
 ییحقوق قضا یهادگاهید یفصلنامهدو

 131تا  113صفحات ، 1396و زمستان  زییپا، 78و  77 یشماره

 از ناقضان بالقوه حق اختراع تیو حما رانهیشگیپ یاعلام یرا

 ∗∗2عباس تبار دیمج، ∗1زاده یروح یعل

 میواحد رباط کر یدانشگاه آزاد اسلام گروه حقوق اریاستاد، مسئول( یسندهی)نو. 1

 شهید بهشتی دانشگاه، خصوصیدکترای حقوق  یدوره آموختهدانش. 2

 (29/06/1396تاریخ تصویب:  ـ 03/08/1393 دریافت:)تاریخ 

 چکیده
از  یاشن ینگران، که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند یاشخاص یرو شیموانع پ نیتراز مهم یکیاصولًا 

 یدیشد یبه ضمانت اجراها یحقوق یهادر نظام یامر نیکه معمولاً چن باشدیم گرانینقض حق اختراع د

ه از اقدام ب شیپ بتوانندهستند تا  یراهکار ازمندیاشخاص مذکور ن، تیوضع نیخواهد شد. در ا یمنته
.در  ریخ ای باشدیرفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده م ایآ دیاز دادگاه بخواهند که اعلام نما یگذارهیسرما

قانون  18ماده  گرچه رانیشده است. در حقوق ا سریم رانهیشگیپ یاعلام یرأ قیمهم از طر نیا کایحقوق آمر
اختراع  نامهیابطال گواه یرا مجاز به طرح دعو ینفعیهر ذ یتجار ئمو علا یصنعت یهاطرح، ثبت اختراعات
مواجه نموده  یجد دیرا با ترد یدعوا نیچن رشیپذ، ینفعیها از مفهوم ذدادگاه قیمض ریتفس یدانسته است ول

اعتبار  یررسب زیاختراع و ن نامهیمبهم گواه یادعاها ریبا فراهم نمودن امکان تفس رانهیشگیپ یاعلام یاست. رأ
، اختراع نامناسب یهانامهیحذف گواه زیدر خصوص نقض حق اختراع و ن یدیرفع هرگونه ترد قیاز طر، آن

 .خواهد نمود یدانش عموم تیو تقو یو توسعه نوآور قیبه بهبود روند تحق یانیکمک شا

 .نقض حق اختراع، ینفعیذ، رانهیشگیپ یاعلام یرأ، نظام حق اختراع کلیدواژگان:

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∗ Email: a.roohizadeh.k@gmail.com 

∗∗ Email: m_abbastabar@yahoo.com 
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 مقدمه

 دار به ثبتوجود گواهینامه اختراع در دست فردی که فناوری نوینی را در مراجع صلاحیت

ست؛ شده اموجب قانون برای وی به رسمیت شناختهرسانده است حاکی از وجود حقی است که به

موجب انتقال فناوری به، ده انحصاری از دانش و فناوری موضوع برگه اختراعازجمله استفا

قراردادهای انتقال فناوری و نیز حق طرح دعوی علیه افرادی که از فناوری موضوع برگه اختراع 

یشه هم، بدون مجوز استفاده نمایند. اشخاصی که قصد سرمایه گذاری در بازار اختراعات را دارند

سارات تنها بایستی خدارند که مبادا متهم به نقض حق اختراعی گردند که در اثر آن نهترس از این 

هنگفتی به صاحب برگه اختراع بپردازند بلکه علاوه بر آن کالاهای تولیدی نیز باید از بازار 

ایه خود را نیز از دست خواهد گذار قسمت اعظمی از سرمشده و بدین ترتیب سرمایه آوریجمع

وه بر این معمولاً قلمرو دانش و فناوری موضوع گواهینامه نامه اختراع در اللب موارد چندان . علاداد

 ،باشد لذا وجود این ابهامباشد و با ابهامات زیادی در دامنه شمول خود همراه میروشن و دقیق نمی

ه اید کنمبرد. به همین دلیل ضرورت ایجاب میگذاری را نیز تا حدودی بالا میریسک سرمایه

اشخاص مذکور جهت کاهش ریسک ناشی از نقض حق اختراع بتوانند دعوایی مطرح کنند تا 

ر حقوق . داشی از نقض حق اختراع تبرئه شوندپیشاپیش رایی از دادگاه اخذ نمایند که از اتهام ن

چنین فرصتی برای اشخاص فراهم  1934تصویب قانون راجع به رای اعلامی در سال  با آمریکا

راع دیگری ا نقض حق اختهد تا بتوانند پیشاپیش از دادگاه بخواهند که قضاوت نماید رفتار آنگردی

عتی و علائم تجاری های صنطرح، قانون ثبت اختراعات 18ران ماده ود یا خیر. در حقوق ایرمیبشمار 

 اه درخواستنفعی اجازه داده است تا ابطال گواهینامه اختراع را از دادگبه هر ذی 1386مصوب سال 

های توان با استفاده از ظرفیتلازم است تا بررسی شود در نظام حقوقی ما آیا می، نماید. بنابراین

نهادی معادل آنچه در حقوق آمریکا اندیشیده شده است را یافت؟ در صورت منفی ، حقوقی موجود

 آیا تجویز قانونی چنین دعوایی در حقوق ایران لازم است؟، بودن پاسخ
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 هوم و پیشینه رای اعلامی پیشگیرانه در حقوق آمریکامف. 1

گذاران در زمینه فناوری ها و اختراعات این است که آیا عمل آنها  یکی از نگرانی های سرمایه

هیچ راهی ، 1نقض اختراع دیگری خواهد بود یا خیر. به بیان ساندرلند در دعوای امریکن ول ورکز

وجود ، طرح دعوا در خصوص حقی مورد ادعا ختراع برایعنوان یک دارنده حق اه برای اینکه ب

د تا لیستی ظر بمانباید با امید به آینده عمل کرد و چه بسا دارنده حق اختراع دیگر منت ندارد و صرفاً

ی اهدعوا کند که نتایج ویران کنند ا جمع شده و پس از آن علیه این شخص طرحهتبزرگ از خسار

حالی که او در تمام مدت بر اساس حسن نیت عمل کرده و هیچ راهی در ، برای او خواهد داشت

ر. حقوق ا داشته است یا خیبرای او نبود تا پیشاپیش تعیین کند که آیا او حق انجام چنین عملی ر

مکانیسمی برای متهم به نقض حق ، قواعد مربوط به تهدید واهی به نقض حق اختراع از، انگلیس

به موجب آن بطور صریح به واهی بودن ادعاهای راجع به نقض حق ورد که آیماختراع فراهم 

اختراع پاسخ دهد و در نتیجه انگیزه دارندگان حق اختراع را برای تهدیدات محتکرانه و ضد رقابتی 

با این حال لازم است مکانیسمی فراهم شود تا سرمایه گذاران در حوزه فناوری بتوانند  2کاهش دهد.

 فعالیت خود را روشن سازند تا از دعاوی نقض در آینده در ایمن باشند. پیشاپیش وضعیت حقوقی

رای اعلامی پیشگیرانه نخستین بار در حقوق ایالات متحده آمریکا و با تصویب قانون فدرالی 

 2202و  2201در مواد متحده مجموعه قوانین ایالات 28اکنون در کتاب راجع به رای اعلامی که هم

هدف از تصویب چنین قانونی بیشتر حل ، حقوقدانان از نظرشده است.  مطرح، شدهگنجانده

ها دریافته گذار به مدد تجربه دادگاهزیرا قانون، حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است اختلافات در

های گواهینامه لیگیر مشکلاتی از قبزودی دامنبود که بازار رو به رشد حقوق فکری در آن کشور به

ئم تجاری صادره توسط اداره مالکیت صنعتی خواهد شد که حل آنها منوط به تصویب اختراع و علا

ماده  (564ص، 1989، )دوئرنبگ و موشلین خواهد بود.« قانون راجع به رای اعلامی»قانونی تحت عنوان 

متحده های ایالاتدر یک دعوی با اختلاف واقعی ... هر یک از دادگاه»دارد: مقرر می 2201

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. American Well Works Co. v. Layne & Bowler Co., 241 US 257 - Supreme Court 1916, pp. 

259-260. 
2. http://blog.patentology.com.au/2014/01/fighting-unjustified-threats-of.html.visited at: 12:46 

PM, 5/15/2015. 
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تواند حقوق و دیگر روابط قانونی هر ذینفعی که خواستار طرح یک دعوای مناسب میموجب به
باشد را اعلام نماید اعم از اینکه طرق جبرانی دیگر قابل درخواست بوده یا شده چنین اعلامی می

ازبینی گونه بتواند به همانباشد و میباشد. یک چنین اعلامی دارای الزام و اثر یک رای یا حکم می
طرق جبرانی ضروری یا مناسب پس از استماع و اخطار » دارد:همچنین مقرر می 2202ماده  1«شود.

که  ایعلیه هر طرف منازعه، بیشتر مبتنی بر رای یا حکم اعلامی ممکن است داده شود، منطقی
 2«شده است.حقوقش با چنین رأیی تعیین

ک ت از تعیین تکلیف توسط یعبارت اسشود رای اعلامی که اصطلاحاً یک اعلام نیز نامیده می

، 2010، )بری های قانونی بین طرفین دعویدر جهت حل و فصل تردیدها و عدم قطعیت دادگاه

عنوان یک طریق جبرانی قانونی برای تعیین تکلیف قضایی اختلاف در حقیقت این رای به (1212ص

 عنوان یکو لذا رای اعلامی بهدر مواردی است که خواهان نسبت به حقوق قانونی خود مردد است 

شود که اگرچه دادگاه حکم به آور راجع به حقوق و وضعیت قانونی طرفین شناخته میرای الزام

نماید اما همین اعلام باعث دهد و صرفاً در رای خود وضعیت طرفین را اعلام میجبران خسارت نمی

. با اطمینان خاطر تصمیم بگیرندگردد که طرفین در خصوص رفتارهای حقوقی خود در آینده می

نماید که از ورود زیان جلوگیری نماید و نیز شفافیت در رای پیشگیرانه به اشخاص کمک می

 کند.مثابه ابزاری در جهت کاهش زیان عمل میسازد و همچنین بهها را فراهم میوضعیت حقوقی آن

د و به همین جهت یک ابزار قدرتمند باشدارای قدرت و اثر یک رای نهایی می، رای اعلامی )همان(

 راه حل نهایی برای تعیین تکلیف در مورد حقوق و تکالیفشانبرای طرفینی است که به دنبال یک

باشند. بدین ترتیب در مواردی که ناقضان بالقوه یا همان خواندگان احتمالی دعوی نقض حق می

ها کمک خواهد رند رای اعلامی به آنخواهند یک گام جلوتر از مالک حق اختراع بردااختراع می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. 28 U.S.C. § 2201 (1994). The Act states, in relevant part, that: kin a case of actual controversy 

... any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the 

rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not 

further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a 

final judgment or decree and shall be reviewable as such. 
2. 28 U.S.C. § 2202 (1994), Further necessar or proper relief based on a declaratory judgment 

or decree may be granted, after reasonable notice and hearing, against any adverse party whose 

rights have been determined by such judgment. 
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 د.گردید به زمان حال بیاورنطرح در دادگاه را که بایستی در آینده مطرح مینمود تا اختلاف قابل
 (8-6صص، 2007، )ریچی دو لورنا

ضافی نی ایک طریقه جبرا اگرچه در آلاز برخی از قضات عقیده داشتند که رای اعلامی صرفاً

توانست بدون استناد به آن قانون در آنجا مطرح که نمی و هیچ دعوایید است و اثر قضایی ندار

تدریج رویه به، وجودبا این 1های فدرال مطابق قانون مطرح گرددتواند در دادگاهنمی، گردیده باشد

 فریمن 2ه علی آلتواتردعوا به رسمیت شناخت. در دعوای  عنوانقضایی رأی اعلامی پیشگیرانه را به

حق اختراع الزام لیسانس گیرنده به اجرای تعهداتش را در خصوص گواهی اختراع  یک مالک

لیسانس گیرنده  مجددالصدور و نیز حکم به نقض ادعاهای خارج از لیسانس را درخواست نمود.

گواهی اختراع اصلی در جهت دریافت گواهی مجددالصدور از سوی مخترع  ادعا نمود که اولا چون

از آن تاریخ منفسخ است و همچنین دعوای متقابلی را جهت صدور رای اعلامی لیسانس ، مسترد شده

پیشگیرانه مبنی بر ابطال گواهی مجددالصدور طرح نمود. دادگاه پژوهش رای داد که چون لیسانس 

از تاریخ استرداد گواهی اصلی منفسخ گردید دعوای خواهان محکوم به بی حقی است و نیز کالاهای 

د دعوای بی اعتباری گواهی اختراع مور، نیز نقض دیگر ادعاها نیست. بر این اساسخارج از لیسانس 

یوانعالی بر د، با این حال واند منتهی به رای اعلامی شود.تیاین دعوا تعیین کننده نبوده و نمبحث در 

این اساس که وجود گواهی اختراع نامعتبر حتی در فرضی که تهدیدی بالفعل بر طرح دعوای نقض 

، ندازدایی ناقض گواهی اختراع را به خطر ممطرح نباشد وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان کالاها

 رای به پذیرش دعوای اعلامی داد. 

 جایگاه رأی اعلامی پیشگیرانه در حقوق ایران .2

 ثبت اختراع های اختراع بی اعتبار یا آنچه تحت عنوان اشتباه ادارههساساً مساله مربوط به گواهیناما

ایی که شرایط قانونی لازم برای تبدیل شدن به حق اختراع را ندارند نامیده ههدر صدور گواهینام

 ام حقوقی ایران با تصویبدر نظ اشد.بیای حق اختراع در دنیا مهمدرد مشترک تمامی نظا، ودشیم

به هر  18ده قانونگذار در ما، 1386در سال « تجاری علائم و صنعتی طرحهای، اختراعا ثبت »قانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 US 667& 671 - Supreme Court 1950. 

2. Altvater v. Freeman, 319 US 359, Supreme Court 1943. 
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ذینفعی اجازه داده است تا با شرایطی ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید در اینجا 

و همچنین رویه قضایی موجود در این زمینه بررسی نماییم که  18در صدد هستیم تا با بررسی ماده 

نافع عمومی وجود دارد و از ایی در جهت حمایت از مههازه امکان ابطال چنین گواهینامتا چه اند

 ،سوی دیگر آیا با وجود ماده مذکور ضرورتی به وجود تاسیسی همانند آنچه در حقوق آمریکا است

 وجود دارد یا خیر؟

اما  (518ص، 1375، سیاح) ذینفع یعنی صاحب نفع و منفعت. نفع به معنای سود و فایده آمده است.

شناسایی و تشخیص ذی نفع همیشه کار آسانی نیست زیرا قانونگذار معیار و شاخصی برای ذی نغع 

و برخی دیگر از حقوق دانان گفته اند که ذی نفع کسی است  (121ص، 1391، صادقی) ارائه نداده است

نکه اعم از ای (316ص، 1382، شمس) که در صورت صدور حکم علیه خوانده نفعی نصیب وی گردد

یکی از شعب دیوان  13 13/1/75مورخه  234. رای شماره (288ص، 1387، واحدی) فعلی باشد یا آتی

. به دیگر سخن (121ص، همان، صادقی) عالی کشور بر اساس معیاری صادر شده که مفید همین معناست

ادی و معنوی. قانون آئین دادرسی مدنی اعم است از نفع م 84ماده  10و بند  2نفع مورد نظر در ماده 

قلام ا نفع مادی بدین معناست که در نتیجه صدور حکم بر اقلام مثبت دارای خواهان افزوده و یا از

، التصویبقانون جدید 18. با توجه به ماده (75ص، 1386، )کریمی ودشیمنفی دارایی وی کاسته م

ی مذکور ملاکی را براینی شده است اما قانون بشابطال ورقه اختراع برای ذینفع پیدرخواست 

. علاوه بر این قانونگذار در ماده (308ص، 1387، )میرحسینی تشخیص ذی نفع بودن ارائه ننموده است

صرفاً مقرر نموده که ذینفع حق طرح دعوای  11387آئین نامه اجرایی آن قانون مصوب سال  61

ه و حتی تصریح ننموده که چه اما تعریفی از ذینفع ارائه ننمود، هینامه اختراع را داردابطال گوا

خواهان ، 870000472پرونده کلاسه . در (12ص، همان، )صادقی اشخاصی حق طرح دعوی را دارند

 واردات و فروش و پرداخت، دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته منع خواندگان از تولید

 تیدادخواس، متقابلاً خواندگانماید. نیسوم دادگاه عمومی حقوقی تهران مخسارت تقدیم شعبه 

 سبق دلیل به دادگاه که مایندنیم مطرح خواهان استنادی اختراع ثبت نامه گواهینامه برابطال مبنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذی نفع می تواند با ، در صورت درخواست ابطال گواهینامه اختراع: »1387ه اجرایی همان قانون مصوب سال آئین نام 61. ماده 1

 «قانون نماید 59قانون درخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده  18اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 

محمود  ،به نقل از : صادقی، سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران . مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعبه2

 .130ص، همان، مهدی، و جوهری
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خواندگان ، اینکه لحاظ به و، خارجی کشورهای در هوشمند ایهیکارت جا از استفاده و تولید

 مشابه ورودکالاهای به مبادرت، خویش اظهارات نیز و اصلی خواهان ادعای حسب اصلی دعوای

، اختراع ورقه ابطال دعوی نتیجه بنابراین، نداهنمود طرح تقابل دعوای اعتبار همین به و اند نموده

 باشند. مطابق می تقابل دعوی درطرح ذینفع هذا مع نماید می ایجاد ایشان مالی وضعیت در تغییری

 طرفی از، دارند را دعوی طرح حق تجاری علائم و صنعتی طرحهای اختراعات ثبت قانون 18 ماده

 ثبت تقاضای به اعتراض اجازه شخصی به هر 1/11/87مصوب مذکور قانون نامه آئین 59 ماده

 هم اختراع ثبت برای اظهارنامه تسلیم لزوم و، ننموده ذینفع واژه به ایی اشاره و است داده اختراع

 معترضی به نسبت اولا ماده صدر تصریح به بنا، قانون همان 60 ماده در مقرر اعتراض دعوی با زمان

 ثبت قابلاً قانون که است اختراعی به نسبتاً ثانی دارد را اختراع به نسبت مالکیت ادعای که است

نماید. پس از  می اعلام و حکم به ابطال ثبت اختراع خواهان اصلی صادر ماده( ذیل )قسمت باشد

 و اختراع مالکیت به دلیل عدم ادعای» این استدلال که:به ، دادگاه تجدید نظر، اعتراض خواهان

 کشورهای در محصول تولید صرف و شود نمی محسوب ذینفع، تقابل خواهان نامه اظهار تسلیم عدم

، (737شماره)  دادنامه طی و، اعتراض را وارد تشخیص« شود  نمی گردیدن سمت ذی موجب دیگر

 تقابل به خواسته ابطال گواهی اختراع دعوای موضوع در عنه معترض دادنامه نقض به رای

  .است صادرنموده

در خصوص  تجدید نظر استان تهران با استدلالی مشابه دادگاه 1(8800104) کلاسهدر پرونده 

 دعوا رد قرار (8900088) شماره دادنامه موجب به، نبودن جدید دلیلبه  گواهینامه دعوای ابطال

 نمود. صادر

، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات 60دادگاه ها مستندا به ماده ، بر مبنای آرای صادره

، امهدر فقدان ادای مالکیت و یا ثبت اظهارن، ادعای مالکیت یا ثبت اظهارنامه را لازم می دانند. بنابراین

نمی تواند پیشاپیش برای ابطال گواهی اختراع طرح دعوا کند و حتی در صورت طرح دعوای نقض 

رالذکر در ذیل ماده اخی، آنکهان طرح پدعوای ابطال گواهی اختراع را ندارند. نکته قابل توجه نیز امک

به تسلیم  صورت نیازی قابل ثبت نباشد که در این مگر اینکه اختراع قانوناً»ذکر شده که  تاًحصرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نقل ، تهران استان نظر تجدید دادگاه دهم شعبه در سپس و هرانت حقوقی عمومی دادگاه سوم شعبه در مطروحه. 1

 .132ص، از: همان
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راع قانونا ختکه نشان می دهد قانونگذار در مواردی که ا«. نیست اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت

قابل ثبت نباشد نیازی به ادعای مالکیت و ثبت اظهارنامه اختراع ندیده است و مشخص نیست بر چه 

مبنای کدام اصل تفسیری این قسمت از ماده را نادیده گرفته اند و حال آنکه طبق قاعده الجمع مهما 

مقررات را بدون نسخ نادیده  نمی توان بخشی از (441ص، بی تا، )آخوند خراسانیامکن اولی من الطرح 

گرفت. بنابراین در حقوق ایران گرچه مقرراتی وجود دارد که زمینه را برای طرح دعوای اعلامی 

وده عملا امکان طرح چنین دعوایی مطرح نب، پیشگیرانه فراهم می سازد ولی با توجه به رویه قضایی

الفعل برای طرح ب اقضین بالقوه و حتیعملا امکان دفاعی برای ن، و با توجه به تفسیر مضیق قضایی

امری که عملا موجب انحصارهای نابجا و محدودیت ، دعوی ابطال گواهینامه های نابجا وجود ندارد

دامنه دانش عمومی و سوء استفاده دارندگان گواهینامه های نابجا خواهد بود. به دیگر سخن اگر 

ر ادرست شود همگان می بایست در برابر او سکسی موفق به ثبت گواهینامه اختراعی ولو نابجا و ن

 تعظیم فرود آورده و تسلیم شوند.

دستور  ،شاید بتوان گفت که یکی از نهادهای حقوقی مشابه در نظام حقوقی ایران با رأی اعلامی

موقت است ولی تمایز مهمی بین دستور موقت و رأی اعلامی پیشگیرانه وجود دارد که به ماهیت 

دستور موقت اصولاً یک تدبیر موقت قضایی ، گرددبودن دو تأسیس حقوق برمیدائمی و موقتی 

 ماهیتی دائمی، اما رأی اعلامی برخلاف دستور موقت، گرددتلقی و در حاشیه اصل دعوا مطرح می

مجموعه  28در کتاب  2201باشد. ماده دارد و همانند دیگر آراء محاکم دارای اعتبار و قدرت می

باشد کند رأی اعلامی دارای اثر و الزام یک حکم میتحده آمریکا صراحتاً اعلام میقوانین ایالات م

از  های عالی برقرار گیرد.تواند همانند سایر احکام مورد بازبینی و تجدیدنظر دادگاهرو میو ازاین

باشد و لذا برخلاف دستور ی خود دارای اعتبار امر قضاوت شده میطرفی این رأی در محدوده

 تواند اختلاف را برای همیشه فیصله دهد.می، باشدقت که صرفاً یک روش تمهیدی و موقت میمو

 عنوان طریق جبرانیهای اختراع ناصحیح و رأی اعلامی پیشگیرانه بهگواهینامه .3

سازند تا این اطلاعات در مورد قوانین اکثر کشورها متقاضیان ثبت اختراع را مکلف می

وضوع اختراع را به نحوی افشاء نمایند که اشخاص واجد صلاحیت ازلحاظ محصولات یا فرآیند م

س از انقضای هم پآن، بتوانند آن را درک کرده و برای تحقیق بیشتر یا برای کاربرد صنعتی، فنی

گذاران این علیرلم تأکید قانون (122ص، 1388، )امیری مورداستفاده قرار دهند، دوره ثبت اختراع
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پذیرد و یا اینکه مرز ادعاهایی که در صورت کامل تحقق نمیه هر دلیلی بهافشای اطلاعات ب

اظهارنامه ثبت اختراع آمده است چنان مبهم است که ممکن است هر مخترع دیگر را از بیم نقض 

های اختراعی که دارای چنین وضعیتی هستند و زبان رو گواهینامهحق اختراع به عقب براند و ازاین

کنند. این نوع از یک عدم قطعیت در ارتباط با مفاد ادعاها و اعتبارشان ایجاد می، مبهمی دارند

های اختراع لیرعادلانه هستند و ممکن است در برخی موارد حتی بتوانیم چنین گواهینامه

ها یک اخطار منصفانه به عموم مردم از قلمروهای حق زیرا آن هایی را ناصحیح بدانیمگواهینامه

انند چنین توهای اختراع مبهم می. دارندگان گواهینامه(472-469صص، 2005، )هو هندداختراع نمی

اما در  ،من نمی توانم به شما بگویم که مرز گواهینامه اختراع تا کجاست»ادعایی داشته باشند: 

 من علیه شما برای نقض، کنم در قلمرو حق اختراع من است گام بگذاریدهرجایی که من فکر می

تواند مانع های اختراع مبهم میگواهینامه، به همین دلیل «اختراع اقامه دعوی خواهم نمود.حق 

توانند وسیله منع کردن انعقاد قرارداد لیسانس در مورد حق اختراع به طرفینی باشد که مینوآوری به

د کردن و نیز باعث دلسر (21ص، 2005، )پارچامووسکی نوآوری را به محصول تجاری منتقل نمایند

، فرومر) شودآوری مشابه به علت ترس از نقض حق اختراع میگذاری در فندیگر اشخاص از سرمایه

ذاران گکه سرمایهدهد درحالیطور نامناسبی به دارنده گواهینامه اختراع پاداش میو به (539ص، 2009

  (91-84صص، 1994، )مرجس کند.شایسته را مجازات می

ترین نقش رأی اعلامی در نظام حق اختراع خواهیم د به بررسی اصلیدر این مبحث طی دو بن

 پرداخت.

 به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع  .3-1

این  ،ترین آنکند. اولین و مهمشماری را ایجاد میهای اختراع نامناسب مشکلات بیگواهینامه 

 هدف نوآوری نظام تحلیل برده و های اختراع نامناسب الراض ثبت اختراع رااست که گواهینامه

های اختراع نامناسب در یک دعوی اندازد.علاوه بر این وقتی گواهینامهحق اختراع را به خطر می

هایش را از تجارت معمول و یا از بایست بودجهاللب می شرکت هدف دعوی، گردندمطرح می

قیمت محصول برای تحقیق و توسعه منحرف نماید که این امر ممکن است باعث افزایش 

اختراع  هایها را کاهش دهد. حتی اگر گواهینامههای آنکنندگان شود و حق انتخابمصرف
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نصرف وسیله مبه کننده بر بازار کالااین اسناد ممکن است یک اثر مأیوس، نامناسب اجرا نگردد

 .(101ص، 2006، )لزلی کردن یا به تأخیر انداختن ورود رقبا در بازار داشته باشند.

 به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع در قانون و رویه قضایی آمریکا .3-1-1

از زمانی که رأی اعلامی تبدیل به قانون شده است دیوان عالی آمریکا چندین فرصت برای 

ی حق گرفت که آیا رأی اعلامی ایجادکنندهتفسیر آن داشته است. بدواً بایستی دادگاه تصمیم می

ی شکلی مربوط به آئین دادرسی هست که چیزی بیش از یک طریق جبرانی رفاً یک قاعدهاست یا ص

از ابتدا قانون راجع به رأی ، وجوداین با1دارد.جدید برای حقوقی که از قبل وجود داشته مقرر نمی

دهد گذاری نشان میاند. تاریخچه قانونطور نزدیکی باهم در ارتباط بودهاعلامی و اسناد اختراع به

طور خاص نگران ناقضان ادعایی سند اختراع که با تهدید به اقامه دعوی مواجه بودند که کنگره به

 2است. بوده، توانستند از یک دادگاه بخواهد که حقوقشان را مشخص نمایداما نمی

برای ایجاد تعادل و کارکرد  متحده آمریکادعاوی راجع به رأی اعلامی در ایالات، در این راه

سش برای پر 3گروملیعلیه  شرکت تولیدی پوپباشند. در دعوی ناسب نظام حق اختراع اساسی میم

دادگاه این بود که چگونه یک بندی در قرارداد لیسانس که لیسانس گیرنده را از به چالش کشیدن 

ت و از شکند اجرا نماید؟ دادگاه خسارات راجع به منع اجرا را نادیده انگااعتبار سند اختراع منع می

اجرای شرط مربوط به عدم رقابت امتناع نمود. دادگاه استدلال نمود که برای عموم افراد جامعه مهم 

ه دارنده سند طور کاعتبار محروم شوند همانوسیله یک سند اختراع بیاست که نبایستی از رقابت به

 اختراع واقعاً معتبر بایستی از جهت حق انحصاری موردحمایت قرار گیرد.

دکترین کامن لایی قاعده استاپل لیسانس گیرنده ، الذکرعلیرلم رأی صادره در دعوی فوق

 ،ظهور پیدا کرد و سرانجام تبدیل به یک معیار برای بیش از پنجاه سال شد. بر اساس این دکترین

اعتبار کردن گواهی اختراع ها لیسانس گیرندگان را از طرح دعاوی رأی اعلامی برای بیدادگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 US 667 - Supreme Court 1950.pp.671-72. 

2. Declaratory Judgements: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on the 

Judiciary, United States Senate, Seventieth Congress, First Session, on H. R. 5623, An Act to 

Amend the Judicial Code by Adding a New Section, to be Numbered 274D. April 27 and May 

18, 1928. 

3. Pope Mfg. Co. v. Gormully, 144 US 224 - Supreme Court 1892. 
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مورد  1ینزادک علیه لیرضوع قرارداد لیسانس منع می کردند. دیوان عالی این دکترین را در پرونده مو

دلال نمود ارتباط استبازبینی قرارداد و نهایتاً تصمیم بر حذف آن گرفت. دیوان عالی آمریکا دراین

ها اللب ممکن است تنها اشخاص با انگیزه اقتصادی کافی برای به چالش کشیدن که لیسانس گیرنده

د اختراع حذف اسناسند اختراع باشند. بنابراین قاعده استاپل لیسانس گیرنده منافع عمومی را در 

کند. در دیدگاه دیوان عالی حق عموم برای دسترسی دانش عمومی فائق بر ظاهراً معتبر تهدید می

 (.Ibid, pp. 670-71) هستشده وسیله قرارداد لیسانس تثبیتحقوق خصوصی دارنده سند اختراع که به

ای جاری دادگاه فدرال منطقه دیوان عالی رویه 2 مارتونعلیه  شرکت کاردینالو سرانجام در دعوای 

اعتباری به تبعیت از اینکه گواهینامه اختراع مورد نقض قرار نگرفته مبنی بر ممنوع نمودن اعلام بی

را مورد ملاحظه قرارداد. دیوان رویه دادگاه فدرال را رد نمود و حکم نمود که آن دادگاه ، بود

ته مانی که گواهینامه اختراع مورد نقض قرار نگرفحتی ز، بایست در مورد اعتبار گواهینامه اختراعمی

، گرددهای موفق گواهینامه اختراع احراز میوسیله چالشباشد به خاطر اهداف رفاه اجتماعی که به

اهمیت جامعه  »ای مبنی بر دیوان استدلال دادگاه فدرال منطقه، تصمیم بگیرد.در رسیدن به این نتیجه

که  و پیشنهاد نمود، را یادآوری نمود« ع به اعتبار گواهینامه اختراعراجطور وسیع در حل مسائل به

صرفاً تمایل به اجتناب از تهدید یک گواهینامه اختراع موجب ترس ممکن است کافی برای ایجاد »

 « موجب قانون راجع به رأی اعلامی باشد.صلاحیت رسیدگی به

می صادر نمود که تاثیر بسیار زیادی رایی اعلا مدایمیوندر دعوای  2007دیوان عالی در سال 

در نظام حق اختراع آن کشور داشت و راه را برای صدور رای اعلامی نسبت به دوره قبل از آن بسیار 

آسان تر نمود. در دعوای مطروحه بحث بر سر این بود که آیا با توجه به قانون اساسی آن کشور 

نین همچ عوی یا اختلاف شناخته می شوند ومبنی بر رسیدگی دادگاهها به اموری که به عنوان د

ضرورتی دارد که لیسانس ، مندرج در قانون راجع به رای اعلامی «اختلاف واقعی»وجود شرط 

گیرنده قبل از اینکه خواستار یک رای اعلامی راجع به عدم نقض حق اختراع یا بی اعتباری آن 

هد.دیوان عالی در دعوای مذکور عقیده بر قرارداد لیسانس را نقض نماید یا به طریقی خاتمه د، شود

این داشت که در حوزه تعهدات قراردادی لیسانس گیرنده برای اینکه بتواند علیه لیسانس دهنده حق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lear, Inc. v. Adkins, 395 US 653 - Supreme Court 1969. 

2. Cardinal Chemical Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 US 83 - Supreme Court 1993. 
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اختراع در جهت بی اعتباری گواهینامه اختراع طرح دعوای اعلامی نماید ضرورتی ندارد که مرتکب 

دعوای مذکور را  داخت رویالتی ها ادامه می دهدنقض قرارداد شود و می تواند همچنان که به پر

در حقیقت دیوان عالی دلالت های قراردادی که به موجب آن لیسانس گیرنده حق  نیز مطرح نماید.

 1کنار گذاشت .، به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع را نداشت

 قضایی ایرانه چالش کشیدن اعتبار گواهینامه اختراع در قانون و رویه . ب3-1-2

در  «تجاری علائم و صنعتی هایطرح، اختراعات ثبت»در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون  

به هر ذینفعی اجازه داده است تا با شرایطی ابطال گواهینامه نامه  18گذار در ماده قانون 1386سال 

و همچنین رویه  18اده اختراع را از دادگاه درخواست نماید در اینجا درصدد هستیم تا با بررسی م

ی در هایقضایی موجود در این زمینه بررسی نماییم که تا چه اندازه امکان ابطال چنین گواهینامه

جهت حمایت از منافع عمومی وجود دارد و از سوی دیگر آیا باوجود ماده مذکور ضرورتی به 

 وجود دارد یا خیر؟، وجود تأسیسی همانند آنچه در حقوق آمریکا است

نفع همیشه کار اما شناسایی و تشخیص ذی (518ص، 1375، )سیاح فع یعنی صاحب نفع و منفعتذین

، 1391 ،)صادقی و جوهری گذار معیار و شاخصی برای ذی نغع ارائه نداده است.آسانی نیست زیرا قانون

ن است قانون آئین دادرسی مدنی ای 2نفع در ماده رسد منظور از ذیوجود به نظر میاین با (121ص

تقیم و مس، طور شخصیکه خوانده محکوم گردد بهکه خواهان به طریقی از نتیجه دعوی درصورتی

یکی از شعب دیوان عالی کشور  13/1/7513مورخه  234مند گردد . رأی شماره قانونی منتفع و بهره

 ( 123ص، )همان بر اساس معیاری صادرشده که مفید همین معناست.

شده دقت بیشتری دارد در این رابطه گفتهنفع نیاز بهتشخیص ذی، اختراعدر دعوای ناشی از 

درخواست ابطال ورقه اختراع برای ذینفع ، قانون جدید التصویب 18است که با توجه به ماده 

 نفع بودن ارائه ننموده است.شده است اما قانون مذکور ملاکی را برای تشخیص ذیبینیپیش

در دعاوی ، اعمال در دیگر دعاویقابل، رسد همان اصل کلیبه نظر می (308ص، 1387، )میرحسینی

کسی قلمداد  تواننفع را میشخص ذی» مربوط به اختراع نیز حاکم باشد. برخی نویسندگان معتقدند 

ه ی اختراع صادر گردیدبرداری اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقهکرد که از بهره

و دقت نظر در مواد قانونی و روح قوانین و مقررات  با بررسی (306ص، )همان «منع شده باشد.، است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 US 118 - Supreme Court 2007. 
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حمایت  کهتوان گفت در مواردی که گواهینامه اختراع برخلاف قانون صادرشده باشد ازآنجاییمی

آمده از گواهینامه اختراع محدود به این است که آن گواهینامه برابر قانون صادرشده باشد لذا عملبه

نفع به مفهوم مذکور در فوق چنین اختراعی قابلیت حمایت نخواهد داشت و اشخاص ذی اساساً

 گذار در جهترسد قانونبه نظر می توانند درخواست ابطال آن را مطرح نمایند. از سوی دیگرمی

ویز های خلاف قانون را تجتسهیل امور تجاری در فضای سالم و رقابت مشروع نیز بطلان گواهینامه

 ( 125ص، همان، )صادقی و جوهری د.نمای

 مالکیت مورد در داند که ادعایینفع را کسی میشعب دادگاه تجدیدنظر ذی، در رویه قضایی 

نفعی مفهوم ذی، بنابراین 1نموده باشد. تقدیم نیز را مربوطه اظهارنامه و داشته را اختراع موضوع وسیلۀ

ن اهداف مورد نظر در بطلا، هاتفسیر دادگاهچنان مضیق تفسیر شده که ممکن است با این نحوه 

اعتبار و مضر به منفعت و رفاه عمومی که همانا بهره وری آزاد از دانش های اختراع بیگواهینامه

 دست یافتنی نخواهد بود.، عمومی است

های صنعتی و علائم تجاری در بند ) ب ( ماده طرح، گذار ایران در قانون ثبت اختراعاتقانون 

 که شخص هر علیه 17 ماده و ماده این (ج) بند رعایت با تواندمی مالک»قرر داشته است: م 15

 یا و کند تعدی مخترع حق به و دهد انجام را (لفا) در بند مندرج هایبرداریبهره او اجازه بدون

برخی « ند.ک شکایت دادگاه به، شود مخترع حق به تعدی به منجر است ممکن که دهد انجام عملی

تنها تجاوز فعلی به حقوق انحصاری ناشی از ورقه اختراع نقض حق تلقی نه» عقیده دارند که: 

واند نوعی تالوقوع نیز میتجاوز قریب، مذکور ب( مادهد )گردد بلکه با توجه به قسمت اخیر بنمی

گذار در ماده علاوه بر این قانون (224-223صص، همان، )میرحسینی «نقض حق و موجب تعقیب باشد.

است.  بینی نمودههمان قانون برای ناقض حقوق فکری مجازات کیفری و جبران خسارت را پیش 61

بینی این ضمانت اجراهای سنگین برای نقض حقوق فکری راه را برای اشخاصی که قصد پیش

راین پرخطر نموده است؛ بنابشدت سخت و گذاری در بازار حقوق مالکیت فکری را دارند بهسرمایه

طور سوی ماجرا اشخاصی وجود دارند که قصد جدی برای ورود به بازار اختراعات داشته یا بهدر این

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران  و نیز  87000047پرونده   .1

 به نقل از :، ه سوم دادگاه تجدید نظر استانمطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و سپس شعب 8800104دادنامه  

 .130ص، همان، مهدی، محمود و جوهری، صادقی
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د باشند و قصواقعی آمادگی تولید انبوه کالا رادارند اما نگران طرح دعوای نقض حق اختراع می

ها نقض های آناعلام نماید که فعالیتدار قضایی بخواهند تا دارند به نحوی از یک مرجع صلاحیت

خود  ها در مسیر فعالیتگردد یا اینکه گواهینامه اختراعی که ممکن است آنحق اختراع تلقی نمی

 دچار نقض آن بشوند اعتبار ندارد.

ای جز گام برداشتن در مسیر شاید ظهور این رویارویی در نظام حقوقی ما که ضرورتاً چاره 

ریق شرکتهای دانش بنیان جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی پویا و رفاه اجتماعی توسعه فناوری از ط

های زمانی پررنگ جلوه نماید که به این مسئله اذعان نماییم بررسی اظهارنامه، مبتنی بر آن نداریم

ن ریکا و ژاپمتحده آمای از قبیل ایالاتیافتهثبت اختراع در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه

و بنابراین تاوان این رفتار اشتباه  (113ص، 1392، )عارفی مقدم پذیردبا دقت بسیار کمتری صورت می

ر ایران شده دهای اختراع ثبتلذا زمانی که تعداد گواهینامه، بایست جامعه پرداخت نمایداداره را می

نی وقت بروز عیآن افزایش یابد و از سوی دیگر درهای اقتصاد بر روی جامعه جهانی گشوده شود

مسئله آشکار خواهد شد. در چنین شرایطی ضروری است که راهکارهایی برای کاهش اشتباهات 

ود گذار در حقوق فکری اندیشیده شاداره و نیز ایجاد محیط امن برای شرکتهای دانش بنیان سرمایه

در دانش عمومی چنان  های اختراع نامناسب با ایجاد انحصاردر لیر این صورت دارندگان گواهینامه

مسیر را برای مخترعان جدید و جوانان خلاق و مبتکر سخت خواهند نمود که اشخاص را در ورود 

رو با توجه به اصول مهم مندرج در حداقل سه سند مهم به این عرصه اندیشناک خواهد کرد . ازاین

بت قانون ث ( و همچنینقانون برنامه پنجم توسعه، سند نقشه جامع علمی کشور، انداز)سند چشم

های صنعتی و علائم تجاری و بویژه قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش طرح، اختراعات

باید راهکاری در این مورد اندیشیده ، (1389مصوب ) بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ارتباط نی مفاهیم بتواند درایسازبسا استفاده از تجربه دیگر کشورها در این زمینه و بومیشود و چه

به ما در حل مشکل یاری رساند. اما با توجه به مشکلات و موانعی که برای طرح چنین دعاوی وجود 

های کشور پذیرش چنین تأسیس دارد و از سوی دیگر حجم بالای دعاوی مطروحه در دادگاه

 نکته دقت نماییم که در نظام ویژه اگر به اینحقوقی در ایران با تردیدهای زیادی مواجه است به

ها بتوانند با تمسک به آن حرکت نمایند. حقوقی ما رویه قضایی منسجمی وجود ندارد تا دادگاه

پذیرش رأی اعلامی در نظام حقوقی ما این مزیت را خواهد داشت که راهکاری برای آنچه نظام 

م و ر و حمایت از منافع عمومی بیابیاعتباهای اختراع بیحقوقی آمریکا در جهت مبارزه با گواهینامه
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 های صنعتی و علائم تجاری را به نحوی تفسیر نماییمطرح، قانون ثبت اختراعات 18یا حداقل ماده 

خص ش، دیگری را تهدید به طرح دعوای نقض حق نماید، تا در مواردی که دارنده گواهینامه اختراع

ماید و با طرح یک دعوای اعلامی از دادگاه دار مراجعه نتهدید شده بتواند به دادگاه صلاحیت

ی های وناموجه و بدون سبب بوده و فعالیت، بخواهد که اعلام نماید تهدیدهای شخص مدعی حق

 ناقض حق اختراع خوانده نیست.

 های اختراع غیرعادلانه و نقض تعهد گواهینامه .3-2

 آوری مورد تشویق قرار گیرد.های اختراع این است که نواصولا دلیل اصلی صدور گواهینامه 

های وسیله تسهیل انتقال آن نوآوریهای اختراع نوآوری را بهگواهینامه (104ص، 1997، )گرووز

یک ، طور مؤثرکند. برای انجام این وظیفه بهشده به داخل محصولات تجاری تشویق میتعریف

اع ی نوآوری و محدوده حق اختردربارهطور صریح شفاف اطلاعات گواهینامه حق اختراع بایستی به

، نندگانکدهندگان و توزیعتوسعه، سازندگان، لیسانس گیرندگان، گذاران بالقوهبرای سرمایه

طور صریح و شفاف این اطلاعات را مکتوب های اختراع لیرعادلانه بهگواهینامه 1مکتوب نماید.

ه گذاران و دارندگان لیسانس قادر بسرمایه، گردد که شرکای بالقوهکنند و همین امر باعث مینمی

د یک وسیله دارنده گواهینامه اختراع مورد پیشنهاد قرار بگیرارزیابی نباشند که اگر ترتیب تجاری به

شود امر مناسب و درخور برای تجارتشان هست یا خیر؟ عدم اطمینان و تردید باعث نقض تعهد می

 کند.سازی حق اختراع جلوگیری میو از تجاری

باید این موضوع را مدنظر قرار ، اصطلاح لیرعادلانههای اختراع مبهم یا بهدر خصوص گواهینامه

های مربوط به افشای دقیق اطلاعات راجع به حق گذاران ضرورتبدهیم که اساساً هراندازه قانون

وشن تراع بیشتر ربه همان میزان مرز دقیق ادعاهای گواهینامه اخ، اختراع را بیشتر مدنظر قرار دهند

و از همین رو افشای اختراع درنتیجه انتشار در صورتی موجب زوال تازگی اختراع ، خواهد شد

حق اختراع در دسترس عموم قرارگرفته  اطلاعات مربوط به، گردد که به میزان کافیادعایی می

خصی که در فن شد که شدیگر شرح یا نقشه مربوط به اختراع باید به نحوی افشاء شده بابیانباشد. به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 US 722 - Supreme Court 

2002.pp.730-731. 
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قادر به آفرینش دوباره آن باشد. بنابراین اگر انتشار اطلاعات ، مربوطه دارای مهارت معمولی است

به نحو نادرست و لیرواقعی صورت پذیرد موجب زوال تازگی در رابطه با حق اختراع ادعایی 

 .(93ص، 1384، )جعفرزاده و محمودی گرددنمی

در مواردی که گواهی اختراع مبهم و با مرزهای نامشخص صادر  اهدادگاه، در حقوق آمریکا

، )چین د.نماینگردد از دعوای اعلامی برای تفسیر دامنه ادعاهای مرتبط با حق اختراع استفاده میمی

 ها ازدادگاه که دهد در مواردیبررسی رویه قضایی در حقوق آمریکا نشان می (200-197صص، 2009

قانون راجع به رأی اعلامی جهت روشن کردن محدوده حق اختراع و درجایی اختیار خود مطابق 

نظر از نتیجه صرف کننداستفاده می، ساز هستندهای اختراع مبهم و نامعین خیلی مشکلکه گواهینامه

دار و عمده ایجادشده است. اگر گواهینامه حق اختراع معتبر تلقی و نقض های معنیکارایی، دعوی

ه چگونه داند کو متعاقباً می، نمایدارنده گواهینامه اختراع طرق جبرانی را دریافت میسپس د، گردد

از نقض حق اختراع اجتناب نمایند و همچنین این توانایی را خواهد داشت تا منابع مالی خود را به 

اه گآن، اگر گواهینامه اختراع لیر معتبر تلقی شود 1های سودمند دیگر هدایت نماید.سمت فعالیت

های یک مانع نسبت به نوآوری رفع خواهد شد و عموم جامعه آزاد خواهد بود تا تحقیق و فعالیت

طریق جبرانی رأی اعلامی مسیر را برای نوآوری ، ای را در این زمینه انجام دهد. به هر ترتیبتوسعه

ه تعادل مناسب د ککناستفاده گسترده از این طریق جبرانی کمک می، سازد. بنابراینهموار می، بعدی

 ،بین منافع جامعه دردادن پاداش به مخترع و منافع آن در حفاظت اشخاص ثالث از عدم قطعیت

رعادلانه های اختراع لیوسیله گواهینامهبرقرار شود و اثرات منفی عدم اطمینان و عدم قطعیتی که به

 شود را تخفیف دهد.ایجاد می

تواند در جهت بحث شد و آن اینکه رأی اعلامی می ی دیگری نیز واردشاید بتوان از زاویه

عنوان ناقض بدین ترتیب که اشخاصی که به، های مؤثری برداردتقویت نظام تفسیر حق اختراع گام

در حقیقت امر از دادگاه ، شوندبالقوه به دادگاه مراجعه و خواستار صدور یک رأی اعلامی می

دیگر این ادعاها را عبارتحق اختراع را مشخص نماید یا بهی ادعاهای مربوط بهخواهند که دامنهمی

تفسیر نمایند. در این صورت هر آنچه دادگاه بر اساس درخواست خواهان در قالب رأی اعلامی 

عنوان یک تفسیر قلمرو حق اختراع تلقی گردد و اشخاص دیگر یا رقبای تواند بهصادر گردد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, 810 F. 2d 1113 - Court of Appeals, Federal 

Circuit 1987. 
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ی مشغول هستند احتمالاً دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و خواهان که در یک فعالیت مشابه با و

ایند که رأی دادگاه بینی نمتوانند پیشتفسیر مجدد قلمرو حق اختراع نداشته باشند. زیرا پیشاپیش می

گذار یک نظام برای تفسیر ادعاهای حق اختراع رو در مواردی که قانونچه خواهد بود و ازاین

 کند.عملاً رأی اعلامی چنین کارکردی پیدا می، بینی نکرده باشدپیش

گذار یک نظام تفسیر برای ادعاهای گواهینامه اختراع نظر به اینکه قانون در نظام حقوقی ایران

ق اما همچنان که در مباحث فو، بینی ننموده است در این خصوص با خلأ قانونی مواجه هستیمپیش

اختراع مبهم مختص به حقوق آمریکا نیست بلکه در  هایمطرح گردید مسئله مربوط به گواهینامه

درستی هشود. از سوی دیگر اگر نتوانیم بهایی یافت مینظام حقوقی ایران نیز طبیعتاً چنین گواهینامه

توانیم انتظار کارایی محدوده ادعا یا ادعاهای مربوط به گواهینامه اختراع را مشخص نماییم نمی

داشته باشیم. بنابراین در حقوق ایران که احتمالاً بررسی شرایط شکلی و فراوانی از نظام حق اختراع 

ته دقت کشورهای پیشرفازجمله به علت فقدان نیروی متخصص و کاردان به، ماهوی ثبت اختراع

اهیم های اختراع خونیازمند یک نظام جامع تفسیر ادعاهای مربوط به گواهینامه، صورت نمی پذیرد

 د پذیرش رأی اعلامی پیشگیرانه بتواند به این مهم کمک نماید.رسبود که به نظر می

 نتیجه

یک حصار به دور آن نوآوری برپا ، کندگواهینامه اختراعی که یک نوآوری را توصیف می

همانطور  اکنوندهد تا دیگران را از سهیم شدن در آن نوآوری منع نماید. کند و به مالک حق میمی

سرمایه گذاران در عرصه فناوری های نوین بویژه شرکت های ، ته شدکه در مباحث این مقاله گف

دن توانند برای روشن شمی، اندالذکر دچار سردرگمی شدهدانش بنیان که به سبب وضعیت فوق

عنوان مسیر آینده فعالیتشان دعوی راجع به صدور رأی اعلامی را علیه دارنده گواهینامه اختراع به

که رأی اعلامی پیشگیرانه تأسیس طور که گفته شد ازآنجاییند و همانمطرح نمای، خوانده دعوی

حقوقی است که ذاتاً برای انجام اقدامات پیشگیرانه طراحی و تدوین گردیده است و تاریخچه 

 ،تصویب قانون راجع به رأی اعلامی در حقوق آمریکا نیز نشانگر این بود که هدف از تصویب

تأسیس حقوقی مذکور با فراهم نمودن امکان تفسیر ، ختراع بوده استحمایت از ناقضان ادعایی حق ا

رای ب ابزار حقوقی پیشگیرانه مناسبی را، ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن
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 آورد. در حقوق ایران نیز در تفسیر وسیعگذاران نگران از نقض حق اختراع دیگری فراهم میسرمایه

نفعی مفهوم ذی ها و نیزن پذیرش چنین دعوایی وجود دارد ولی تفسیر مضیق دادگاهامکا 18از ماده 

کند که به نظر می رسد در این در آیین دادرسی مدنی پذیرش چنین دعوایی را با تردید مواجه می

خصوص تصویب قانونی همانند قانون راجع به رأی اعلامی ضروری می باشد. چنین رایی این فرصت 

کتهای دانش بنیان نوپا فراهم می سازد تا گام های استوارتری در مسیر توسعه و تحقیق و را برای شر

توانمندسازی خود برای تولید علم و سرانجام توسعه اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی بردارند که البته 

لق عچنین امری کمک شایانی در رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به منابع تجدیدناپذیر که اصولا مت

 .خواهد نمود، به نسلهای آینده نیز می باشد

 فهرست منابع

 و عربی فارسی
 لیهم السلام لإحیاء مؤسسۀ آل البیت ع قم:، 1ج، الاصول هیکفا، )بی تا( (ی)آخوند خراسنا محمد کاظم، یخراسان

 .التراث

 ق و حقو یدر مقررات سازمان تجارت جهان یصنعت تیحقوق مالک یاجرا، (1388) یعلنیحس، یریام

 .زانیم نشرتهران: ، رانیا

 ییقضا هیاز اختراع از نگاه رو تیحما یماهو طیشرا، (1384)اصغر ، یقاسم و محمود ریم، زاده جعفر 

 .42شماره ، یبهشت دیدانشکده حقوق دانشگاه شه یحقوق قاتیمجله تحق، و اداره ثبت اختراع

 نتشارات ا تهران:، مچاپ هجده، 1ج ، ترجمه المنجد نیفرهنگ بزرگ جامع نو، (1375) احمد، احیس

 .اسلام

 زانینشر متهران: ، چاپ چهارم، جلد دوم، یمدن یدادرس نیآئ، (1382)عبدالله ، شمس. 

 هیاز اختراع از نگاه قانون و رو یناش یدر دعاو نفعیذ، (1391 زییپا) یمهد، یمحمود و جوهر، یصادق 

 .59شماره ، یحقوق یهادگاهینامه دفصل، ییقضا

  موسسه انتشارات جهاد تهران: ، جلد دوم، یو بازرگان یمدن یدادرس نیآئ، (1372) محسن، زاده افشارصدر

 .یدانشگاه

 رانیثبت اختراع در حقوق ا یهاهیرو یکاربرد - یحقوق یبررس، (1392) پگاه، مقدم یعارف ،

 .قاسم جعفرزاده ریدکتر م یاستاد راهنما جناب آقا، ارشد یکارشناس نامهانیپا

 زانیانتشارات متهران: ، حقوق اختراعات، (1387) حسندیس، ینیحس ریم. 
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