
بررسى تطبیقی نقض حق اختراع
در حقوق ایران و انگلیس1

مریم قربانى فر2 

چکیده
در قوانین ایران و حقوق عرفى انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقى 
چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داري و استفاده از حق تعریف 
شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی 
نمی شــود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردي چون 
اســتفاده ى خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ى 
نقض مســتثنی شده است. این مقاله با بررسى تطبیقى میان حقوق دو کشور ایران 
و انگلیــس، با ارائه ى تعریفى از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهاى متضمن 
آن، قلمرو این مفهوم را مشــخص مى کند. نتیجه ى حاصل از نوشــتار این است که 
در هر دو سیســتم حقوقی با اندك تفاوتی، نقــض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر 
مجاز در قالب فروش، پیشــنهاد به فروش، ســاخت، واردات، نگه داري و استفاده از 
حق اختراع محقق می گــردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض 

مستثنى نماید.
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درآمد
از پیچیده تریــن مســائل حقوقی، مســاله ى نقض حق اختــراع و تعیین 
محدوده ى انحصارى این حق اســت؛ زیرا محدوده ى انحصاري حق نباید به مواردى 
محدود شــود که در آن ها عمل نقض در رابطه با محصول یا فرایندي واقع شده که 
مشابه اختراعِ ثبت شده اســت (Bently & Sherman, 2004: 519). در موضوع 
نقض حق اختراع، نحوه ى عملکرد اختراع و قابلیت آن از این جهت که قادر به انجام 
چه کارى اســت، از اهمیت برخوردار است (Bainbridge, 1999: 395)؛ چرا که با 
پاسخ به پرسش فوق مى توان دریافت که آیا اختراع نقض شده است یا آن چه مشابه 
اختراع اســت. براى پاسخ به پرسش فوق، باید ادعاهاى موجود در اظهارنامه ي حق 
اختراع تفسیر شود، اما محدوده ى این تفسیر تا کجاست و چه میزانى از حق اختراع 
باید مورد نقض قرار گیرد تا تجاوز به حقوق انحصاري دارنده ى حق محسوب شود؟ 
لذا گفته شده است که مساله ى نقض حق اختراع در دو مقوله ى مجزا مورد بررسی 

قرار می گیرد:
نخست، تعیین نوع اعمالی که تشکیل دهنده ى نقض است؛

دوم، تعیین این مساله که آیا فعل مورد نظر داخل در محدوده ى انحصاري 
 .(Bently & Sherman, 2004: 519) دارنده ى حق قرار می گیرد یا خیر

با تعیین محدوده ى افعال نقض کننده و استثناءهاي وارد بر آن، میان منافع 
دارنــده ي حق اختراع و دیگر اشــخاص جامعه به ویــژه بازرگانانى که در عرصه ى 
تجارت در حال رقابت اند،  تعادل ایجاد مى شود (Bainbridge, 1999: 395). نقض 
حق اختراع در صورتى محقق مى شود که محصول یا فرایند اختراعی همانند آن چه 
در اظهارنامه ى حق اختراع آمده اســت، شبیه سازى شود و یعنى آن چه واقع شده 
مشابه حق اختراع باشد. هم چنین لازم است فعل نقض در مدت اعتبارِ حق اختراع 
واقع شده باشــد؛ اما بدون شبیه سازى محصول یا فرایند اختراعى، تغییراتی در آن 
ایجاد نماید، تحقق نقض با ابهام مواجه است. رفع این ابهام منوط به تفسیر ادعاهاي 
مندرج در اظهارنامه ى حق اختراع است و در این موارد، تفسیر ادعاها تعیین کننده  

.(Ibid: 399) است
این مقاله،  در پى تحلیل افعال نقضى و مقایســه ى آن ها در دو نظام  حقوقى 
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ایران و انگلستان است.

1. محدوده حمایتى حق اختراع
غالب قوانیــن، نقض را تعریــف نمى کنند و به ارائــه ى مصادیق آن اکتفا 
مى نمایند (بنگرید به: شــیخى، 1384: 43). به هر حال نقض عبارت است از انجام 
هــر عملى در محدوده ى حقوق انحصارىِ مختــرع که ارتکاب آن فاقد جواز قانونى 
اســت. در تعریف حمایت از حق اختراع گفته شده است که اختراع نبایستى بدون 
رضایت دارنده ى ورقه ى اختراع با مقاصد تجارى ســاخته شود، به کار گرفته شود، 

توزیع گردد، انتشار یابد و یا به فروش برسد» (پورمحمدي، 1384: 263). 
حق اخـــتراع داراي دو قسمت اصلی شامـــل ویژگـــى ها و ادعاهـا است. 
ویژگى ها دربرگیـــرنده ى توصیفات اختـــراع از جمله ترسـیم آن، دانـش فنی به 
کار رفته در اخـــتراع و نحـوه ى ســـاخت و اســـتفاده از آن است. ادعاها نیز در 
برگـــیرنده ى محدوده ى ادعایی مخترع براي استفاده ى انحصاري او در طول مدت 
اعتبار حق اختراع است. محـــدوده ى ادعـــاها از آن چه که در ویژگـى ها توصـیف 
شده وسیع تر است؛ زیرا تغییراتى که به صـورت آشکـار در اختـراع انجام مى شـود 
را در بــر گرفته و لذا داخل در محــدوده ى حمایتى حق اختراع قرار مى گـــیرند 
(Reyman, & Hoffman, 2005: 124)؛ حق اختراع بر اســاس ادعاها و اظهارات 
مندرج در اظهارنامه اعطا می شــود. بند 1 ماده ى 125 1 قانون اختراعات انگلیس2 
مقــرر می کند به جز مواردي که قانون اســتثناء نموده، حــق اختراع به آن چه که 
در ادعاها آمده اعطا می شــود؛ به نحوي که با توصیف و ترســیم ادعاها تفســیر و 
محدوده ى حمایت اعطایی به آن تعیین مى شــود (Bainbridge, 1999: 399). در 
حقوق انگلســتان با ارتکاب یکى از اعمال مذکور در ماده ى 60 قانون اختراعات این 
کشور نقض واقع شده و باید توجه شود که آیا ارتکاب این عمل او را در محدوده ى 
حمایتــى ورقه ى اختراع قرار مى دهد یا خیر. بنابراین دادگاه موظف به مقایســه و 
بررســى اختراع ثبت شده با وســیله یا فرایندى است که توسط خوانده نقض شده 

1. Extent of Invention
2. Patents Act, 1977
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اســت؛ هم چنین در صورتى که خوانده اختــراع را در محصول یا فرایند دیگرى به 
کار برد؛ هر چند موجب توسعه ى آن محصول یا فرایند شود، مرتکب نقض گردیده 
است (Bently & Sherman, 2004: 534). ماده ى 125 قانون اختراعات انگلیس 
با ماده ى 69، کنوانســیون حق اختراع جامعه اروپایی (CPC)1 تطابق دارد. ماده ى 
مذکــور مقرر مى کند کــه در تعیین محدوده ى حمایت، بایــد آن چه که در ادعاها 
آمــده مورد توجه قرار گیرد؛ اظهار نامه باید در مجموع خوانده شــود و دادگاه نظر 
کارشــناس را بر مبناى معناى اصطلاحات فنى استماع کند. ورقه ى اختراع باید از 
نقطه نظر یک فرد متخصص خوانده شود و با دانش عمومىِ قابل دسترس در زمان 
انتشار تطبیق داده شود؛ افزون بر این، اطلاعات مبادله شده میان متقاضى و اداره ى 
ثبت اختراع در جریان اعطاى گواهى اختراع، در تفســیر ادعاها مورد استفاده قرار 

مى گیرد (پورمحمدي، 1384: 263). 
در خصوص روش تفســیر ادعاهاي مندرج در اظهارنامه،  شــیوه ى تفســیر 
تحت اللفظىِ مضیق در پرونده ى رودى و ویننبرگ علیه هنرى شــاول2 توســط لرد 
ریــد3 مورد تایید قرار نگرفت. وي گفت: ادعاها خطاب به متصدیان تنظیم کننده ى 
اســناد اختراعی نمی باشند، بلکه خطاب به یک شخص مجرب و ماهر در آن دانش 
فنی اســت (Bainbridge, 1999: 399). نمونه ي دیگر، راي مجلس اعیان در سال 
1982 در پرونــده ى کاتنیــک علیه عیل و اســمیت4  بود که لــرد دیپلاك با این 
اســتدلال که اظهارنامه ى اختراع باید هدفمند تفسیر شود، تفسیر ادبی را رد نمود.  
این رویکرد به موجب پروتکل تفســیر ماده ى 69 کنوانسیون حق اختراع اروپایی5 

.(Bently & Sherman, 2004: 535) نیز پذیرفته شده است
در تفســیر، مرحله ى اول شناسایی معناي فنی و متعارف کلمات یا عبارات 
مندرج در ادعاهاي حق اختراع اســت. مرحله ى دوم عبارت از این است که دریابیم 
آیا به هر یک از کلمات اختراع معنی فنی خاصی داده شــده اســت؛ در این مرحله، 

1. Community Patent Convention
2. Rodi and Wienenberger AG v. Henry showell Ltd (1969)
3. Lord Reid
4. Catnic v. Hill and Smith
5. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC
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متن افشــا شــده باید مطابق با قصد دارنده ى حق مورد توجه قرار گیرد. مرحله ى 
سوم تعیین کننده ى این مساله است که چه عباراتی در برآورد اعتبار و نقض اختراع 
نقش اساسی دارند. دو مرحله ي اول اصطلاحات اختصاصی؛ و مرحله ى سوم ادعاها 
را در مجموع متن تفســیر می کند. در مرحله ى سوم نظریه ى عناصر اساسی ایفاي 
نقــش می نماید؛ به این معنی که هر عقیده، اظهار نظر و هر چیز غیر معمول و غیر 

.(Siebrasse, 2011: 3) متعارف اضافه اي در تفسیر ادعاها مد نظر قرار نمى گیرد
در مواردى که میان اختراع و محصول نقض شده ى مورد ادعا تفاوت جزئى 
وجود دارد، مواردى که خوانده یک جنبه از اختراع را تغییر مى دهد و یا با استفاده 
از ابزار مختلف به نتیجه اى مشــابه اختراع ثبت شده مى رسد، باید توجه نماییم که 
تفاوت هاي قابل اهمیت میان تغییر و اختراع مورد نظر چیست؛ چرا که نقض نسبت 
به عناصر اساسی قابل تحقق است. به عبارت دیگر، مخترع باید هنگام تنظیم ادعاها 
هوشــمندانه عمل کند و اطمینان حاصل نماید که چارچوب آن مضیق نمی باشد؛ 
به نحوي که تغییرات جزئی و بی اهمیت بتوانند بدون نقض حق اختراع بر آن موثر 

.(Bainbridge, 1999: 400) واقع شوند
در حقــوق ایران مطابق بند الف ماده ى 5 «قانون ثبت اختراعات، طرح هاى 
صنعتــى و علائم تجارى ایران» مصوب 1386، حقوق اختراع ثبت شــده منحصراً 
بــه مخترع تعلق دارد. لذا قانون گــذار در این ماده بهره بردارى از حقوق اختراعى را 
در انحصار دارنده ى حق قرار داده اســت. در ماده ى 15 این قانون، مصادیق حقوق 
انحصــارى مخترع احصاء شــده و در ماده ى 61 نقض را عبارت از اســتفاده ى غیر 
مجاز از حقوق ثبت شده مى داند؛ لذا با تمسک به تعیین مصادیق حقوق انحصارى، 
مصادیق نقض حق نیز قابل تعیین اســت. در ماده ى 16 اعتبار گواهى نامه ى اختراع 
را بیســت سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه قرار داده است و پس از انقضاى این مدت 
حق انحصارى مخترع خاتمه یافته و موضوع نقض منتفى است. این مقررات با هدف 
اجرایى کردن مفاد کنوانســیون پاریس در مقررات داخلى ایران پیش بینى شــده 
اســت؛ هم چنان که در ماده ى 62 مقرر نموده اســت: «در صورت تعارض مفاد این 
قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللى راجع به مالکیت صنعتى که دولت 
جمهورى اسلامى ایران به آن ها پیوســته و یا مى پیوندد، مقررات معاهدات مذکور 
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مقدم است».

2. نقض در قوانین ایران وانگلیس  
در حقــوق انگلیس زمانى که ورقه ى اختراع اعطا مى شــود، دارنده ى ورقه 
حقوق مالى کسب مى نماید که مى تواند مورد بهره بردارى وى قرار گیرد و در مقابل 
تجاوز اشــخاص ثالثِ فاقد مجوز حمایت شود. بیان شد که در حقوق انگلیس، براى 
تعیین محــدوده ى تجاوز، ابتدا باید محدوده ى حقوق مالى دارنده ى ورقه توســط 
ادعاهایى که در اظهارنامه ى اختراع آمده است و هم چنین افعال نقض کننده اى که 
ماده ى 60 قانون اختراعات انگلســتان بر شــمرده، مشخص شود. بنابراین در نقض 
ورقه ى اختراع دو مساله باید لحاظ شود: نخست، آیا افعال ناقض در محدوده ى ادعا 

یا ادعاهاى دارنده ى ورقه قرار مى گیرد؟ 
دوم، آیــا افعال ناقض تحت افعال مذکور در ماده ى 60 قانون اختراعات قرار 

.(Coleston, 1999: 115) مى گیرد
ماده ى 60 1 در خصوص نقض محصول مقرر می کند: 

1- در مدت اعتبار حق اختراع، هر شــخصی که یکى از افعال ذیل را بدون 
رضایت دارنده ى حق اختراع در ســرزمین انگلستان انجام دهد، ناقض حق اختراع 

محسوب می شود:
الف- در صورتی که اختراع محصول باشــد، ســاخت، فروش، پیشــنهاد به 

فروش، استفاده یا واردات محصول یا نگه داري آن براي فروش یا سایر موارد؛
ب- در صورتی که اختراع فرایند اســت؛ اســتفاده از فرایند یا پیشنهاد به 
استفاده در سرزمین انگلســتان، در صورتی که شخص مى داند یا براي یک شخص 
متعارف در آن اوضاع و احوال واضح است که استفاده بدون رضایت دارنده ى حق و 

در برگیرنده ى نقض است؛

1. آخرین اصلاحات این قانون در ســال 2014 میلادى بوده است. متن کامل قانون در آدرس ذیل قابل دسترس 
است:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/580337/patentsact1977011014.pdf
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ث- در صورتی که اختراع فرایند است، فروش، پیشنهاد به فروش، استفاده 
یــا واردات هر محصولی که به طور مســتقیم از آن فرایند حاصل شــده اســت یا 

نگه داري چنین محصولی براي فروش یا سایر موارد.
2- هر شــخصى که در مدت اعتبار حق اختــراع و بدون رضایت دارنده ى 
حق، اختراع را در سرزمین انگلستان عرضه کند یا به اشخاصی غیر از مجوز گیرنده 
یا اشــخاصی که اجازه ى اســتفاده از اختراع را دارند پیشنهاد به عرضه بدهد، با هر 
وسیله اى که با عناصر اساسی اختراع مرتبط است و با این هدف که بر اختراع تاثیر 
گذارد؛ آن شــخص ناقض حق اختراع محسوب می شود؛ مشروط بر این که بداند یا 
براي یک انســان متعارف در آن اوضاع و احوال واضح باشد که آن وسیله براي تاثیر 

گذاشتن بر اختراع مناسب است و در نهایت بر آن موثر نیز واقع می شود.
بند 1 این ماده از ماده ى 25 کنوانسیون حق اختراع جامعه ى اروپایی و بند 
 .(Cornish, 1996: 111) 2 آن از ماده ى 26 کنوانسیون مذکور نشات گرفته است
به نظر می رســد قانون اختراعات انگلیس سعی دارد مقررات خود را با کنوانسیون 
مذکور تطبیق دهد تا اصل یکنواختی مقررات در سطح اتحادیه ى اروپا محقق شود.
در حقوق ایران مطابق ماده ى 15 قانون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و 

علایم تجارى، حقوق ناشى از گواهى نامه ى اختراع به ترتیب زیر است:
 الف- بهره بردارى از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک 
اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره بردارى از اختراع ثبت شده به شرح 

آتى خواهد بود:
 1- در صورتى که اختراع در خصوص فراورده باشد: 

اول، ســاخت، صادرات و واردات، عرضه براى فروش، فروش و اســتفاده از 
فراورده؛

دوم، ذخیره به قصد عرضه براى فروش، فروش و استفاده از فراورده.
2- در صورتى که موضوع ثبت اختراع فرایند باشد: 

اول، استفاده از فرایند؛
دوم، انجام هر یک از موارد مندرج در جزء 1 بند الف این ماده در خصوص 

کالاهایى که مستقیماً از طریق این فرایند به دست مى آیند. 
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بنابراین مطابق حقوق ایران در هر مورد که شخص اختراع را بدون رضایت 
دارنده ى آن مورد استفاده قرار دهد؛ اعم از این که آن را به فروش برساند یا از روى 
آن شبیه ســازى کند و یا آن را خطاب به عموم یا اشخاص خاص ایجاب نماید و از 

این راه ضررى متوجه دارنده ى ورقه گردد، نقض واقع شده است. 
در هر دو نظام حقوقى براى این که دارنده ى حق بتواند خســارات ناشى از 
نقض را مطالبه نماید، باید اثبات شود که نقض موجد زیان براى دارنده ى حق است؛ 
چرا که در حقوق ایران، تحقق ضرر شــرط لازم براى مسؤولیت ناقض است. با این 
حال به نظر مى رســد در صرف انجام اعمــال مذکور در ماده ي 60 قانون اختراعات 
انگلیس و ماده ى 15 قانون ثبت اختراعات ایران، عنصر ضرر مفروض است مثلاً در 
فروش محصول اختراعى همین که ثالث بدون رضایت دارنده ى حق اقدام به فروش 
محصول نماید، تحقق ضرر قطعى است؛ زیرا از این طریق به حق انحصارى او تجاوز 
و زیــان متوجه دارنده ى حق مى گردد، چرا که اختراع او توســط ناقض به دیگرى 

فروخته شده و همین مساله جهت اثبات تحقق ضرر کافى است.
در رابطه با علم ناقض این پرسش مطرح است که آیا ناقض باید حین ارتکاب 
نقض آگاه باشــد که فعل وى در برگیرنده ي نقض اســت یا خیر. قانون اختراعات 
انگلیس در مواردى علم را مفروض و در مواردى آن را وابســته به اوضاع و احوال و 
شــرایط وقوع نقض مى داند. در انگلستان مطابق بند 1 ماده ى 60 قانون اختراعات، 
در مدت اعتبــار گواهى اختراع، انجام اعمال ذیل بدون رضایت دارنده ى حق نقض 
محســوب مى شــود. بنابراین در بدو امر براى تحقق نقض، سه شرط به شرح زیر را 

الزامى مى داند.
1- ثبت ورقه ى اختراع: این شــرط مربوط به رعایت تشریفات ثبت ورقه ى 
اختراع مى باشــد. قانون ثبت اختراعات ایران نیز شــرایط درخواست ثبت اختراع و 
حمایت از اختراع را منوط به ثبت اعلام مى دارد. بدیهى است در صورت عدم ثبت، 

حمایتى شامل حال مخترع نمى شود؛ 
2- وقوع عمل در انگلســتان: این مســاله که از آن به اصل سرزمینى بودن 
حقوق اختراعى تعبیر مى شــود، به این معنى اســت که این حقوق فقط مطابق با 
حقوق اعطایى توسط قانون سرزمینی که اختراع در آن ثبت شده است و در کشور 
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محل ثبت قابل حمایت اســت (Howell, 1996: 226). بند الف ماده ى 15 قانون 
ثبت اختراعات ایران مقرر مى دارد: «بهره بردارى از اختراع ثبت شده در ایران توسط 
اشــخاص غیر از مالکِ اختراع، مشــروط به موافقت مالک آن اســت ...». هم چنین 
ماده ى 60 در خصوص نقض به «انجام هرگونه فعالیتى در ایران» اشاره کرده است. 

بنابراین اصل سرزمینى بودن حقوق اختراعى در ایران نیز حاکم است.
3- عــدم رضایت دارنده ى ورقــه ى اختراع: طبق بند 2 مــاده ى60 قانون 
اختراعات انگلیس هر شخصى غیر از دارنده ى ورقه، لیسانس گیرنده و اشخاصى که 
حق کار با اختراع را دارند، در صورت فقدان رضایت دارنده ي ورقه، ناقض محسوب 
مى شــوند. در قانون ثبت اختراعات ایران بند الف ماده ى 15 بهره بردارى از اختراع 
ثبت شده توسط اشخاصى غیر از مالکِ اختراع را مشروط به موافقت مالک مى داند 
و راجع به رضایت مالک، به طور کلى عبارت «موافقت مالک اختراع» را به کار برده 
اســت؛ در حالى که قانون انگلیس به نحو جامع ترى اشــخاصى از جمله گیرنده ى 
مجوز را اســتثناء نموده است. اســتثناى مذکور از این جهت حائز اهمیت است که 
در اعطاى مجوز بهره برداري همواره رضایت دارنده ى ورقه شــرط نیســت، بلکه در 
اقسامى از مجوزهاي بهره برداري از جمله مجوز بهره برداري اجبارى، گیرنده ى مجوز 
صرفاً با مجــوز دولت و مقام ذى صلاح اقدام به کاربرد یــا اعمال اختراع مى نماید. 
قانون ایران در ماده ى 17 به بعد، به دولت یا اشخاص مجاز از طرف دولت با رعایت 
شرایطى اجازه ى بهره بردارى از اختراع را مى دهد و از آنجا که مواد قانونى قابل جمع 
مى باشد، بنابراین در صورت اعطاى مجوز اجبارى توسط دولت به رغم عدم رضایت 

دارنده ى حق، نقض حقوق وى تلقى نمى شود.
ماده ى 60 قانــون اختراعات انگلیس اعمال نقض کننده را پیش بینى کرده 
و راجع بــه آگاهى ناقض در موضوع نقضى مقرراتــى دارد؛ در حالى که قانون ثبت 
اختراعات ایران در ماده ى 15 حقوق ناشى از گواهى اختراع را بر شمرده است و در 
ماده ى 60 مقرر مى دارد «نقض حقوق مندرج دراین قانون عبارت است از: «معناى 
انجام هر گونه فعالیتى در ایران که توســط اشــخاصى غیــر از مالک حقوق تحت 

حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام مى گیرد».
به نظر مى رســد محدوده ى نقض در قانون ایران از قانون انگلیس  وسیع تر 
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اســت؛ چرا که عبارت «معناى انجام هر گونه فعالیتــى» اطلاق دارد و محدوده ى 
آن فراتر از ماده ى 60  قانون انگلســتان است. لذا هر عملى که بدون رضایت مالک 
حقوق انجام شــود، نقض محسوب مى شــود؛ در تبیین این ماده مى توان گفت این 
گونه قانون نویسى حقوق مخترع را بیش تر تضمین مى نماید، ولى با توجه به این که 
در مــاده ى 61 براى نقض، ضمانت اجراى کیفرى لحاظ شــده اســت، عدم تعیین 
مصادیق نقض با اصل قانونى بودن جرایم و مجازات ها منافات دارد. در ماده ى 61 به 
ماده ى 15 اشاره شده است و در بند ب ماده ى اخیرالذکر هر گونه عملى که منجر 

به تعدى نسبت به حقوق مخترع شود، نقض دانسته شده است.
قســمت ب بند 1 ماده ى 60 قانون اختراعات انگلیــس در رابطه با فرایند 
اختراعى، نقض مذکور در این قســمت را زمانى محقق مى داند که شخص علم دارد 
یا در شرایطى قرار دارد که از وى انتظار مى رود بداند که استفاده اش بدون رضایت 
دارنده ى حق اســت و نقض آن محسوب مى شود. در بند 2 ماده ى 60 نقض زمانى 
محقق اســت که نقض کننده آگاه باشد یا از یک انسان متعارف در آن شرایط انتظار 
داشــته باشــیم که بداند آن ابزار براى تحت تاثیر قرار دادن اختراع مناسب است و 
نهایتاً در آن موثر واقع مى شــود. این قانون تحت شــرایطى علم ناقض را مفروض 
مى داند و نیازى به اثبات آن نیســت لذا بار اثبات تقصیر خوانده بر خواهان تحمیل 
نمى شــود (مستنبط از قسمت الف بند 1 ماده ى 60)، ولى تحت شرایطى، چنان چه 
علم و آگاهى ناقض از اوضاع و احوال قابل احراز نباشــد، باید توســط خواهان دعوا 
(دارنده ى ورقه ى اختراع) اثبات شود؛ و در غیر این صورت، مسؤولیتى متوجه ناقض 
نمى شود (قسمت ب بند 1 ماده ى 60). در حقوق انگلستان در صورت وجود علم در 
نقض کننده یا در مواردى که اوضاع و احوال حاکى از آگاهى یک انســان متعارف به 
نقض آمیز بودن فعل ارتکابى توســط خود است، تقصیر او مفروض قلمداد و مسؤول 

تلقى مى شود؛ و در غیر این صورت، خواهان باید نقض را اثبات نماید.
مفهوم «شخص متعارف» مذکور در ماده ى 60 قانون مصوب 1977 با ابهام 
 Philips & Firth,) مواجه اســت و رویه ى قضایى در این خصوص ساکت اســت

.(1990: 78
قانون اختراعات ایران (بند 2 ماده ى 61) در دعواى مسؤولیت مدنى آگاهى و 
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علم ناقض را شرط نمى داند و در هر حال وى را ملزم به جبران خسارت مى داند. این 
حکم با اصول حقوقى ایران منطبق است؛ زیرا طبق ماده ى 1 قانون مسؤولیت مدنى 
مصوب 1339 1 و قواعد عام مســؤولیت مدنى، شــخصى به صرف این که عمل وى 
فاقد مجوز قانونى باشد و صرف نظر از علم و عمد، مسؤول جبران خسارات است؛ با 
این حال باید گفت استفاده و کاربرد اختراع و در نتیجه نقض آن، یک امر تخصصى 
است و در غالب موارد با علم و آگاهى واقع مى شود؛ در نتیجه در اثبات تقصیر بهتر 
اســت همانند حقوق انگلســتان در مواردي که نقض کننده متخصص است و یا در 
شــرایط و اوضاع و احوالى قرار دارد که از یک انســان متعارف انتظار مى رود بداند 
که استفاده اش نقض حق اختراع محسوب می شود، تقصیر را مفروض قلمداد نموده 
و بار اثبات فرض خلاف آن را بر عهده ى ناقض گذاشــت؛ بدین ترتیب، با برداشتن 
بار اثبات نقض از عهده ى مخترع، حمایت بیش ترى شــامل حال وى مى شــود؛ در 
ســایر موارد مى توان به قواعد عمومى مســؤولیت مدنى مراجعه کرد و اثبات نقض 
را عهــده ى مخترع قرار داد. براى مثال، در صورتــى که ناقضِ غیر متخصص اقدام 
بــه فروش محصول اختراعى در بازار نماید، اثبات تقصیر ناقض با خواهان اســت. با 
این حــال، در حقوق ایران طبق بند ب ماده ى 15 قانون ثبت اختراعات، طرح هاى 
صنعتى و علائم تجارى: «مالک مى تواند با رعایت بند ج این ماده و ماده ى 17 علیه 
هر شــخص که بدون اجازه او بهره بردارى هاى مندرج در بند الف را انجام مى دهد و 
بــه حق مخترع تعدى کند و یا عملى انجام دهد که منجر به تعدى به حق مخترع 
شود، به دادگاه شکایت کند». این بند حق اقامه ى دعواى مخترع را مورد توجه قرار 
داده و از آن نمى توان اســتنباط نمود که علم ناقض به صورت کلى مفروض اســت؛ 

هرچند که، علم خاطى شرط تحقق مسؤولیت در حقوق ایران نمى باشد. 
در قانون اختراعات انگلستان، نقض به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم است. 
نقض مســتقیم شامل اعمال بی واسطه در رابطه با محصول یا فرایند اختراعی است 
و نقض غیر مســتقیم مواردي را در بر مى گیرد که شــخص تحقق نقض را تسهیل 

1. «هــر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا ســلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا 
شــهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب 

ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود، مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد».
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می کند (Bently & Sherman, 2004: 520). در قانون انگلیس، مستند به بند 2 
ماده ى 60، افشــاي غیر مجازِ یک عنصر اساسی اختراع به نحوي که دریافت کننده 
از آن طریق قادر باشــد اختراع را به ســهولت  نقض نماید نقض غیر مستقیم تلقى 
مى شــود. در این موارد عمل نقض توانمندســازي دیگري به انجام فعل نقض است. 
ماده ى 60 گســتره ى وسیعی از اعمال مرتبط با نقض محصول و فرایند اختراعی را 
در بر می گیرد. اعمال پیش از ســاخت، در طول مدت ساخت یا پس از ساخت غیر 
مجــاز کالاي اختراعی مصداق نقض خواهد بــود. اعمالی متفاوت همانند واردات و 
فروش یک کالاي اختراعی نیز داخل در این تعریف قرار می  گیرد. اشکال مهم قانون 
این اســت که نقض تنها نسبت به افعالی که در داخل در قلمرو سرزمینى انگلستان 
واقع شــده اســت، اعمال می گردد و در نتیجه، فروش کالاي اختراعی در خارج از 
کشور و حتی پیشنهاد به فروش در انگلستان براي تحقق فروش در خارج از کشور 
مشمول این ماده نمی شود. به بیان کلی تر، بند 2 ماده ى 60 در رابطه با طرق اعمال 

.(Holyoak & Torremans, 2005: 133) حق اختراع در انگلستان است
این تقسیم بندي در قانون ثبت اختراعات ایران وجود ندارد و به نظر می رسد 
عــدم تصریح در خصوص نقض مســتقیم با توجه به مــواد 15 و 60 قانون مذکور، 
مشکلی ایجاد ننماید؛ با این حال، تردید نسبت به وقوع نقض به صورت غیر مستقیم 
است که قانون اختراعات ایران در این خصوص صراحتی ندارد. براي رفع این نقیصه 
شــاید بتوان با توجه به عبارات مذکور در مــاده ى 60 به ویژه عبارت کلی «معناي 
انجــام هر گونه فعالیتی در ایران» افعالــی که منجر به ارائه ى ابزار جهت نقض و یا 
تســهیل فعالیت ناقض مستقیم می شود را در پرتو آن تفسیر نمود و نقض را شامل 
این موارد  نیز دانست. در این موارد ناقض غیر مستقیم از باب تسبیب مسؤول است؛ 
چرا که گاه عرضه ى ابزار و ارائه ى تســهیلات جهت نقض، از ارتکاب مستقیم نقض 

زیان بارتر است.

3. افعال نقض کننده
در حقوق ایران، ماده ى 60 قانون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علایم 
تجارى مقرر مى دارد: «نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از معناى انجام 
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هرگونه فعالیتى در ایران که توسط اشخاصى غیر از مالک حقوق تحت حمایت این 
قانــون و بدون موافقت او انجام مى گیرد ...». عبارت «حقوق مندرج در این قانون» 
در ماده ى 15 احصاء شده اســت؛  این مصادیق و هم چنین مصادیق مندرج ماده ى 

60 قانون اختراعات انگلیس در این قسمت بررسى مى شود.
ماده ى 60 قانــون اختراعات انگلیس افعال نقض کننده در دو گروه «نقض 
محصول» و «نقض فرآیند» برشــمرده اســت. نقض فرایند اختراع نیز بر دو قســم 
است: گاهى افعال ناقض، استفاده از فرایند یا پیشنهاد به استفاده است (قسمت ب 
بند 1)؛ و در مواردى، اقدام به فروش فرایند یا پیشــنهاد به فروش آن مى باشد و یا 
محصولاتى که به طور مســتقیم از آن فرایند حاصل مى شــود را استفاده مى نماید، 
وارد مى کند یا با هدف فروش و یا براى اهدافى دیگر نگه دارى مى کند (قســمت ث 
بند 1). در نقض محصول نیز ناقض اقدام به ســاخت، فروش، پیشــنهاد به فروش، 
اســتفاده، واردات محصول یا نگه دارى آن به منظور فروش یا سایر اهداف مى نماید 

(قسمت الف بند1). 

3-1. فروش
از حقوق مهمـــی که به دارنـــده ى ورقـــه ى اختراع داده شده است، حق 
فروش محصول اســت. حق فروش قســمتی از حق کلی عرضه ى اختراع است که 
فــروش کالاهــاي جزئی را در بر می گیرد. این حق مـــواردي را نیز در بر مى گیرد 
که اختراع به اشخاصی فروخته می شود که قصد اســـتفاده از کالاي اختراعی را در 
فعالیت هایی دارد که نقض محسوب نمی شود. این حـــق زمانی که شخص محصول 
اختراعی را در شکل یک بسته1 عرضـــه می نماید، قابل نقض است. این بسته باید 
در محدوده ى ادعاها قرار گیــرد و در غیر این صورت، دارنده ى حق اختراع باید به 
نقض غیر مســتقیم یا نقض اشتراکی براي جلوگیري از فعالیت ناقض استناد نماید 

.(Bently & Sherman, 2004: 524)

1. kit Form



19
ى 

ره 
شما

د/ 
جدی

ى 
ره 
دو

ق/ 
قو
 ح
لی

تعا
ى 

مه 
ل نا

ص
ف

بررسى تطبیقى  نقض حق اختراع در حقوق ...
20

3-2. مجوز ضمنی و اصل استیفاي حق
حق دارنده ى اختراع براى نظارت بر شیوه هاى فروش محصول اختراعی، به 
موجب دو نظریه ى «لیســانس ضمنی» در کامن لا و «اســتیفاي حق» در جامعه ى 
اروپایی محدود می شــود. بر اساس نظریه ى لیسانس ضمنی، در صورت نبود شرط 
مخالف، در مواردي که دارنده ى حق اختراع محصول اختراعی خود را می فروشــد، 
در ممانعت از بازفروش کالاي اختراعی نمی تواند به حق اختراع خود استناد نماید؛ 
اما در مواردى که شرط صریحی در خصوص استناد مخترع به حق خود وجود دارد، 
اشخاصی که با آگاهی از آن شــرط کالاهاي اختراعی را به دست می آورند، متعهد 
به اقدام وفق شــرط می باشند؛ مگر آن که شرط مذکور با مواد 28 و 81 کنوانسیون 

جامعه ى اروپایى1 (مواد 30 و 85 معاهده ى رم) در تعارض باشد.
به موجب نظریه ى اســتیفاي حق، دارنده ى حــق اختراع نمی تواند به حق 
اختــراع خود در ممانعــت از بازفروش کالایی که با رضایــت او وارد بازار منطقه ى 
اقتصادي اروپا شــده، اســتناد نماید. بنابراین درج شــرط صریح در خصوص عدم 
بازفروش دوباره ى محصول اختراعی، مغایر حکم ماد ه ى 28 کنوانسیون مذکور است 
و در صورتی که مخترع، امر بازفروش یا واردات اختراع را به یکی از کشورهاي عضو 
ممنوع نماید، این شرط باطل است (Bently & Sherman, 2004: 524). دکترین 
استیفاى حق بر اساس رویه ى قضایی ایالات متحده و اروپا، در قرن نوزدهم میلادى 
شــکل گرفت. به موجــب این دکترین، دارنده ى حق مالکیــت فکري فاقد هرگونه 
حقی در کنترل، اســتفاده یا فروش مجدد کالاهایی اســت که زمانی به بازار عرضه 
شده است؛ زیرا دارنده ى حق کسی است که حق مالی خـــود را از فروش یا توزیع 
محصول دریافت کرده است. چنین نگرشی را دکترین «نخستین فروش» می نـامند 

(حبیبا، 1383: 171).
دکترین اســتیفاي حق به یکی از محدودیت ها و اســتثناهاي مهم وارد بر 

1. Convention for the European Patent for the Commen Market (Community Patent 
Convention)

متن کامل کنوانسیون در ادرس اینترنتى زیر موجود است:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1976:017:0001:002
8:EN:PDF
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حقوق مالکیت فکري می پردازد. زمانى که یک محصول حمایت شده از طریق حقوق 
مالکیت فکري، براى نخســتین بار توســط مالک یا با رضایت وي در بازار به فروش 
می رسد، استیفاي حقوق مالکان آن اعلام می گردد و مالک فکري بر بهره برداري هاي 
تجــاري بعدي نظارت یا کنترل نخواهد داشــت؛ در واقع حق مالک فکري در باب 
توزیع محصول فکري در جامعه و نظارت بر مســیر تجاري آن از طریق تعیین بهاي 
فــروش، اجاره بها و مانند آن خاتمه می یابد و از ایــن هنگام به بعد، خریداران آتی 
مى توانند با اعمال مالکیت خود به مفهوم ســنتى و با تعیین شرایط معاملات آتی، 
به رقابت با یکدیگر پرداخته و جامعه را از مزایاي بی بدیل رقابت آزاد منتفع نمایند. 
در این صورت استیفاي حق اعلام می گردد؛ اما دیگر حقوق انحصاري مالکان فکري 
از جمله حق ســاخت یا تکثیر مجدد، پابرجا است و مالک فکري مى تواند آزادانه به 

اعمال حقوق انحصاري خود بپردازد (حبیبا و شاکري، 1387: 186).
جزء نخســت بند الف ماده ى 15 قانون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و 
علایم تجارى، فروش و عرضه براي فروش را از حقوق ناشی از ورقه ى اختراع دانسته 
است. مطابق شــماره ى 1 بند ج ماده ى 15 این قانون، بهره برداري از کالاهایی که 
توســط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود مجاز و مستثنی از 
نقض حق اختراع اســت. این عبارت هم ســان اصل استیفاي حق در حقوق کامن لا 
اســت. این اصل در حقوق مذکور عنوان شــده اســت، اما با توجه به مضمون آن و 
عبارات مذکور در قســمت نخست بند ج ماده ى 15 قانون مذکور مى توان گفت این 

عبارات هم سان با آن چیزى است که در اصل استیفاي حقوق مقرر شده است.
وفق بند د ماده ى 5 قانون فوق الذکر، «حقوق ناشــی از اختراع ثبت شــده 
قابــل انتقال اســت». در این ماده، انتقال به صورت مطلق آمده اســت، این که آیا 
مقصود از انتقال در این ماده، همان فروش مذکور در ماده ى 15 اســت یا اعم از آن 
مى باشد، جاي تأمل دارد. باید گفت انتقال مفهومی اعم از فروش دارد و سایر اعمال 
حقوقی مانند هبه، اجاره، معاوضه و حق انتفاع را نیز در بر  می گیرد. افزون بر موارد 
مذکور، منظور از «انتقال»، صرف انتقال حقوق مادي و مالیِ متعلق به مخترع است 
و مســتند به قســمت اخیر بند د ماده ى 5 این قانون در صورت فوت صاحب حق، 
به ورثه ى وي منتقل می شــود؛ اما چنان چه فــوت مخترع زمانی رخ دهد که مدت 
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بیست ســاله ى حمایت از حق اختراع باقی باشــد، به دلیل انقضاي حق انحصاري 
بهره برداري از اختراع، حق مذکور قابل انتقال به ورثه نخواهد بود. ماده ى 16 قانون 
ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علاین تجارى مقرر می دارد اعتبار گواهی نامه ى 
اختراع با رعایت این ماده، پس از بیســت ســال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ى اختراع 

منقضی می شود.
در حقوق انگلـیس، فـروش در برگیرنده ى انتقال فیزیـکیِ موضوع مالکیت 
است. پرسش این اسـت که آیا سایر اعمال حقوقى ماننـد هبه، اجـاره یا معاوضه نیز 
مشمول حکم فروش می گردد. در پرونده ى کالمن علیـــه پى. سى. ال پکیـجینگ1 
در سال 1982 آمده اســـت که اصـــطلاح فروش شامل اجاره نیز می شـود؛ لذا در 
خصوص اجاره ى کالاى اختراعى نیز مانند فروش عمـــل مى شــود. فروش باید در 
انگلستان واقع شود. بنابراین اگر قسمـــتی از عـــملیات فروش براي مثال، ایجاب، 
قبول، ارســال یا تحویل در خارج از قلمـــرو سرزمینى انگلـــستان رخ دهد، صرفاً 
آن اعمالى نقض محســوب مى شــود که در قلمرو انگلســتان محـــقق شده است 

.(Coleston, 1999: 124)
به موجــب بند 1 ماده ى 60 قانون اختراعــات انگلیس، فروش محصول یا 
فرآیند اختراعی و یا پیشــنهاد به فروش آن در حالی که ورقه ى اختراع ثبت شــده 
اســت و فروش بدون رضایت دارنده ى ورقه ى اختراع که در انگلســتان واقع شود، 
مشــمول نقض حق فــروش دارنده ى ورقه ى اختراع می گردد. بنابراین ســه عنصر 
«سرزمینی بودن»، «فقدان رضایت دارنده ى حق» و «ثبت ورقه ى اختراع و قانونی 
بودن آن» در تحقق نقض مؤثر اســت. در خصوص قســمت الف بند 1 ماده ى 60 
قانون مذکور، دادگاه راي داده است که مذاکره با مشتري در زمان اعتبار حق اختراع 
در رابطه با عرضه ى محصول اختراعی پس از انقضاي مدت زمان اعتبار حق اختراع، 

.(Bainbridge, 1999: 398) نقض این حق نخواهد بود
 

1. kalman v. PCL  Packaging (1982)
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3-3. عرضه ى ابزار اختراع
نــوع دیگر نقض، عرضه ى ابزار اختراع اســت. به این شــرح که یک نفر به 
دیگري کیف ابزار مرتبط با اختراع را عرضه کند تا او با مونتا ژ نمودن آن ها محصول 
اختراعی را بســازد. این نوع نقض در حقوق اختراعات ایران پیش بینى نشده است. 
در حقوق انگلســتان تا پیش از لازم الاجرا شــدن قانون اختراعات 1977 این عمل 
نقض حق اختراع تلقی نمی گردید. این مســاله که آیا نقض توسط ارائه ى کیف ابزار 
امکان پذیر اســت، در پرونده ى اینترنشــنال ال تى دى علیــه جنبورن ال تى دى1  
مربوط به سال 1982 میلادى مطرح شد و دیوان به موجب راي صادره این عمل را 
نقض مســتقیم تلقی نمود. قاضی لیدي نیز از این رأي تبعیت کرد. برخی معتقدند 
کیف ابزار در صورتی ناقض حق اختراع اســت که به ســاخت کالا به صورت کامل 
منجر شــود. هم چنین در غیر مواردي که کیف ابزار براي صادرات آماده شده است، 
مســتند به بند 2 ماده ى 60 همین قانون مسؤولیت نقض غیر مستقیم پابرجاست 

.(Bainbridge, 1999: 399)

3-4. ساخت
از مهم تریــن حقوق دارنده ى ورقه ى اختراع در حقوق ایران و انگلیس، حق 
انحصاري ســاخت محصول اســت که به معنى ایجاد محصول اختراعى است. این 
پرســش مطرح است که آیا حق ساخت شــامل تعمیر نیز مى شود یا آن که چنین 

نیست.
در حقوق ایــران بند اول جزء 1 قانون ثبــت اختراعات، طرح هاى صنعتى 
و علایــم تجارى، حق ســاخت را از جمله حقوق انحصاري دارنــده ى حق اختراع 
برشــمرده اســت که با لحاظ ماده ى 60 همان قانون، ساخت اختراع بدون رضایت 
دارنده ى حق، نقض تلقی می شــود. در همین راستا راي صادره در پرونده ى مخترع 
دســتگاه خنک کننده ى پخت نان حائز اهمیت است که مخترع مدعی بود شرکت 
خوانده به طور غیر مجاز مشابه دستگاه را تولید کرده و موجب خسارت به وي شده 
است. دادگاه مستند به مواد 26 و 46 قانون ثبت علائم و اختراعات (1310) به منع 

1. Rotocrop International Ltd v Genbourne Ltd (1982)
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خوانده از ســاخت دستگاه هاي خنک کننده ى اختراع شده توسط خواهان و توقیف 
دستگاه هاي تولید شده توسط خوانده، حکم نمود (پورنوري، 1383: 90).

به نظرمی رسد «تغییر» اختراع متفاوت از «تعمیر» اختراع است. در تعمیر 
اختراع، هدف اصلاح و اســتفاده ى بهینه از آن اســت، به ویژه در مواردي که ناقض 
مدعی اســت استعمال اختراع باعث استهلاك آن و عدم بازدهی شده است؛ لذا وي 
حق تعمیر و اصلاح قطعات مستهلک و فرسوده را دارد؛ اما تغییر در اختراع حالتى 
است که صرف نظر از مســتهلک شدن یا نشدن اختراع، در قطعات یا سیستم هاي 
موجود تغییر داده مى شــود؛ به نحوى که اختراع با سیســتم و یــا قطعه  اى دیگر 
متفاوت از پیشــین عمل نماید. از این رو دادگاه در اعمال تغییرات باید به اظهارات 
و ادعاهــاي مندرج در اظهارنامه توجه نماید و با لحاظ آن ها رأي به تغییر هر چند 
جزئى یا عدم آن دهد؛ اما در تعمیرات به این نحو نیســت و بدون ایجاد دگرگونی، 

موجب بهبود وضعیت آن می شود.
قانون اختراعات در حقوق انگلیــس، به خریداران محصولات اختراعی حق 
تعمیر یا اصلاح محصول اختراعی را داده اســت. قاضی هافمن1 در پرونده ى یونایتد 
وایر لیمیتد علیه اســکرین رى پیر سرویس2 (2000) چنین راى داد: تعمیر همانند 
اصلاح یا تغییر، از مفاهیمی اســت که مرز مشترکی با ساخـــت دارد؛ اما نباید به 
قلمرو آن تجاوز نماید. در یک بیان معمولی، ممکن است مفـــاهیم ساخت و تعمیر 
تداخل یابند، اما آن ها از نظــر قانون متفاوتند. حق دارنده در خصوص تعمیر، حق 
مستقلی نیست که توسط لیسانس صـــریح یا ضـمنی به او اعطا شـده باشد؛ بلکه 
قســمتی از حق انجام آن چه به ســاخت محصول منجر نشــود را تشکیل می دهد. 
مالــک اختراع حق تعمیر یا اصــلاح آن را دارد، اما نباید تــا جایی پیش برود که 
محصول جدیدي بســازد. در این موارد، این پرســش مطرح است که شخص تا چه 
میزان مى تواند محصــول را تعمیر یا اصلاح نماید تا مرتکب نقض حقوق انحصاري 
دارنده ى ورقه ى اختراع نگردد؛ به این معنی که عمل قانونی تعمیر یا اصلاح در چه 

1. Hoffman J
2. United Wire Limited v. Screen Repair Services (Scotland) Limited and another 
and Others (2000)
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مقطعى به فعل غیر قانونی ساخت محصـــول اختراعـــی منتـهى می شـود. پاسـخ 
این پرســـش مرتبط با اوضاع و احوال پرونده ى تحت بررســـی است. عوامل کمّی 
مانـــند میزان محصول تعمیر شده و عوامل کیفـــی مانـند اهمـیت آن قسـمت از 
محـــصول اختراعی که مورد تعمیر قرار گرفته است باید مورد توجه قرار گیرد. این 
احـــتمال که دادگاه تعمـــیر یک جزء بی اهمـیت محـــصول اختراعی را ساخـت 
تلقـــى کرده است ضعـیف است. براي مثال اگر محصـول اختراعی یک میز بیلیارد 
با یک سیسـتم عامل سکه اي جدیـد باشد، قطعاً شخـص مجاز نیست که سیسـتم 
عامل ســـکه اي قدیمی را با نوع جدید آن جا به جا کنـــد؛ چرا که یک قســـمت 
اساسی اختـــراع محـــسوب می شـــود. با این حال، این نکته که کـالاي تعمیري 
ممـــکن است به خوبی محصـول اصـــلی کار نکند، بر این تصمـیم که آیا تـعمیر 
قانونـی بـوده یا خـیر، بی تأثیر است (Bently & Sherman, 2004: 523). افزون 
بــر موارد فوق، اقدام ناقض در اعمال برخی تغییرات در اختراع به تفســیر اظهارات 
و ادعاهاي منــدرج در اظهارنامه برمی گردد؛ به این ترتیب کــه با توجه به ادعاها، 

محدوده ى اعطایی به تغییر چقدر است؟ 
در پرونـده ى شرکـت مهنـــدسى انرژى خورشیدى تامسون علیه بارتون1 
در ســال 1977 خواهان ها مالک حق اختراع سیســتم ناقــل قرقره بودند که پس 
از چندین سال استفاده از آن توســط خواندگان، مستهلک شده و خواندگان اقدام 
بــه تعمیر آن از طریق تعویض یک قطعه ى مهم آن با یکی از تولیداتشــان نمودند. 
دادگاه تجدید نظر راي داد که این مســاله کاملاً به منظور تعمیر کالا انجام شده و 
ســاخت یک کالاي جدید محسوب نمی شــود. این راهکار در پرونده ى یونایتد وایر 
علیه اســکرین رى پیر سرویس2 مورد تائید مجلس اعیان قرار گرفت؛ بدین ترتیب 
در مــواردي که مفاهیم تعمیر و ســاخت در قانون 1977 قابل جمع نمى باشــند، 
تعمیر می تواند مســتند به ماده ى 60 منجر به نقض نشود؛ چرا که این ماده ساخت 
کالاي اختراعی را متذکر می شــود. هم چنین نیازي به اعطاي یک لیسانس ضمنی 
بــه تعمیر کننده نمی باشــد؛ زیرا او مجــاز به انجام هر کاري اســـت که منجر به 

1. Solar Thomson Engineering Co Ltd v Barton (1977)
2. United Wire v Screen Repair Services
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ســاخت محصول نگردد. با این حال، مقررات مرتبط با نقض غیر مستقیم بـــدون 
اشکال نیست. مفهوم دقیق واژه ى «عنصر اساسی» مشخص نمی باشد و در دادرسی 
مشکلاتی را ایجاد می نماید. هم چنین استثناي مربوط به عرضـه ى محصول تجاريِ 
مهم، حداقل براي انگلســـتان و حقـــوق دانان اروپایی نامشـخص است، اما به نظر 
می رسد از فروشـــنده ى ناآگاه یک محصـول عام که کاربـردهاي غیر نقضی آشکار 
دارد حمـایت می نمـــاید. براي مثال، عرضـه ى آب توسط شخـص الف به شخص 
ب را قادر مـــى نماید موتور آب اختراعی شخـــص ث را نقض نماید؛ اما ناعـادلانه 
است که الف را به لـحاظ ناآگاه بودن از استفاده ى غیر مجـازِ ب مسؤول تلقی کنیم 

.(Holyoak & Torremans, 2005: 134)

3-5. واردات
بــر خلاف حقوق ایران که حق واردات را مورد شناســایى قــرار نداده، در 
حقوق انگلیس این حق شناسایى شــده و مطابق آن، دارنده ى ورقه ي اختراع حق 
نظــارت بر واردات محصولاتی را دارد که داخل در محدوده ى حمایتی محصول وي 
مى باشند. به نظر می رســد در مواردي که محصول اختراعی بدون محدودیت وارد 
می شــود، حق اختراع نقض نخواهد شد؛ هم چنان که قاضی تاملین1 می گوید: «فکر 
نمی کنــم به کار بردن یک لوله ى برنده ى باديِ اختراعی یا یک چکش اختراعی در 
ساخت قســمت هایی از یک لکوموتیو نقض محسوب شود. عمل شخص در صورتی 
ناقض محسوب می شــود که با محصول اختراعی در جریان تجارت یا به قصد سود 
معاملــه نماید. همان طور که یک وارد کننده بایــد در کالاهاي نقضی منافع مادي 
و حقوقی داشــته باشــد، یک خارجی در مواردي که منافعش را در کالاهاي نقضى 
خارج از انگلســتان انتقال می دهد، مرتکب نقض نخواهد شد؛ هر چند ممکن است 
تحت عنوان نقض اشــتراکی مسؤول باشد؛ همانند حق فروش حق دارنده ى ورقه ى 
اختراع در ممانعت از واردات که توسط اصول کامن لایی لیسانس ضمنی و استیفاي 
حــق محدود شــده اســت (Bently & Sherman, 2004: 525). در واقع همین 
کــه دارنده ى حق اجــازه ى واردات کالاهاي اختراعی اش را به کشــور دیگر بدهد، 

1. Tomlin J
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بــه موجب اصول فوق الذکر دیگر نمی تواند مانع اســتفاده یا واردات دوباره ى آن ها 
شــود؛ زیرا با اقدام به واردات، به بازار لیســانس ضمنی اســتفاده ى از آن ها را نیز 
اعطاء کرده اســت. از ســوي دیگر فرض بر این است که وى با اجازه ى واردات کالا 
حق واردات خود را نســبت به موضوع اجرا نموده اســت و براى ممانعت از واردات 
بعدي کالاها، نمى تواند به این حق اســتناد کند. با این حال دارنده ى حق زمانی که 
کالاهاي اختراعی اش را به فروش مى رساند و یا مجوز فروش آن را می دهد، می تواند 
در جهت اعمال حق اختراع خود نســبت به فروش هــاي بعدي محدودیت هایی را 
مقــرر نماید. ایــن محدودیت ها طرف دیگر قرارداد و هم چنین تمامى کســانی که 
کالاهــا را با اخطاریــه ى راجع به محدودیت در فروش بعــدي تحصیل می نمایند، 
ملزم می ســازد. هم چنین در صورتی که دارنده ى حق کالاهایش را به بازار خارجی 
وارد نماید، واردات آن نیز صراحتاً ممنوع شــده باشــد، می تواند مانع واردات کالا 
به انگلستان شــود (Cornish, 1996: 216). عبارت «واردات موازي» به کالاهایی 
اشــاره دارد که به صورت قانونی براي مثال در کشــور الف تولید و فروخته می شود 
و بعداً صادر می گردد. در صورتی که همان محصول در کشــور ب به صورت قانونی 
عرضه شده باشد و شخصی بدون رضایت مخترع، محصول را از کشور ب خریداري 
و وارد کشــور الف نماید، واردات از نوع موازي خواهد بود. حال اگر محصولاتی که 
توسط اشخاص ثالث فروخته یا وارد می شود، در محدوده ى حق اختراعی قرار گیرد 
که در کشــور مزبور آن حق معتبر اســت، فروش و یا واردات آن ها توسط اشخاص 
ثالث نقض محســوب می شود. واردات موازي در دو عرصه ى منطقه اي و بین المللی 
صــورت می گیــرد (Christopher Heath: 2). در مواردى که عمل ناقض منحصراً 
جنبه ى ملى ندارد و در حد تولیدات وسیع و واردات و صادرات آن باشد، مهم ترین 
راه بــراى مقابله بــا اعمال ناقض، جلوگیرى از عرضه و فــروش محصولات در بازار 
کشورهاى دیگر است؛ امرى که مى تواند توســـط مقامات گمرکى و قضایى صورت 
گیرد؛ هرچند  نقش مقامات گمرکى را نقش ابتـــدایى و تعیین کننده دانســته اند 
(شــیخى، 1384: 54). ماده ى 15 قانون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علائم 
تجــارى، صادرات و واردات محصول اختراعــی را از جمله حقوق انحصاري مخترع 
دانسته است. اما قانون اختراعات 1977 انگلیس، صرفاً به حق واردات پرداخته و به 
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حق صادرات تصریحى ندارد.

3-6. نگه داري
حق انحصاري دارنده ى ورقه ى اختراع، مواردي را شامل می شود که ناقض، 
محصــول را براي فروش یا اهداف دیگر نگه داري می کند. در بند دوم جزء 1 ماده ى 
15 قانــون ثبت  اختراعــات، طرح هاى صنعتى و علایم تجــارى (1386) «ذخیره 
بــه قصد عرضه براي فروش» به کار رفته اســت؛ از واژه ى ذخیــره مذکور در این 
بند چنین مستفاد اســت که مدت زمان نگه داري محصول اختراعی طولانی است؛ 
بنابرایــن صرف نگه داري در مدتى کوتاه به نحوى که عرف آن را مشــمول عبارت 

ذخیره نداند، مشمول این قانون نبوده و در نتیجه نقض محقق نمی گردد. 
در حقوق انگلستان، محدوده ى حق نگه داري در پرونده ى اس. کى. اف علیه 
هارباتل1 در ســال 1980 بررسی شــد؛ دادگاه در این پرونده راي داد که ذخیره ى 
یک محصول در انباري واقع در شــهر لنــدن، داخل در معناي کلمه ى «نگه داري» 
مذکور در بند 1 ماده ى 60 قانون اختراعات انگلیس می باشد. در این پرونده، خطوط 
هوایی انگلستان2 در جریان انتقال یک داروي آنتی هیستامین به نام سیمیتیدین از 
ایتالیــا به نیجریه، 20 کیلوگرم از این دارو را در انباري واقع در لندن ذخیره نمود؛ 
در حالی که دارو در انبار این شرکت هوایی ذخیره شده بود، دارندگان حق اختراع 
انگلیسی دارو (اس. کى. اف) دعواي نقض حق اختراع را علیه مالک و وارد کننده ى 
دارو به نام هارباتل اقامه نمودند. در این پرونده، افزون بر هارباتل، شــرکت خطوط 
هوایی انگلستان با این ادعا که در اقامه ى دعواي نقض با خواندگان مشارکت نموده 
و حق دارنده ى ورقه ى اختراع را در نگه داري محصول نقض کرده  است، به دادرسى 
جلب شــد (Bently & Sherman, 2004: 525). در نهایت دادگاه به نفع خطوط 
هوایی انگلســتان راي داد و اعلام داشــت: «ذخیره ى غیر مقصدانه داروي اختراعی 
در انباري واقع در شــهر لندن، مشمول عبارت «نگه داري محصول» موضوع بند 1 

1. SKF v. Harbottle (1980)
2. British Airways
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ماده ى 60 نمی شود». در این پرونده، واژه ى نگه داري1 مورد بحث بود؛ زیرا مقررات 
مشابه در کنوانسیونِ حق اختراع جامعه ى اروپایی2 واژه ى «stocks» را به کار برده 
بود. خواهان مدعی شــد خطوط هوایی انگلســتان داروها را در انگلستان نگه داري 
کرده  اســت و با انتخاب یک کلمه ى متفاوت (keep) در قانون اختراعات 1977 به 
 .(Coleston, 1999: 123) طور ضمنی مفهوم گسترده تري از نقض قصد شده است
قاضی الیور جی3 معتقد بود: «به رغم تشــابه فراوان قانون 1977 با کنوانسیون حق 
اختراع جامعه ى اروپایى، مقررات نشــان می دهد که قانون گذار نگه داري در انبار را 
اراده و بند 7 ماده ى 130 قانون اختراعات 1977 را وضع کرده تا میان کنوانسیون 
حق اختراع اروپایى4 و کنوانســیون حق اختراع جامعه ى اروپایی و قانون اختراعات 
انگلستان توازنی تفسیري ایجاد شود. افزون بر این، تعریف لغوي «keep» مشتمل 

.(Ibid) «نیز می باشد «stock» بر واژه ى
در ماده ى 60 قانون مذکور واژه ى «keep» به مفهوم نگه داري در انبار مورد 
نظر بوده تا به این ترتیب، مفاد کنوانســیون5 محقق شود. گریت ویک6 معتقد است: 
«این کلمه در مفاد قانون، دلالت ضمنی بر نگه داري در انبار با اهداف تجارى دارد» 

.(Cornish, 1999: 111)
به رغم راهکار پذیرفته شــده در پرونده ى هارباتل، در پرونده ى مک دونالد 
علیه گراهام7 در سال 1994 تفسیر موسع ترى از حق «نگه داري» محصول پذیرفته 
شد. در این پرونده دارنده ى حق اختراع مدعی بود خوانده که یک واسطه ى تجارى 
بود، کالاهاي معینی را نگه داري کرده و ســپس در اختیــار ثالث قرار داده و بدین 
طریق حق «نگه داري» محصول اختراعی نقض شده است. خوانده در پاسخ استدلال 
نمود که کالاها با هدف فروش یا ســایر موارد نگه داري نشــده است. دادگاه تجدید 

1. keep
2. Community Patent Convention (CPC)
3. Oliver J
4. Euroupean Patent Convention (EPC)
5. stocking the product for these purposes
6. Gratwick
7. McDonald v. Graham
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نظر چنین راي داد که نگه داري توســط خوانده مشمول مفهوم نگه داري مذکور در 
ماده ى 60 قانون حق اختراعات است؛ چرا که کالاها را براي اهداف تجاري و به قصد 
اســتفاده ى تجاري در انبار نگه داري کرده اســت تا هر زمان که براي او سودمندتر 
باشــد، از آن ها بهره برداري نماید بنابراین حق نگه داري دارنده ى حق اختراع نقض 

.(Bently & Sherman, 2004: 526) شده است
در حقوق ایران در صورتی که ذخیره با اهداف تجاري و به قصد کسب سود 
انجام شود و یا ناقض به قصد اضرار به دارنده ى ورقه، کالاي اختراعی او را ذخیره و 
بیش از مدت متعارف نگه داري کند و مانع عرضه ى آن به بازار شــود، مرتکب نقض 

حق نگه داري مخترع شده است.

3-7. نقض فرایند
قانون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علایم تجارى (1386) در قسمت 
دوم جزء 2 بند الف مقرر می کند: «... 2- در صورتى که موضوع ثبت اختراع فرایند 
باشد: اول، استفاده از فرایند؛ دوم، انجام هر یک از موارد مندرج در جزء 1 بند الف 
این ماده در خصوص کالاهایى که مستقیماً از طریق این فرایند به دست مى آیند». 
با توجه به این ماده و لحاظ ماده ى 60 همین قانون، موارد نقض حق اختراعِ 
فرایند عبارت اســت از: ســاخت، صادرات و واردات، عرضه بــراي فروش، فروش و 
استفاده از فرایند و هم چنین ذخیره به قصد عرضه براي فروش، فروش یا استفاده اي 
که به طور مســتقیم از فرایند حاصل می شود. با توجه به عبارات این ماده می توان 
گفت قانون گذار کالایی را که به طور مســتقیم از طریق فرایند حاصل می شود، در 
محدوده ي نظارت و جزء حقوق دارنده ى حق دانســته اســت؛ در نتیجه، نقض در 
صورتی محقق اســت که کالاي نقضی به طور مســتقیم از طریق آن فرایند حاصل 
شده باشد. بنابراین در حقوق ایران همان گونه که قانون گذار در قسمت دوم جزء 2 
بند الف ماده ى 15 مقرر نموده اســت، باید بین فرایند اختراعی و محصولات ناشی 
از آن رابطه ى مستقیمی حاکم باشــد تا بتواند در محدوده ى نظارت دارنده ي حق 
قرار گیرد. واژه ى «مســتقیماً» مذکور در این ماده، به وجود رابطه ى مستقیم میان 
محصول حاصل شده و فرایند اختراعی تصریح دارد؛ در غیر این صورت، محصول را 
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نمی توان منتسب به آن فرایند دانست.
در حقوق انگلیس، به دارنده ى حق اختراع فرایند، حق استفاده از فرایند یا 
پیشنهاد آن براي اســتفاده در انگلستان داده شده است؛ این حق در صورتی نقض 
می شود که اثبات شود خوانده می دانسته و یا براي یک انسان متعارف در آن اوضاع 
و احوال آشــکار بوده که اســتفاده ي غیر مجاز از فرایند، نقض حق اختراع خواهد 
بود. موضوع واجد اهمیت در مقایســه ى نقض حق اختــراعِ محصول با فرایند، آن 
اســت که مســؤولیت در نقض حق اختراع فرایند مطلق نمی باشد؛ بدین معنى که 
در نقض فرایند، مالک فرایند باید اثبات کند که خوانده می دانســته یا در اوضاع و 
احوالی قرار داشــته که براي یک انسان متعارف آشکار بوده که استفاده ى غیر مجاز 
از فرایند در برگیرنده ى نقض حق اختراع اســت (Ibid: 527). در مواردي که حق 
اختراع به فرایند اعطا می شــود، حمایت قانونی شامل فرایند مورد نظر و محصولات 
منتج شــده از آن فرایند مى شــود. این مقرره در قسمت c بند 1 ماده ى 60 قانون 
اختراعات ســال 1977 ذکر شده است که مقرر می دارد: «شخص در مواردي ناقض 
حق اختراعِ فرایند محســوب می شــود که محصولات ایجاد شده از آن فرایند را به 
فروش رســاند، پیشنهاد فروش دهد، استفاده کند و یا وارد یا نگه داري نماید». این 
حمایت در مواردي واجد اهمیت اســت که فرایند خارج از انگلســتان ایجاد شده و 
محصول ناشــی شده از آن فرایند، به انگلستان وارد شود. حمایت اعطایی به فرایند 
به ویژه در مواردي که از فرایند واحد محصولات متفاوتی حاصل می شــود، بســیار 
گسترده است. این محصولات داخل در حیطه ى حمایتی حق اختراع قرار می گیرند؛ 
زیــرا  این حیطه، محصولاتی که از فرایند حاصل شــده اســت را در بر می گیرد و 
شــامل محصولاتی هم مى شود که وابسته به محصولات حاصل شده از فرایند است.  
این موضوع فوق مســتلزم وجود رابطه ا ى مستقیم میان فرایند و محصول مورد نظر 
است. معناي رابطه ى مستقیم در پرونده ى پیونیز الکترونیکس علیه وارنر میوزیک1 
مربوط به ســال 1994 توسط دادگاه تجدید نظر این کشور مورد بحث قرار گرفت. 
در ایــن دعوا خواهان دلایلــی اقامه نمود مبنی بر این که خواندگان دیســک هاي 
نوري که محصولی حاصل از فرایند اختراعی وي در انگلســتان بوده اســت را وارد 

1. Pioneer Electronics V. Warner Music
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کرده اند و لذا فرایند اختراعی اش در خصوص نحوه ى ســاخت دیسک هاي فشرده، 
نقض شده اســت؛ در این پرونده، تردیدى وجود نداشت که دیسک هاي وارداتی از 
حق اختراع حاصل شــده  اســت؛ اما مشــخص نبود که آیا میان فرایند اختراعی و 
دیســک هاي وارداتی رابطه  اى مســتقیم وجود دارد یا خیر. دادگاه تجدید نظر پس 
از بررســی مقررات مشابه و تفسیر شــده در دیگر کشورهاي اروپایی، به این نتیجه 
رسید که «مســتقیم» به معناي «بی واسطه» است. قاضی نورس1 معتقد بود طبق 
قانون اختراعات 1977 حمایت، مســتلزم رابطه  اى مستقیم میان فرایند و محصول 
اســت؛ لذا نباید هیچ ماده  اى اساســی یا مرحله  اى مهم بین فرایند و محصول مورد 
نظر موجود باشــد. در مــواردي که چنین ماده یا مرحله ى مهمــی مداخله نماید، 
محصول مورد نظر تحت نظارت دارنــده ى حق اختراع قرار نمی گیرد؛ اما چنان چه 
ثابت شود آن ماده یا مرحله بی اهمیت یا جزئی است، محصول در حیطه ى نظارتی 
دارنده ى حق باقی خواهد ماند. در این پرونده، فرایند اختراعی تولید دیســک هاي 
اصلی، در زمانی که دیســک هاي نهایی به انگلستان آورده شده بود، نقض نگردید؛ 
زیرا وجود برخــى مراحل اصلی و مهم، محصول نهایی را از فرایند اختراعی متمایز 
کــرده بود. عامل کلیدي در اثبات عدم وقوع نقض، این بود که تولید دیســک هاي 
اصلی تنها یک مرحله ى مقدماتی در تولید دیسک هاي نوري نهایی بود. دیسک هاي 
اصلی در تولید دیســک هاي مادر به کار رفته بود. اگر چه اختراع تولید دیسک هاي 
نهایی را تســهیل می کرد، اما برخى مراحل مهم و اساسی وجود داشت که آن ها را 
متمایز مى ســاخت؛ در نتیجه رابطه ى مستقیم احراز نگردید و اعلام شد که نقضی 
واقع نشــده اســت (Ibid: 529). در این پرونده، دادگاه تجدید نظرخواهی خواهان 
را رد کرد و راي داد که محصول مورد نظر، محصول اختراعی محســوب نمی شود؛ 
زیرا حصول آن مشــروط به فرایند دیگري بوده است و دیسک نهایی کپی کامل در 
دیســک اصلی نبوده و در عنصر اصلی متمایز بوده اســت؛ به نحوى که این دیسک 
در نتیجه ى ســه مرحله بیش تر از دیسک اصلی حاصل شده بود. براي مثال دیسک 
اصلی در دستگاه هاي پخش کننده ى دیســک هاي فشرده قابلیت اجرا نداشت؛ در 
حالی که دیســک نهایى این قابلیت را دارا بود (Bainbridge, 1999: 398). دیوان 

1. Nourse LJ
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عالی کشــور تصمیم دادگاه مبنی این که محصولات خواندگان به طور مســتقیم از 
فرایندهاي اختراعی حاصل نشــده و در نتیجه نقضی واقع نشده است را تائید کرد 

.(Hart & Fazzani, 2004: 45)

4. استثناهاى حاکم بر نقض
وفق بند ج مــاده ى 15 قانون ثبت اختراعات، طرح هــاى صنعتى و علائم 

تجارى ایران: «حقوق ناشی از گواهینامه  اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
1- بهره برداري از کالاهایی که توســط مالک اختراع شــده یا با توافق او در 

بازار ایران عرضه می شود؛
2- اســتفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا 
کشــتی هاي سایر کشــورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهاي 

زمینی یا آب هاي کشور می شوند؛
3- بهره برداري هایی که فقط با اهداف آزمایشــی درباره اختراع ثبت شــده 

انجام می شود؛
4- بهره برداري توســط هر شخصی که با حســن نیت قبل از تقاضاي ثبت 
اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضاي حق تقدم 
همان اختراع، از اختراع اســتفاده می کرده یــا اقدامات جدي و موثري جهت آماده 

شدن براي استفاده از آن در ایران به عمل مى آورده است».   
قســمت 1 این بند مى تواند هم سان با اصل استیفاى حق تلقى شود. برخی 
اقدامات به صورت خصوصی، آزمایشی یا موقت توسط اشخاص دیگري غیر از دارنده 
گواهی نامه ي اختراع در مورد اختراع انجام می شــود، با آن که واجد قرارداد معتبر 
یا موافقتى از ســوي صاحب حق نیست، نقض حقوق ناشی از گواهی نامه ى اختراع 
به شــمار نمی رود. این گونــه بهره برداري ها از موضوع اختــراع نیز به موجب قانون 
بردارنده ى حق اختراع تحمیل می شــود و یکی محدودیت هاي مهم بر حقوق ناشی 

از اختراع است (صالحی ذهابی، 1388: 307).
مــاده ى 60 قانون اختراعات انگلســتان، افزون بر بیــان مصادیق نقض در 
بندهاي 4 و 5 به افعالی پرداخته که هرچند ممکن اســت با عدم رضایت دارنده ى 
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حق انجام شــود، اما نقض محسوب نمی شود. وفق این بند در مواردى که دارنده ى 
حق با عرضه ى اختراع به بازار، حق خود را نســبت به آن اســتیفاء نموده و در واقع 
حق او خاتمه یافته اســت، نقض تلقى نمى شود. هم چنین مخترع نمى تواند نسبت 
به اعمالی که به صورت خصوصی و با هدف غیر تجاري اجرا شــده و اعمال مرتبط 
با موضوع اختراع که با اهداف تجربی و آزمایشــى محقق گردیده است، مدعى نقض 

شود. 
در این موارد حقوق خواهان اســتیفاء شده محسوب مى شود. استیفاء یک 
مفهوم قاره اي و به معناى حقوقى اســت که در محدوده ى حقوقی جامعه ى اروپایی 
قابل اجراســت. براي مثال، الف دارنده ى حق اختراع یک محصول اســت که مقدار 
قابل توجهی از محصول خود را به یک عمده فروش به نام ب و او نیز به خرده فروشى 
به نام ج می فروشــد. اگر اصل اســتیفاي حق وجود نداشته باشد، شخص الف قادر 
اســت مانع فــروش فرد ب به ج و فروش توســط ج به عموم شــود؛ زیرا او داراى 
حق انحصاري در فروش محصول اختراعی خود اســت. در حقوق کامن لا، دکترین 
اســتیفاي حق مورد اســتناد قرار نمى گیرد؛ چرا که بــه موجب این حقوق، فروش 
توسط شخص الف به ب در برگیرنده ى یک لیسانس ضمنی است که به موجب آن 
ب می تواند کالا را بازفروش نماید و در نتیجه الف و ج داخل در یک قرارداد ضمنی 
شده اند که به موجب آن الف در عوض خرید کالا توسط ج از ب مجوز فروش کالاها 
را به ج اعطا مى نماید؛ چرا که در این پروســه الف منتفع شــده است و در صورت 
عــدم فروش بعدي، ب از الف کالایی نخواهد خرید. برخى این اســتدلال را ضعیف 
می دانند و معتقدند همانند کنوانسیون حق اختراع اروپایی، همه ى حقوق دارنده ى 
حــق اختراعِ اروپایی مطابق با حق اختراعش صرفاً تا زمانی که که اجازه ى ورود هر 
یک از کالاهایش را به بازار نداده است، قابل اجرا باقی می ماند؛ چرا که با ارائه ى هر 
کالا به بازار، حق دارنده ى حق نســبت به آن استیفا شده تلقی می  شود و دیگر در 

.(Philips & Firth, 1990: 82) قیمت آن محصول منتفع نخواهد بود
در ادامــه ماده ى 60  قانون مذکور اعمالی که در برگیرنده ى تهیه و ارائه ى 
دارو در داروخانه است و هم چنین به کار بردن اختراع در دستگاه ها، ابزار، تجهیزات 
یا ســایر لوازم یک کشتی، در مواردي که کشــتی مذکور به طور موقت یا تصادفى 
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وارد آب هاي داخلی ســرزمین انگلستان می شــود و به کار بردن محصول یا فرایند 
اختراعی در بدنه یا سیستم کاربردى یک هواپیما، هاورکرافت یا هر وسیله اي که به 
طور موقت یا تصادفى وارد  فضاي هوایی یا آب هاي ســرزمینی انگلستان یا کاربرد 
آن ها در لوازم جانبی وســایل مذکور مى شــود را نقض ندانسته است. هم چنین در 
مواردى که خواهان صرفاً یک مجوز گیرنده ى غیر انحصاري اســت، در زمان نقض 
مالــک حق اختراع نبوده اســت، حق اختراع معتبر نمی باشــد و یا مدت اعتبار آن 
منقضی شــده باشد، نقض را محقق نمى داند و خواهان حق تعقیب خوانده را ندارد 
(Philips & Firth, 1990: 82). عبــارات پیش گفتــه به عباراتی که در مواد 26 و 
27 کنوانسیون حق اختراع اروپایی آمده است، شباهت دارد. این ماده مقرر می کند: 
حقوق اعطا شده توسط حق اختراع جامعه ي اروپایی نباید به موارد ذیل توسعه یابد 

و در خصوص آن ها اعمال گردد:
الف- افعالی که به صورت خصوصی و با اهداف غیر تجاري انجام شده است؛
ب- افعالی که با اهداف تجربی در رابطه با موضوع اختراعِ ثبت شــده انجام 
شــده است و سپس با مقررات مشابه در خصوص معافیت هواپیما و امثال آن ادامه 

می یابد. 
پرواضح اســت که قصد قانون گذار، اثرگذار کردن مقررات کنوانسیون بوده 

.(Cornish, 1999: 110-111) است
در ذیل به شرح استثنائات مذکور می پردازیم:

4-1. استفاده ى خصوصی
اســتفاده ى خصوصى اعمالی اســت که به صورت خصوصی و با اهداف غیر 
تجاري انجام می شود؛ براي مثال، اعمال دولت و سازمان هاي آموزشی و غیر انتفاعی 
تجاري محســوب نمى شــود؛ اما خصوصی هم تلقی نمی گردد. اعمالی که انجام آن 
توسط شخص دیگرى غیر از دارنده ى حق اختراع یا قائم مقام او ممنوع و مستوجب 
تعقیب اســت، باید ویژگى تجارى داشته باشد و به منظور جلب سود در بازار انجام 
گیرد. ســاخت، عرضه براي تجارت، واردات، نگه داري و انبار کردنِ موضوع اختراع، 
فراتر از محیط شــخصی و معمولاً با انگیزه هاي تجاري صورت می گیرد. اعمالی که 
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خصیصه ى تجاري ندارد و بــه انگیزه ى جلب منفعت و رقابت در عرصه ي بازرگانی 
انجــام نگیرد، از قلمرو حقوق صنعتی و تجاري خارج خواهد بود و فاعل آن را نباید 
مؤاخذه کرد؛ زیرا افعال مربوط با فعالیت حرفه اي مرتبط نیســت و دواعی دیگر آن 
را موجب شــده اســت (صالحی ذهابی، 1388: 308-307). قانون ثبت اختراعات، 
طرح هاى صنعتى و علایم تجارى ایران اســتفاده ى خصوصی از موضوع اختراع را به 
صراحت مســتثنی ننموده است. مناســب بود قانون ایران هم چون قانون اختراعات 
انگلیــس به مورد مذکور نیز تصریح می نمــود؛ با این حال با توجه به جزء 1 بند ج 
مــاده ى 15 که بهره برداري از کالاهایی که با رضایت مخترع وارد بازار می شــود را 
از نقض مستثنى نموده اســت می توان گفت اصطلاح بهره برداري اعم از استفاده ى 
خصوصی است و در جایی که قانون گذار بهره برداري به صورت کلی را مجاز دانسته؛ 
به طریق اولی استفاده ى خصوصی از آن مجاز است و در نتیجه، استفاده ى خصوصی 

نیز مورد توجه قانون گذار ایران بوده است.

4-2. استفاده ى تجربی
اســتفاده ى تجربى اعمالی است که با اهداف تجربی و آزمایشى در خصوص 
موضوع اختراع انجام می شــوند. استفاده ى تجربی در برگیرنده ى اصلاح و توسعه ى 
اختراع هم می شــود، اما به اشــخاص اجازه نمی دهد که اختراع را مورد بررســى و 
آزمایش قرار دهند. بدین منظور که آیا از نظر تجاري قادر به تولید آن هســتند یا 
خیر. با این حال به عنوان یک مبنا پیشنهاد شده است که استثناء در مواردي اعمال 
شــود که دارنده ى حق اختراع بعید است مجوز بهره برداري صادر نماید و تمایل او 
 .(Cornish, 1996: 214) به حفظ انحصار خود در خصوص آزمایشات بیشتر است
جزء 3 بند ج ماده ى 15 قانــون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علائم 
تجارى ایران 1386 اســتفاده ى تجربی را از حمایت گواهی نامه ى اختراع اســتثناء 

نموده است1.
در حقوق انگلیس در پرونده ي شــرکت مونســانتو علیه شــرکت اســتافر 

1. « ... 3-  بهره برداري هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود. بنابراین استفاده هاي 
تجربی یا با اهداف آزمایشی، ناقض حق اختراع نخواهد بود».
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کمیکال1 در ســال 1985، خواهان ها که مالک حق اختــراع یک علف کش بودند، 
مدعی نقض آن توسط خواندگان شدند؛ با این استدلال که خواندگان به منظور اخذ 
مجوز ایمنی محصــول اصلی خود، آزمایش هایى را بر روي محصول اختراعی انجام 
داده بودند. دادگاه تجدید نظــر راي داد که قانون آزمایش هایی را اجازه داده که با 
اهداف علمی انجام شود؛ مانند آزمایش یک فرضیه یا کشـــف چیزي ناشناخته در 
خصــوص موضوع اختراع؛ در حالى کــه آزمایش هاى مورد نظر نوعاً متفاوت و براي 
اهداف تجاري صرف نظر از اهداف علمی انجام شده بود. بنابراین نقض محقق شده 

.(Holyoak & Torremans, 2005: 135) است

4-3. استفاده ى قبلی
اســتفاده ى قبلی یک اســتثناء مهم دیگر است؛ به این شرح که الف از کالا 
یا فرایندي که داراي حق اختراع نمی باشــد استفاده نماید و سپس حق اختراع آن 
کالا یا فرایند به فرد ب اعطا شود. چنان چه الف استفاده ى قبلی خود را ادامه دهد، 

عادلانه نیست که او را ناقض حق اختراعِ موخر ب تلقی نماییم. 
در قانــون ثبت اختراعات،  طرح هــاى صنعتى و علایم تجــارى ایران این 
محدودیــت بر حق به صورتــی ناقص و در مورد مخترعان خارجی پذیرفته شــده 
اســت؛ به نحوى که در ایران براي بقیه ى مدت اعتبار گواهی نامه ي اختراع تقاضاي 
ورقه ى اختراع کنند و به واقع این محدودیت در مقایســه با حقوق دیگر کشورها از 
جامعیت کمتري برخوردار است (همان: 301). به موجب شماره ى 4 بند ج ماده ى 
15 این قانون عدم شــمول حقوق ناشى از گواهینامه ى اختراع از جمله راجع است 
به: «بهره برداري توســط هر شــخصی که با حسن نیت قبل از تقاضاي ثبت اختراع 
یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضاي حق تقدم همان 
اختراع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدي و موثري جهت آماده شدن براي 
اســتفاده از آن در ایران به عمل مى آورده اســت». بنا بر این مقرره، حق استفاده ى 
شخصى که پیش از ثبت اختراع توسط مخترع، از آن استفاده مى کرده است، حفظ 
شده و اســتفاده ى او از مصادیق نقض تلقى نمى شود. البته حکم این ماده مشروط 

1. Monsanto Co v Stauffer Chemical Co
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به داشتن حسن نیت اســتفاده کننده ى مقدم است؛ بنابراین اگر استفاده کننده ى 
مقدم از طرق غیر قانونى به حق اختراع دسترســى یافته و پیش از این که مخترع 
آن را ثبت نماید شروع به استفاده نموده است، مشمول معافیت این ماده نمى شود. 
طبق ماده ى 64 قانون اختراعات انگلســتان مصوب 1977 استفاده کننده ى مقدم 
حق اختراع مجاز اســت حتى پس از اعطاى حــق اختراع کالا یا فرایند به دیگري، 
به استفاده ى خود ادامه دهد؛ بدون این که استفاده ى او نقض تلقی شود؛ این امر تا 
زمانی اســت که استفاده کننده با حسن نیت باشد (Ibid). به عبارت دیگر، «هرگاه 
اشــخاص با حســن نیت پیش از تقدیم اظهارنامه ي ثبت اختراع، از لحاظ تجاري 
اختراع را مورد اســتفاده قرار داده یا مقدمات اساســی داد و ستد تجاري در مورد 
اختراع را فراهم آورده باشــند، گواهی نامه ى اختراعی که پس از آن صادر می شود، 
در مقابل حقوق مکتسبه ى ایشان قابل استناد نخواهد بود» (صالحی ذهابی، 1388: 

.(300

4-4. تهیه و تدارك دارو
در حقوق ایران این استثناء پیش بینی نشده است و به نظر مى رسد پیش بینى 

چنین استثنایى منطبق با موازین حقوق بشرى و رعایت حق سلامت افراد است.
قســمت ث بند 5  ماده ى 60 قانون اختراعات انگلســتان افعال غیر نقضی 
را اعمالــی مى داند که در بر گیرنده ى تهیه ى فی البداهــه ى دارو در یک داروخانه 
مطابق با نسخه اي است که توسط یک پزشک یا دندان پزشکِ متخصص تجویز شده 
است؛ یا اعمالی که در بر گیرنده ى معامله با داروي ارائه شده است. بنابراین تهیه ى 

فی البداهه ى دارو در داروخانه نقض حق اختراع محسوب نمی شود.
گفته شده اســت که حقوق انحصاري دارنده ى گواهی نامه ي اختراع، در بر 
گیرنده ى اقدامات تحقیقاتی نمى باشــد که با انگیــزه ى پژوهش هاي فنی یا علمی 
صورت مى گیرد؛ و یا اقداماتى که با هدف احراز منافع تکنیکی، دامنه ي حق اختراع 
و احتمال تکمیل موضوع اختراع انجام می شــود؛ لــذا فاعل این اقدامات متخلف از 
قواعد حق اختراع محســوب نمى شود (صالحى ذهابى، 1388: 309-308). تهیه ى 
دارو در داروخانه صرف نظر از اهمیت اقتصادي، بهره برداري تجاري از موضوع اختراع 
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تلقی می شود؛ اما با توجه به این که از جمله نیازهاي سلامت جامعه است؛ و با توجه 
به اصل آزادي بیمار در گزینش داروخانه و دســت یابی به داروي تجویز شــده، این 
محدودیت را باید به نحو مضیق تفسیر کرد. تهیه ى دارو در داروخانه ى صلاحیت دار 
باید برابر توصیفات طبی تعیین شــده و بنا به تجویز طبیب و تقاضاي بیمار باشد. 
بنابراین تهیه ى دارو با مقاصد تجاري و به انگیزه ى انبارداري و ذخیره ســازي، نقض 

حق اختراع به شمار می رود (همان: 308). 

4-5. استفاده ى موقت یا اتفاقی
در حقــوق ایران، این اســتثناء در جــزء 2 بند ج مــاده ى 15 قانون ثبت 
اختراعات، طرح هاى صنعتى و علائم تجارى بدین نحو پیش بینی شــده است: «2- 
اســتفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی هاي 
ســایر کشــورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایــی، مرزهاي زمینی یا 
آب هاي کشــور می شــود». عده اى معتقدند این محدودیت ها کــه تنها ناظر بر به 
کارگیري موضوع اختراع اســت و موارد ساختن، تولید، فروش، عرضه براي فروش و 
موارد تجاري مشــابه را در بر نمی گیرد، به منظور توسعه ى حمل و نقل بین المللی، 
تسهیل در امر صادرات و و واردات فراملی و رونق اقتصاد جهانی مقرر گردیده است 
و به همین دلیل در قوانین ملی کشورها پذیرفته شده و مورد اقبال عموم واقع شده 

است (صالحی ذهابی، 1388: 309).
در قانون اختراعات انگلســتان، اســتفاده ى موقت یا اتفاقى نقض محسوب 
نمی شود. در این قسم پرونده ها، دادگاه تجدیدنظر راي داده است که واژه ى موقتی 
باید به عنوان زودگذر یا در یک مدت کوتاه زمانی تفســیر شود. کثرت وسایلى که 
وارد آب ها یا قلمرو هوایی ســرزمین انگلستان می شوند از اهمیت برخوردار نیست؛ 
هم چنــان که ورود تکراري یا مرتب آن هــا اهمیت ندارد؛ براي مثال، در حقوق این 
کشــور یک قایق ایرلندي که در روز ســه الی چهار بار به انگلستان می آمد و در هر 
سفر سه الی چهار ساعت در آب هاي انگلستان متوقف می شد، مشمول ورود موقت 

محسوب گردید.
به نظر می رســد با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علایم 
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تجــارى ایــران؛ به ویژه مــواد 15 و 61 این قانون، تمامى اســتثناء هاى مندرج در 
ماده ى 60 قانون اختراعات انگلستان به جز استثناى استفاده ى خصوصى و تهیه ى 

فی البداهه ى دارو در حقوق ایران نیز مقرر شده است.
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برآمد
1- در دو نظام هاى حقوقی ایران و انگلستان، حق اختراع در مواد 15 و 61 
قانــون ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتــى و علائم تجارى ایران و ماده ى 60 قانون 
اختراعات انگلیس پیش بینى شــده اســت. هر دو قانون تعریف نقض را به سکوت 
برگــزار نمــوده و صرفاً مصادیق آن را بر شــمرده اند؛ با این حال به نظر می رســد 
شباهت هایی در هر دو سیستم وجود دارد و رویه ى قضایی انگلستان غنى تر است.

2- در هر دو نظام حقوقى، اســتفاده، فروش، عرضه براي فروش، نگه داري 
و وارداتِ حق اختراع اعم از محصول یا فرایند توســط اشــخاص ثالثِ فاقد مجوز، 
نقض حق اختراع محسوب مى شود. با این حال در مواردي قانون گذار ارتکاب افعال 
پیش گفته را در شــرایطی نقض ندانسته و مرتکب قابل تعقیب نمی باشد. صرف نظر 
از توجیهاتــی که در نظام حقوقی کامن لا و انگلیــس در این خصوص وجود دارد، 
قانون گذار ایران نیز با هدف منع انحصارطلبی و سوء استفاده از حق نظارت و کنترل 
مخترع، موارد مذکور را شناســایی کرده اســت؛ با این حال رویه ى قضایی ایران و 
دکترین در خصوص مبناي حقوقی آن بحث نکرده اســت. در نظام حقوقی کامن لا 
دکترین استیفاي حق مبناي بسیاري از استثناء هاى حاکم بر نقض قرار گرفته است 
کــه مطابق آن، همیــن که کالاي اختراعی با رضایت مخترع وارد بازار شــود، حق 
مخترع در این خصوص اســتیفا شده تلقی مى گردد و در مواردي که کالا با رضایت 
مخترع به فروش رفته است وى نمی تواند مانع استفاده یا بازفروش بعدي کالا شود. 
اعمال فوق تا جایی مجاز است که به بهره برداري هاي تجاري از حق اختراع منتهى 

نگردد؛ زیرا در این صورت نقض محسوب می شود.
3- در حقوق اختراعات ایران مــاده ى 15 قانون ثبت اختراعات، طرح هاى 
صنعتى و علایم تجارى حقوق انحصارى مخترع را برشــمرده است و در ماده ى 61 
به صورت کلى عبارت «نقض حقوق مندرج در این قانون» را به کار برده اســت؛ با 
ایــن وجود حقوقى که نقض آن ها مطابق با این قانون قابل پیگیرد اســت، با جمع 
مواد 15 و 16 قانون قابل تعیین اســت. هم چنین بند ج ماده ى 15 قانون مذکور به 
کالایی که با رضایت مخترع به بازار ایران وارد شده، تصریح نموده است که می تواند 

معادل محتوایی دکترین «استیفاي حق» تلقی شود. 
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4- قانون گذاران هر دو کشــور با هدف پیشرفت دانش و فن آوري و حمایت 
از توســعه ى تکنولوژي، اعمالی را از نقض حق اختراع اســتثناء نموده اند. از جمله 
مهم ترین این اســتثناء ها، اســتفاده هاي خصوصی، تجربی و علمــی با اهداف غیر 
تجاري اســت و تنها موردي که قانون ثبت اختراعــات، طرح هاى صنعتى و علایم 
تجارى ایران به آن تصریح نکرده اســت، استفاده ى خصوصى و تهیه ى فی البداهه ى 
دارو طبق نســخه ى پزشک یا دندان پزشک است که موارد مذکور در رویه ى قضایى 

و دکترین حقوقى ضرورى است.
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