤسسة و  ؛Biochem Pharma ،[2000 ]APO 68.) 

  

                                         
 546/2012و 118/2012المبادئ التوجيهية لفحص أأهلية البراءة في الطلبات بشآأن الاختراعات الكيميائية والصيدلنية )المعتمدة بموجب القرار المشترك  106

  .2012(، 107/2012و
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 لبرازيلا

جراءات الفحص  .173 لطلبات براءات الاختراع الخاصة باختيار المركبات الكيميائية مبينة بالتفصيل في  التقنيفي حين أأن اإ

لى  19.4المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات، الجزء الثاني، الفقرات من  لى  31.5ومن  25.4اإ  2.8الجزء  فاإن ،34.5اإ

بعض يقدم ات البراءات في مجال الكيمياء الجوانب المتعلقة بفحص طلب -من المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات 

 لمركبات الكيميائية.باالمتعلقة  الانتقاء الابتكاري لختراعات النشاطالأمثلة فيما يتعلق بتقييم 

حالة التقنية الصناعية جديداً يجب أأل يتم الكشف عنه تحديداً في  المختاروبصفة عامة، لكي يعُتبر المركب الكيميائي  .174

فيما و أأمثلة أأو اختبارات أأو نتائج أأو قوائم أأو جداول أأو تسميات أأو صيغة هيكلية فردية أأو طريقة تحضير. في شكل  السابقة

لى  من أأهل المهنةلشخص ماهر  بديهياالابتكاري، قد ل يكون اختيار المركب المذكور واضًحا أأو  نشاطيتعلق بال  استنادًا اإ

لى كون الاختراعونظراً . حالة التقنية الصناعية السابقةتعاليم  مجموعة مختارة من المركبات الموصوفة بالفعل بشكل عام في  دائما اإ

ن تقييم متطلبات حالة التقنية الصناعية السابقةوثيقة  مجموعة من المركبات يتضمن  تتعلق بانتقاءالابتكاري لبراءة  النشاط، فاإ

الذي سابقة مع المركب )المركبات(  صناعية تقنيةحالة وافق أأقرب تتو السابقة.  الصناعية التقنيةتتعلق بحالة  تقديم بيانات مقارنة

 السابقة.الصناعية التقنية  حالة أأكبر تشابه هيكلي تم الكشف عنه على وجه التحديد في يظُهر

لى  الجدة تس توفي شرطمثال على المركبات المختارة التي  .175  :ابتكاري نشاطولكنها تفتقر اإ

 ختراعالا

لى مركبات يشير طلب براءة الاختر  يلوديناع اإ لعلاج الأورام  الخلايا مماثلة لها خصائص مضادة لتكاثر اإ

 الثدييات. لدى

 حالة التقنية الصناعية السابقة

مفيدة كعوامل هي و يلودينالإ ، مواد تش به ماركوشبشكل عام، في صيغة  ةالسابق حالة التقنية الصناعيةصف ت

 الخلايا. مضادة لتكاثر

 التقنية الصناعية السابقةحالة      ختراعالا

 

 

 

 التقنيالتحليل 

حالة التقنية الصناعية بين المركبات التي تم الكشف عنها بشكل عام في وثيقة من  محدودةمجموعة  المختارةتمثل المركبات 

زء نظرًا لعدم الكشف عنها على وجه التحديد )المبادئ التوجيهية لفحص طلبات البراءات، الجو . ومع ذلك، السابقة

لى  21.4من الثاني، الفقرات   .شرط الجدة تس توفي(، فهيي 23.4اإ
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ونشاط المركبات التي  مايتهاالنشاط المضاد للتكاثر للمركبات المطالب بح بين قارنيُ الطلب نتائج اختبار  صاحبقدم و 

 تثبت النتائج المقدمة لموتشابه هيكلي أأكبر.  ولها حالة التقنية الصناعية السابقةفي تم الكشف عنها على وجه التحديد 

كان  مايتهالمركبات المطالب بحفي ا الخلايا ، لأن نشاط مضاد تكاثرمقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقة بديهييتآأثيًرا غير 

فحص طلبات ل المبادئ التوجيهيةالسابقة ) الصناعية التقنيةحالة مشابهاً تمامًا لنشاط المركبات التي تم الكشف عنها في 

ل أأنها  مايتهاعلى الرغم من أأن المركبات المطالب بحو (. وبالتالي، 33.5، الفقرة الثانيالبراءات، الجزء  تعتبر جديدة، اإ

 الابتكاري. النشاط شرط استيفاءتفشل في 

 تس توفي كًلا من شرطي الجدة والنشاط الابتكاري:المركبات المختارة التي  عنمثال  .176

 ختراعالا

الحلقي المستبدل بالفينيل، وعمليات تحضيره واس تخدامه في تركيبات المبيدات  زالكيتوينول بمركب البراءةيتعلق طلب 

 الحشرية ومبيدات الأعشاب.

 حالة التقنية الصناعية السابقة

لأعشاب، ل ومبيد للحشراتنشاط مبيد  الذي لهالحلقي  لمركب الكيتوينولزالتقنية السابقة وصفًا عامًا حالة تقدم 

 في طلب البراءة قيد المراجعة. المختارةوالذي يتضمن المركبات 

 حالة التقنية الصناعية السابقة      ختراعالا

 

 

 

 

 التحليل الفني

لأنه، على الرغم من أأنها مش تقات  على أأنها تس توفي شرط الجدةبراءة الفي طلب  مايتهاتعتبر المركبات المطالب بح

ل أأنه لم يتم الكشف عنها على وجه ةالسابق وثيقة حالة التقنية الصناعيةفي  ماركوشبشكل عام في صيغة  تردكيميائية  ، اإ

لى  21.4ت من حص طلبات البراءات، الجزء الثاني، الفقرالف المبادئ التوجيهيةالتحديد )  .(23.4اإ

 البديهييت بوضوح التآأثير التقني غير الابتكاري للموضوع، تم تقديم بيانات الاختبار التي أأظهر  النشاطلإثبات و

تقنية حالة ال لمركبات ذات التشابه الهيكلي الأكبر التي تم الكشف عنها تحديداً في با مقارنة مايتهاللمركبات المطالب بح

لأي شخص ماهر في هذا المجال )المبادئ  بديهيةغير  المختارةالمركبات  أأن . وبالتالي، تم اعتبارالصناعية السابقة

 (.34.5توجيهية لفحص طلبات البراءات، الجزء الثاني، الفقرة ال 
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 جمهورية كوريا

 أأصناف مايتهعن المفهوم العام فقط، بينما يغطي الاختراع المطالب بح حالة التقنية الصناعية السابقةكشف ت عندما  .177

ذا كان لجميع  ينطوي على نشاط، فاإن الاختراع المطالب به حالة التقنية الصناعية السابقة تآأثير مختلف عن  الأصنافابتكاري اإ

 107.من حيث النوعية أأو الكمية في حالة التقنية الصناعية السابقةتآأثير الاختراع 

ابتكاري، حيث يتم اختيار مركبات كيميائية محددة فقط من بين مجموعة واسعة  نشاط: الاختراعات تفتقر اإلى 1مثال 

 من المركبات الكيميائية.

تار من مجموعة واسعة من المركبات والمخ  مايته،يوجد وصف مفاده أأن المركب الكيميائي المطالب بحل  "1"

يجابي مقارنة بالمركبات الكيميائية السابقة الصناعية في حالة التقنية الكيميائية في حالة التقنية الصناعية ، له تآأثير اإ

 .السابقة

الذي يتم اختياره من بين مجموعة واسعة من المركبات ، و مايتهيكون للمركب الكيميائي المطالب بح "2"

يجابي مقارنة بالمركبات الكيميائية  الصناعية التقنيةفي حالة  الكيميائية  الصناعية التقنيةفي حالة السابقة، تآأثير اإ

 ه يمكن، لأنماهر من أأهل المهنةمن قبل شخص  مايته، ولكن يمكن بسهولة اختيار المركب المطالب بحالسابقة

 اصية المركب الكيميائي.بخالتنبؤ 

ختراعات التي تحتوي على مركبات كيميائية محددة مختارة من مجموعة واسعة من المركبات الكيميائية لها الا: 2مثال 

 اتية غير متوقعة.و خصائص م

حالة التقنية عنها في  كُشف Rتتعلق المطالبة بمركب كيميائي يحتوي على مادة بديلة محددة تم اختيارها من مجموعة 

 بين السابقة، وليس من المتوقع أأن يقوم شخص ماهر في المجال باختيار ذلك المركب الكيميائي المحدد من الصناعية

 السابقة من أأجل الحصول على خصائص مواتية. حالة التقنية الصناعيةالمركبات الكيميائية الموصوفة عمومًا في 

 الاتحاد الروسي

بشكل عام تتوافق  الانتقاءالابتكاري لختراعات  النشاطعلى أأن منهجية تحليل  108توجيهية للفحصتنص المبادئ ال  .178

المعروفة التي المركبات و  مايتهاخصائص المركبات المطالب بح بين الاختلافيؤخذ و مع منهجية المركبات الكيميائية الأخرى. 

لى  58ر )انظر الفقرات من وكذلك درجة هذا الاختلاف في الاعتبا، تشترك في صيغة هيكلية  أأعلاه(. 61اإ

 مثال

درجة يوفر وصف الاختراع معلومات حول و غرض في المطالبات(. البمركب كيميائي )لم يتم توضيح  بحماية يتم المطالبة

مكانية اس تخدامه  المادة المذكورة هي حالة معينة )اختيار( و جسم الحيوان.  في حشرات القرادعلى  للقضاءسميته واإ

لى أأن سميتها كافية  حالة التقنية الصناعيةتشير و عة من المركبات المعروفة تتميز بصيغة هيكلية مشتركة. لمجمو  السابقة اإ

                                         
 لكوري للملكية الفكرية.، المكتب ا3.2، 5المبادئ التوجيهية لفحص البراءات، الجزء التاسع، الفصل  107

  )ROSPATENT( الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية، 9.3المبادئ التوجيهية لفحص طلبات الاختراع، الجزء  108
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نظرًا لأن هذا المركب لم يتم و الحيوانات. لدى سمية ال القراد، ولكن اس تخدامها مس تحيل بسبب زيادة  لقضاء علىل

نه يعتبر مركبًا جديدًا.  مركب وصفه مس بقاً على أأنه كان المخترع أأول من قرر أأن و تم الحصول عليه ودراس ته، فاإ

حالة يسمح بقتل القراد، لكنه ل يسبب أأي ضرر للحيوانات. وبالتالي، فاإن  بحمايته مس توى سمية المركب المطالب

، الطلبكما هو موضح في  التقنيةيجة يمكن أأن يحقق النت  مايتهالسابقة ل تعني أأن المركب المطالب بح التقنية الصناعية

 خاصية جديدة غير معروفة لتلك المجموعة. يبدي عن مايتهوالمركب المطالب بح

 المملكة المتحدة

المتحدة(  )المملكة  Dr Reddy’s Laboratoriesقضية شركة قرار محكمة الاس تئناف في المملكة المتحدة في يعتمد .179

لىمقاربة تستن 109Eli Lilly & Co شركةضد  ول س يما )مجالي الاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات قرارات  د اإ

 الطلب في الاعتبارمساهمة  أأخذ( حيث تم T 133/01 WYETHو T 939/92 AGREVO/Triazolesالقرارين 

ذا لم يحقق أأي تقدم تقني حقيقي. بديهيااختيار  ليعتبر وكان الاختيار ذا كاو  110اإ ن الاختراع السؤال الذي يجب طرحه هو ما اإ

ذا كان مجرد اختيار و . اعتباطيغير معروفة حتى ال ن أأو أأنه مجرد اختيار  تقنيةيقدم مساهمة  ، يكون اعتباطياإ

 111.بديهيا الاختراع

يتم تحديد طبيعة الاختيار في كثير من الأحيان بسهولة تامة حيث، على سبيل المثال، يتم اختيار نطاق فرعي ولن  .180

 المملكة[ Genericsشركة  قضية فاإن الموقف الذي يتبع حكم محكمة الاس تئناف في ،الصددفي هذا ومن نطاق أأكبر. 

 112، تشمل ما يلي:Yeda Research and Development Coضد شركة  ]المتحدة

ذا كانت المساهمة المزعومة أأثرًا تقنيًا غير شائع في كل شيء مشمول  "1" لمطالبة، فلا يمكن اس تخدامه لأغراض بااإ

ما و .البداهةلى الحكم ع  يفضي اإلىعلى الموضوع الذي  مقتصرةفي مثل هذه الظروف، يجب أأن تكون المطالبة اإ

 المساهمة التقنية، أأو يجب العثور على مساهمة مختلفة مشتركة في المطالبة بآأكملها؛

ي ل يمكن لذواعلى نحو اعتباطي بحت،  حالة التقنية الصناعية السابقةمن المحتمل أأن يكون الاختيار من  "2"

 ، لأنه ل يحقق تقدمًا تقنيًا حقيقياً؛، بديهياً تبريره بواسطة بعض الخصائص التقنية المفيدة

 منطقياً وفقاً الابتكاري الأثر التقني الذي ل يكون  النشاطقد ل يؤخذ في الاعتبار عند تقييم  "3"

 البراءة. واصفاتلم

 المواصفات. من خلال منطقياً الذي أأصبح  التقنيقد يتم الاستشهاد بآأدلة لحقة لدعم التآأثير  "4"

                                         
ذا لم يكن هناك أأكثر من اختيار و من فئة ما أأمرًا بديهيًا.  اعتباطي"]...[ فهيي تعتبر ما يمكن اعتباره مجرد اختيار  109 فليس هناك ببساطة أأي مساهمة  اعتباطياإ

 "تقنية مقدمة من قبل صاحب البراءة.

Dr Reddy’s Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9  (.44)في الفقرة 
 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية ،78(، الفقرة 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  110

 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 79(، الفقرة 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  111

 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 80(، الفقرة 2017كيميائية )المحدثة في يونيو المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات ال  112
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 Yeda Research andضد شركة  ]المتحدة المملكة[ Generics شركة قضية وتناول الحكم الصادر في .181

Development Co  ذا لم تكن الخاصية أأو التآأثير التقني لمواصفات في الواقع. ا حسب منطقيينمسآألة ما الذي يحدث اإ

ليه في المواصفات، فلا و  رأأت المحكمة الأدنى أأنه نظرًا لأنه ل يمكن اس تخدام الأدلة اللاحقة لدعم التآأثير التقني غير المشار اإ

يمكن اس تخدامه لدحض هذا التآأثير. ومع ذلك، رأأت محكمة الاس تئناف أأنه عند النظر في الأدلة اللاحقة بشآأن هذه المسآألة، 

لى أأدلة لحقة؛  بداهةكم على  الحيتمل  الاختراع.  عن ماهيةالأدلة  ذلك من خلال ببساطة تحديد بل يتمالاختراع بالرجوع اإ

ثبت الاعتماد على الأثر تُ لم  المطالب بحمايتها التركيبةسمحت المحكمة بقبول الأدلة اللاحقة التي، وفقا للمدعي، أأظهرت أأن و 

 113ورفضت الاس تئناف. تقنيالأدلة المقدمة لم تثبت عدم وجود أأثر  التقني. بيد أأن المحكمة وجدت أأن

أأنه عندما يتم تقديم على  T 181/82للاس تئناف في المكتب الأوروبي للبراءات  التقنيقرار المجلس  وينص .182

حالة بين مركب  ةممكن ةهيكلي مقاربةغير متوقع، يجب أأن يكون هناك أأقرب  تقنيالاختبارات المقارنة كدليل على وجود تآأثير 

مؤهلة  - نظرياالموصوفة  وليس -الذي تم اختباره وموضوع الاختراع؛ وأأن المواد المعروفة فقط  التقنية الصناعية السابقة

 114للاس تخدام في مقارنات المركبات.

لنظر في تنص المبادئ التوجيهية الخاصة بفحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية على أأنه ينبغي او  .183

غير المعتادة في المطالبة،  المؤشراتعند اس تخدام و التي يتم من خلالها اختيار المنتج أأو العملية.  للمؤشراتالأهمية التقنية 

ذا كانت ثبات ما اإ ذا تم و أأم ل.  شراتؤالمتلك  كشفت عنالسابقة قد  الصناعية التقنية حالة قد يكون من الصعب اإ اإ

نها تعتبر غير تقنية ويمكن تجاهلها في تقييم ، فمؤشرات اعتباطيةاس تخدام   115(.ومن ثّم الجدة) البداهةاإ

، قد تكون هناك حالة تش تمل فيها المطالبة ةالسابق حالة التقنية الصناعيةفيما يتعلق بالنطاق المتداخل للمطالبة ومرجع و  .184

كتب تنص المبادئ التوجيهية لم و . ابقةحالة التقنية الصناعية السالوارد في  ماركوشمتداخل مع هيكل  ماركوشعلى هيكل 

على أأنه من الممارسات المعمول بها في المكتب، على عكس ممارسات المكتب الأوروبي  116المملكة المتحدة للملكية الفكرية

. وبالتالي، يتم التعامل مع  تس توفي شرط الجدةابتكاري ول نشاطللبراءات، الاعتراض على المطالبة باعتبارها تفتقر اإلى 

مجموعة ما  اعتبار أأن ضمنهبدلً من تحديد المدى الذي يمكن و في الواقع على أأنها فئات محددة من المركبات.  ماركوشهيآكل 

ذا كانت الجدة مناس بة(، فقد تم اعتبارها  . البداهة بموجبلعتراضها ببساطة  براغماتيةمتلازمة مع مجموعة أأخرى )وبالتالي ما اإ

 قيد المطالبةتراض تعتمد جزئياً على مسائل مثل الاس تخدام المقصود )سواء تم ذكره صراحة في ومع ذلك، فاإن قوة هذا الاع

في نواة مشتركة أأو في حالة البوليمرات،  ماركوشفحص أأم ل( وعلى مدى التداخل )على سبيل المثال، هل تشترك هيآكل ال

 بديهييفي الحالت التي يوجد فيها اختراع اختيار و؟(. من العمود الفقري للبوليمر نفسها المنحدرة هل تشترك في المجموعات

 .البداهةاعتراض  المضي قدما في ينبغيومدعوم، ل 

  

                                         
 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 82(، الفقرة 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  113

 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 84(، الفقرة 2017ن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو المبادئ التوجيهية بشآأ  114

 .حدة للملكية الفكريةمكتب المملكة المت، 85(، الفقرة 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  115

 .مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، 90(، الفقرة 2017المبادئ التوجيهية بشآأن فحص طلبات البراءات المتعلقة بالختراعات الكيميائية )المحدثة في يونيو  116
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 الوليات المتحدة الامريكية

في حالة أأو تكمن داخل النطاقات التي تم الكشف عنها  متداخلة" المطالب بحمايتهاالنطاقات  التي تكون فيها الةالحفي  .185

تشير حالة التقنية الصناعية  Woodruff،118 قضية في 117.للبداهة من الوهلة الأولىحالة  ثمة"، السابقةالتقنية الصناعية 

لى السابقة رأأت المحكمة و ". % 5"، في حين اقتصرت المطالبة على "أأكثر من % 5-1تركيزات أأول أأكس يد الكربون "حوالي  اإ

 Geisler،119قضية النطاقات متداخلة. وبالمثل، في ف وبالتالي % 5 من " سمحت بتركيزات أأعلى بقليل% 5-1أأن "حوالي 

لىاعتبر  بديهية من أأنجستروم"  100اإلى  50سمك طبقة الحماية الواقية الذي يقع ضمن نطاق من " ت المطالبة التي تشير اإ

لى  الوهلة الأولى سمك ل ينبغي أأن يكون لحماية المناس بة، توفير ا"ل في ضوء مرجع حالة التقنية الصناعية السابقة الذي يشير اإ

لى أأن "الحماية  ذكرت المحكمة أأنه. و ["أأنجستروم 100نانومتر ]أأي  10 حوالي عن أأقلالطبقة الواقية  "من خلال الإشارة اإ

ذا كانت الطبقة الواقية حالة التقنية الصناعية ]فاإن ، من السمك أأنجستروم 100"حوالي"  تبلغ المناس بة" يتم توفيرها اإ

 ]مقدم الطلب[. " مايته من قبلاس تخدام سمك ضمن النطاق المطالب بح اإلىاشرةً مبتشير [ السابقة

حالة التقنية مع  الأحجام المطالب بحمايتهال تتداخل النطاقات أأو  عندمالوهلة الأولى بديهية من اوبالمثل، توجد حالة  .186

ليها ولكنها تقترب ،السابقة الصناعية  Banner،120ضد   .of AmericaTitanium Metals Corp في قضيةففقط.  اإ

وليبدينوم، وتصل اإلى من الم %0.3يكل ومن الن  %0.8سبيكة "تحتوي على ب  المتعلقةلمطالبة ا قاطعاالمحكمة رفضًا  رفضت

من النيكل،  %0.75كشف عن س بائك من ي مرجع.  لأنها بديهية بالستناد اإلىديد، وتوازن التيتانيوم" من الح 0.1%

النسب و ، وتوازن التيتانيوم: "الموليبدينوممن  %0.31و، من النيكل %0.94وتوازن التيتانيوم  ،الموليبدينوممن  0.25%

 .أأن يكون لها نفس الخصائص" من الوهلة الأولىيتوقع س  الشخص الماهر من أأهل المهنة لدرجة أأنقريبة جدا 

ظهار مدى  بداهة من الوهلة الأولىيمكن لمقدمي الطلبات دحض حالة و  .187 على ف. تقارب الكبير للنطاقاتال من خلال اإ

ظهار أأن النطاق المطالب بح افتراض البداهة سبيل المثال، قد يكون يحقق نتائج غير متوقعة مايته قابلًا للدحض من خلال اإ

 121.به عن الاختراع المطالب تصرف النظر حالة التقنية الصناعية السابقة، أأو أأن حالة التقنية الصناعية السابقةنطاق ب  مقارنة

في التركيز أأو درجة الحرارة، فاإن  وحالة التقنية الصناعية السابقةعندما يكمن الاختلاف بين الاختراع المطالب به و  .188

لى أأن بموجب براءة الموضوع أأهلية حمايةهذا الاختلاف لن يدعم  التركيز أأو درجة الحرارة  ذلك، ما لم يكن هناك دليل يشير اإ

 .بالغة أأهمية يكتس يان

اكتشاف النطاقات المثلى أأو القابلة  فاإن، حالة التقنية الصناعية السابقةشف عن الشروط العامة للمطالبة في عندما يتم الك و 

في القانون أأن مجرد المضي قدماً  ومن المبادئ الراسخة 122.ل ينطوي على نشاط ابتكاري للتطبيق عن طريق التجربة الروتينية

                                         
 ، أأول.05.2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  117

 SPQ2d 1934 (Fed. Cir. 1990), 919 F.2d 1575, 16 UWoodruffفي  118

 71, 43 USPQ2d 1362,1365-, 116 F.3d 1465, 1469Geisler-(Fed. Cir. 1997) 66في  119

120 , 778 F.2d 775,783, 227 USPQ 773, 779 (Fed. Cir. 1985)Titanium Metals Corp. of America v. Banner 

 ثالثاً.، 05.2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  121

 ، ثانياً.05.2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  122
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الذي ينطوي فقط على تغيير الشكل أأو النسب أأو الدرجة أأو استبدال ، و عبراءة اختراوجب الأصلي المحمي بم التصميمفي 

ن ذلك ليسبالوسائل نفسها اإلى حد كبير، ولختراع الأصلي، با مقارنة تضطلع بالدور نفسه عناصر متكافئة اً اختراع فاإ

لى نتائج س يخضع للحماية بموجب براءة أأفضل من الاختراعات ، على الرغم من أأن التغييرات من هذا النوع قد تؤدي اإ

 123السابقة.

لى الصنفعندما  الأصناف ببداهةفيما يتعلق و  .189 بداهة ل ينبغي تحليل  124،تشير حالة التقنية الصناعية السابقة اإ

بطريقة مختلفة عن أأي  حالة التقنية الصناعية السابقة اتناولته ةفرعي فئةمعين، أأو  صنفبمركب معين، أأو المتعلقة  المطالبة

ذا كان و . أأخرى مطالبة أأو  الصنفلختيار المركب أأو س تكون لديه دوافع  المجاللمهارة العادية في با شخص يتمتععند تحديد ما اإ

دليل في هذا الصدد، يوفر لتعاليم حالة التقنية الصناعية السابقة. و، يجب مراعاة العوامل المختلفة المطالب بحمايتهاالفئة الفرعية 

جراءات فحص البراءات   :التاليةل غير الحصرية العواماإ

، مع الأخذ في الاعتبار أأن الحجم وحده ل يمكن أأن ةالسابق الصنف في حالة التقنية الصناعيةالنظر في حجم  "1"

 .البداهة يدعم رفض

ذكرت المحكمة أأن "الحساب البس يط س يظهر أأنه، باس تثناء التناظر  Peteringقضية على سبيل المثال، في 

مركباً فقط. ومع ذلك، نود  20على  Karrerتحتوي الفئة المحدودة التي نجدها في  ،Rداخل بعض مجموعات 

لى أأن ليس مجرد عدد المركبات في هذه الفئة المحدودة، بل الظروف الكلية المعنية، بما في  المهم هنا أأن نشير اإ

ائل لمواقع الحلقة بد وعدم وجود، Zو Yفقط لـ  ووجود بديلين، Rذلك عوامل مثل العدد المحدود للتغيرات 

قد وصف  Karrerمع أأخذ هذه الظروف في الاعتبار، نرى أأن و الأخرى، ونواة هيكلية كبيرة غير متغيرة. 

كل من التباديل المختلفة المتضمنة هنا تمامًا كما لو كان قد رسم  المجاللأولئك الذين يتمتعون بمهارة عادية في هذا 

 كل صيغة هيكلية أأو كتب كل اسم ".

أأو  الأصنافسبب معين لتحديد  تشير اإلىوالتي  حالة التقنية الصناعية السابقةالتعاليم الصريحة في  النظر في "2"

 .ة المطالب بحمايتهاالفرعي الفئة

تش تمل على خليط محدد من الأميلورايد التي تركيبات مدرة للبول ب المطالبات المتعلقةعلى سبيل المثال، كانت 

شارة مرجعية  بديهيةوهيدروكلوروثيازيد  بآأن الأميلورايد كان عبارة عن  نية الصناعية السابقةق لحالة الت في اإ

دارته بشكل مشترك مع عوامل مدرة للبول تفرز البوتاس يوم، بما في ذلك  أأبيرزينين غلويدين يمكن اإ

زالة الصو  ةمدر عوامل نتاج لإ ، مثالً وارداً هيدروكلوروثيازيد الذي كان  ديوم والبوتاس يوم للبول مع خصائص اإ

 125.االمرغوب فيه

ذا و المفصح عنه.  الصنففرعي "نموذجي" أأو "مفضل" أأو "مثالي" ضمن  نوعأأو  لصنفالنظر في أأي تعاليم   "3" اإ

، فاإن الكشف مايتهالمطالب بح الصنفمتشابه هيكليا مع  من أأصناف فرعيةكان هذا النوع من الأنواع السابقة أأو 

                                         
123 ,36 F.2d 436, 438 (CCPA 1929)In re Williams 

 .08.2144دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  124

125 ., 874 F.2d 804,807, 10 USPQ2d 1843, 1846 (Fed. Cir. 1989)Merck & Co. v. Biocraft Labs 
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من  مايتهاالمطالب بح الأصناف الفرعيةلختيار الأنواع أأو  المجاللمهارة العادية في با تعلشخص يتم عنه قد يوفر سببا 

 ، بناء على توقع معقول بآأن الأنواع المتماثلة هيكليا عادة لها خصائص مماثلة.صنفال 

الخصائص  هيو. في حالة التقنية الصناعية السابقةمماثلة  أأو أأصناف فرعية من أأنواع ومنافعالنظر في خصائص  "4"

حالة التقنية تلك الموجودة في مع هيكليا  متشابهةالتي توفر الدافع الحقيقي للعالم ذي المهارة العادية لجعل الأنواع  والمنافع

اكتشاف  لن يكون في صالح على العكس من ذلك، فاإن عدم وجود أأي خصائص مفيدة معروفةو . ةالسابق الصناعية

 فرعي. نفص الدافع لصنع أأو اختيار نوع أأو 

مكانية التنبؤ بالتكنولوجيا.  "5" ذا كانت فالنظر في اإ غير قابلة للتنبؤ بها، فمن غير المرجح أأن تجعل  التكنولوجيااإ

، لأنه قد ل يكون من المعقول اس تنتاج أأنها تشترك في بديهياالأنواع المتشابهة من الناحية الهيكلية النوع المطالب به 

 خصائص مماثلة.

 بالستناد اإلى بحمايته للمركب المسكن المطالب البداهة من الوهلة الأولىعلى سبيل المثال، تم دحض 

من الناحية الهيكلية مع أأدلة تثبت أأنه ل يمكن التنبؤ  في حالة التقنية الصناعية السابقة مشابهة متصاوغة

 126بخصائص تسكين الألم والإدمان على أأساس التركيب الكيميائي.

 الأوروبي للبراءات المكتب

 على النحو التالي: انتقاء ابتكارية وغير ابتكارية لختراعاتيتم تقديم أأمثلة  127،المبادئ التوجيهية للفحص. في  .190

 غير مبتكر[بالتالي و بديهيي]اختيار 

 اختيار مركبات أأو تركيبات كيميائية معينة )بما في ذلك الس بائك( من مجال واسع. منيتكون الاختراع فقط 

التقنية السابقة على الكشف عن مركب كيميائي يتميز بهيكل محدد بما في ذلك مجموعة بديلة تسمى حالة مثال: تش تمل 

"Rذا المكون البديل "ه تم تعريفو". يR بحيث يشمل نطاقات كاملة من مجموعات جذرية محددة على نطاق واسع "

ما غير المستبدلة أأو  المستبدلة بالهالوجين و/أأو الهيدروكسي، على الرغم من أأنه مثل جميع جذور الألكيل أأو الأريل اإ

 عنصر جذري معين أأو الاختراع في اختيار ويكمنعدد صغير جدًا من الأمثلة المحددة فقط.  يردلأس باب عملية، 

ليه باسم البديل  امن بينه الجذريةمجموعة معينة من العناصر  أأو  الجذري العنصر)لم يتم الكشف عن " R"من يشار اإ

 بغيابعندئذٍ  سيتعلق الأمرلأن  حالة التقنية الصناعية السابقةبشكل محدد في وثيقة ما قبل  الجذريةمجموعة العناصر 

 المركبات الناتجة:و (. اهةبدال الجدة بدل من 

 ؛في حالة التقنية السابقةخصائص مفيدة ل تمتلكها الأمثلة  ةأأي تمتلك ابآأنه ول تثُبت وصفتل  (أأ )

                                         
126 574 F.2d 1082, 1094, 197 USPQ 601, 611 (CCPA1978), In re May 
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ليها على وجه التحديد في تم  انهوصف بآأ أأو ت (ب) حالة تلك خصائص مفيدة مقارنة بالمركبات المشار اإ

، المجالالشخص الماهر في  هاالتقنية السابقة، ولكن هذه الخصائص هي الخصائص التي يتوقع 

 هذا الاختيار.يقوده ذلك على الأرجح ل بحيث 

 غير واضح وبالتالي مبتكر[اختيار ]

ثل هذه ولم مركبات أأو مركبات كيميائية معينة )بما في ذلك الس بائك( من مجال واسع، الاختراع في اختيار  يكمن (1)

 المركبات أأو التراكيب مزايا غير متوقعة.

" من Rالبديل " الجذري مثال: في المثال أأعلاه لمركب كيميائي بديل، يكمن الاختراع مرة أأخرى في اختيار العنصر

في هذه الحالة، ل يقتصر الاختيار على منطقة لكن و كشف السابق. ومع ذلك، الكلي للاحتمالت المحددة في ال  المجال

ظهر أأنها تمتلك خصائص مفيدة ولكن ل توجد مؤشرات ي المركبات التي يمكن أأن  فضي اإلىالمحتمل، وي المجالمعينة من 

من أأجل تحقيق الخصائص  اختيار أ خرالمحدد بدل  الاختيارمن شآأنها أأن تقود الشخص الماهر في المجال اإلى هذا 

 المفيدة.

ظروف تشغيل معينة )مثل درجة الحرارة والضغط( داخل تقتضي يتضمن الاختراع اختيارًا خاصًا في عملية  (2)

 تآأثيرات غير متوقعة في تشغيل العملية أأو خصائص المنتج الناتج. الاختيارينتج عن هذا و معروف،  نطاق

لى مادة  Bوالمادة  Aمثال: في عملية يتم فيها تحويل المادة  أأن بشكل عام ، كان من المعروف Cفي درجة حرارة عالية اإ

أأنه في نطاق درجة  تبينلقد و درجة مئوية.  130و 50حيث ترتفع درجة الحرارة في بين  Cفي المادة  أأكبرهناك زيادة 

لى  63الحرارة من  نتاج المادة  65اإ  أأعلى بكثير من المتوقع. Cدرجة مئوية، والتي لم يتم اس تكشافها من قبل، كان اإ

 مطالبات ماركوش نون.

لى  "ماركوشمطالبة " وتشيرتسمح العديد من الوليات القضائية لمطالبة براءة واحدة أأن تتضمن عناصر بديلة.  .191 قائمة اإ

دائل التي قائمة بالب في العادة ماركوشمطالبة  تشملبمعنى أ خر،  128في مطالبة واحدة. كبدائل ايمكن اس تخدامه تيال بالعناصر

 ماركوش فيها الذي كان في الوليات المتحدة الأمريكيةذا الاسم وفقا لقضية ماركوش به اتسميته تتموقد يتم الاختيار منها. 

لى قائمة البدائل المحددة في مطالبة و  129.الطرف الوحيد في الدعوى  .ماركوش تجميعأأو  ماركوشباسم مجموعة  ماركوشيشار اإ

 تم اختياره من المجموعة التي تتكوني X" على النحو التالي ماركوشالبدائل في مطالبة  تردوبصفة عامة، يمكن أأن  .192

عندما تحدد و ": على سبيل المثال، "معدن يتم اختياره من المجموعة التي تتكون من النحاس والذهب والحديد". cو bو aمن 

 كن التعبير عنها على النحو التالي:مجموعة من المركبات الكيميائية بصيغة كيميائية، يم ماركوشمطالبة 

  

                                         
 .2117دليل اإجراءات فحص البراءات، الفقرة  128

129 r Pat. 126, 127 (1924)’, 1925 Dec. CommEx parte Markush 
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 . مركب من الصيغة:1المطالبة 

 

 

فينيل، ال من المجموعة التي تتكون من  1Rحيث يتم اختيار 

لكيلثيو، والأ تريازينيل، والثيازوليل، وال بيريديل، وال 

هي الميثيل أأو البنزيل  4R – 2Rيثيل؛ الم و ، لكوكسيوالأ 

 فينيل.ال أأو 

عند و لتحديد الاختراعات في علم المعادن والكيمياء والبيولوجيا.  ماركوشفي مجموعة  المطالباتكثيرا ما تس تخدم و  .193

نها تسمح بتغطية مجموعة من المركبات الكيميائية التي لها عنصر هيكلي مشترك  ماركوشاس تخدام مجموعة  في صيغة كيميائية، فاإ

أأو  نقيةالأخرى، مثل تلك التي تتضمن ميزات ميكانيكية  الاختراعات في مجالت التكنولوجيا ولكنفي مطالبة واحدة. 

 130.ماركوشخطوات عملية، يمكن المطالبة بها أأيضًا على نمط 

دراج أأكثر من  لصائغ البراءة نمط ماركوشيسمح و  .194 من  العديدبديل في مطالبة واحدة، بدلً من صياغة  عنصرباإ

ذا تم اس تخدامها ب و المطالبات التي تغطي كل عضو بديل.  تساعد الشخص الماهر في  ماركوششكل صحيح، فاإن مطالبة اإ

كل  المجال على استيعاب النطاق الكامل للبدائل في مطالبة واحدة، بدلً من قراءة وتحليل العديد من المطالبات التي تحدد

على سبيل فبجمع البدائل التي ليس لها اسم عام محدد جيدًا.  لصائغ البراءة ماركوشبالإضافة اإلى ذلك، يسمح أأسلوب وبديل. 

المثال، في حالة "معدن تم اختياره من المجموعة التي تتكون من النحاس والذهب والحديد"، ل توجد كلمة عامة مناس بة 

 تغطي فقط النحاس والذهب والحديد.

أأل يجعل عدد البدائل وعرضها في مطالبة واحدة  في العديد من البلدان، شريطة ماركوشبشكل عام، يسُمح بمطالبة و  .195

في ظروف معينة، قد تكون مجموعة ووحدة الاختراع.  بشروطالمطالبة غامضة أأو يصعب تفسيرها وشريطة أأن تفي المطالبة 

 المطالبةر فتقت قد و . مايتهكبيرة للغاية بحيث ل يتمكن الشخص الماهر في المجال من تحديد نطاق الاختراع المطالب بح ماركوش

لى الوضوح والدقة، أأو قد ل  بطريقة  مايته، أأو قد ل يكشف الوصف عن الاختراع المطالب بحاستيعابهاالوصف  يمكناإ

وسواء . مايتهلاختراع المطالب بحلواضحة وكاملة بدرجة كافية حتى يتمكن الشخص الماهر في المجال من تنفيذ النطاق الكامل 

هذه  ولكنيلبي وحدة الاختراع أأم ل، فهو سؤال أ خر قد يتم طرحه.  ماركوشعنه في مجموعة  بديل تم التعبير عنصركان كل 

طار مطلب النشاط هي القضايا   الابتكاري.تقع خارج اإ

واحدة أأو في مجموعة من  ماركوشالتعبير عن البدائل في مطالبة  تم سواءالابتكاري،  النشاط بشرطفيما يتعلق و  .196

ذا تم  الابتكاري في حد ذاته. النشاطبتقييم  ذلك ل يرتبطوكل بديل،  كل منها يحددفالمطالبات،  المطالبة  تلذلك، اإ

                                         
الكلى يش تمل على "وحدة واحدة على الأقل تم اختيارها من المجموعة التي  لتصفية، المثال التالي: مطالبة بجهاز 2117يقدم دليل اإجراءات البراءات في الفقرة  130

آلة  تصفيةوحدة مراقبة " و 4"، فائقة الترش يحوحدة اإزالة "و 3"، الديالة انوحدة دورو  "2"، الديالةوحدة تحضير  "1"تتكون من  الكلى"، وواجهة مس تخدم/أ

 متصلة بها.
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الابتكاري  النشاط، فليس من المس تغرب أأن القواعد والممارسات العامة المتعلقة بتحليل ماركوشباختراع كيميائي في صيغة 

 للاختراعات الكيميائية تنطبق على هذا الاختراع.

، 131البرازيلفي  الصادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية المبادئ التوجيهية للفحصل، تنص على سبيل المثاف .197

ذا لم يكن  النشاط بمطلبالجديدة س تفي  ماركوشبشكل عام، على أأن المركبات المحددة في صيغة  لشخص الماهر االابتكاري اإ

في حالت و. مايتهالتعديلات الهيكلية المطالب بحبا دافع للقيام لديه حالة التقنية الصناعية السابقة،بناءً على  من أأهل المهنة،

غير  تقنيالابتكاري على الاعتراف بوجود تآأثير  النشاط، ينطوي تقييم حالة التقنية الصناعية السابقةالتشابه الهيكلي مع 

بالإشارة و، نفسه. وعلى المنوال ة الصناعيةالتقنيالبيانات المقارنة فيما يتعلق بحالة  الدليل على ذلك هومتوقع، وغالبًا ما يكون 

لى دليل براءات الاختراع في الأنديز،  لى أأن المركبات المطالب بها في صيغة  ةالمقدم المعلوماتشير ت اإ لى اللجنة اإ كوادور اإ من اإ

تآأثير غير  اج عنهينت " أأو2"للمركبات بنية غير متوقعة )حالة نادرة(؛ تكون " "1"تنطوي على خطوة ابتكارية عندما:  ماركوش

ذا كانت المركبات متشابهة مع غيرها في  قد يكون التآأثير و . حالة التقنية الصناعية السابقةمتوقع )الحالة الأكثر ش يوعاً، خاصةً اإ

 الموصوف لمركبات معروفة مماثلة، أأو قد يكون هو نفسه ولكن مع نتائج محس نة(." ذلكغير المتوقع مختلفًا تمامًا عن 

للوفاء  بديهيي" يجب أأن يكون غير في مجمله" مايتهفقاً للمبدأأ الراسخ المتمثل في أأن الاختراع المطالب بحوو بالمثل، و .198

لى أأنه في حالة المطالبات  ةالمقدم المعلوماتشير ت الابتكاري،  النشاط بمطلب لى اللجنة اإ ، ل يعُتبر بنمط ماركوشمن ماليزيا اإ

ذا كان  مبتكرا مايتهالاختراع المطالب بح في حالة ابتكاري نطوي على نشاط ل ي  ماركوشتجس يد واحد على الأقل من بدائل اإ

ذا كان الاختراع المطالب به يتعلق بمركبات الكرومانول فالسابقة.  التقنية الصناعية  العصبية لحماية الخلاياعلى سبيل المثال، اإ

المجسدة في مطلب  يكون لجميع المركبات الكيميائية بدائل، فيجب أأنالمس تخدمة ك  بما في ذلك المركبات الكيميائية المختلفة

نص ت من أأجل الحصول على براءة الاختراع المطلوبة. وبالمثل، في حالة التقنية الصناعية السابقة  تآأثير ملحوظ ماركوش

لى  ةالمقدم المعلومات لى تعريف جيد للغاية ويجب أأن تكون  ماركوشعلى أأن صيغ  اللجنةمن كوس تاريكا اإ الخاصية تحتاج اإ

شير ت بالإضافة اإلى ذلك، وموجودة في جميع المركبات البديلة.  بحالة التقنية الصناعية السابقةالتقنية الأساس ية المتعلقة  المميزة

لى دليل الأنديز للبراءات، والذي ينص على أأنه من أأجل الاعتراف  المعلومات المقدمة لى اللجنة اإ كوادور اإ  بالنشاطمن اإ

ل  الابتكاري، يجب أأن ثبات بنيتها أأو  فوحدهاتفي جميع المركبات المدرجة في صيغة ماركوش بالشروط، واإ المركبات التي تم اإ

 مقبولة. تعتبر تآأثيرها غير المتوقع من قبل مقدم الطلب

لى م لفيس تخدم عدد من الأمثلة الموضحة في الأجزاء من أأ و  .199 من هذه الوثيقة مجموعة ماركوش لتحديد الاختراع  يماإ

حول كيفية  فكرة عامةقد توفر هذه الأمثلة الملموسة و . حالة التقنية الصناعية السابقة مرجع أأو لوصف مايتهب بحالمطال

 الكيميائية. المجالتفي  ماركوشاس تخدام مطالبات 

 ]نهاية الوثيقة[
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