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European Union, the United Kingdom and Iran 

 

 

In various legal systems, assessment and establishing the 

inventive step as a fundamental requirement for patent 

registration has always been one of the most complex issues 

in patent law. This complexity stems from the qualitative 

nature of this criterion, which distinguishes it from other 

patentability conditions novelty and industrial utility. 

Accordingly, the judicial and administrative practices of 

leading countries reveal that a significant portion of patent 

related disputes revolve around assessing and proving the 

inventive step. Among the various standards developed to 

assess the inventive step, the problem and solution approach 

has been widely accepted as a reliable method due to its 

systematic structure and relative flexibility. The primary 

advantage of this approach, compared to other standards, 
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is that it enables a more objective and evidence-based 

analysis of the invention. However, the practical application 

of this standard faces several challenges, including 

difficulties in precisely defining the scope of the technical 

problem, comprehensively identifying relevant prior art, and 

distinguishing between obvious and non-obvious solutions. 

Over time, and with the emergence of newer technologies, 

these challenges become even more pronounced. In Iran's 

legal system, despite the explicit mention of the inventive 

step requirement in the Patent, Industrial Designs, and 

Trademarks Registration Act of 1386 and the newly enacted 

Industrial Property Protection Law of 1403, there is no 

uniform and transparent practice for evaluating this 

criterion. A random review of registered patents in patent 

office of Iran indicates that although the patent office 

primarily follows the problem and solution approach, in 

practice, the lack of detailed guidelines and a coherent 

framework has led to inconsistent and sometimes 

contradictory interpretations of this standard. To address 

these shortcomings, a comparative study of the practices of 

international patent offices, such as the European Patent 

Office and the UK Intellectual Property Office etc., could 

provide valuable insights. 

 

Keywords: Inventive step, Invention, not obvious, Solution, 

Technical problem 
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به عنوان  یاراحراز گام ابتک ارزیابی و ،گوناگون یحقوق یهادر نظام

موضوعات  نیتردهیچیاز پ یکیثبت اختراع همواره  یشرط اساس
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 جدید بودن یعنیاختراع  طیشرا ریرکن است که آن را از سا نیا یفیک

و  ییقضا هیروبر همین اساس، . سازدیم زیمتما یو کاربرد صنعت

از  بخش قابل توجهی دهدینشان م شرویپ یکشورها یادار

اختراعات حول محور احراز گام  مطروحه در حوزه یهاپرونده

سنجش  یکه برا یمختلف یارهایمع انیم درمتمرکز است.  یابتکار

ساختار  لیحل به دلمشکل و راه اریمع اند،افتهیتوسعه  یگام ابتکار

 یکردی قابل اتکابه عنوان رو ،خود ینسب یریپذمند و انعطافنظام

با  سهیروش در مقا نیا یاصل تیمز قرار گرفته است. رشیمورد پذ

از  یو مستندتر ترینیع لیاست که امکان تحل نیا دیگر یارهایمع

در عمل با  اریمع نیا یحال، اجرا نی. با اآوردیاختراع را فراهم م
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در به مرور زمان، و حل مشکل و راه اریمع یرو شیپ یهاچالش    

 ینظام حقوق در. گردددشوارتر می جدیدتر، یهایمواجهه با فناور

در قانون ثبت  یبه شرط گام ابتکار حید تصربا وجو ،نیز رانیا

 زیو ن 13۸۶مصوب  یو علائم تجار یصنعت یاختراعات، طرحها

 هی، رو14۰3مصوب  یصنعت تیاز مالک تیحما دیقانون جد

 یشرط وجود ندارد. بررس نیا یابیارز یبرا یو شفاف کپارچهی

، گرچه این دهدینشان م رانیا تصادفی اختراعات ثبت شده در

 اریاز مع 14۰3و  13۸۶قانون مصوب  1با اتکا به ماده  مرجع

اما در عمل  کند،یم تیتبع بیش از سایر معیارها حلمشکل و راه

 یرهایمنسجم، تفس هیو رو یلیتفص یهادستورالعمل نبود لیبه دل

 نیرفع ا یراشود، لذا بیارائه م اریمع نیاز ا یمتفاوت و گاه متعارض

 مانند اداره یالمللنیمراجع ب یهاهیرو یقیمطالعه تطب ها،یینارسا

 اریبس تواندیم ایتانیثبت اختراعات اروپا و دفتر ثبت اختراعات بر

 راهگشا باشد. 

 

حل، گام ابتکاری، مشکل بودن، راهناختراع، بدیهی : هایدواژهکل

 فنی
 

  



 

  زاده؛ میرقاسم جعفریرضا عرب| ... حل در حقوق مشکل و راه تحلیل رویکرد

 
251 

 

 مقدمه

یکی از شروط اساسی برای ثبت اختراع، احراز گام ابتکاری است که به معنای 

ی بررسشده از دیدگاه فرد ماهر در فن مربوطه است.  ارائه فرایندمحصول یا  غیربدیهی بودن

باشد، لیکن ادبیات موجود گرچه موید وجود برخی تحقیقات پیرامون رکن گام ابتکاری می

 در خصوص معیارهای احراز آن صحبتی نشده است. 

بی ارزیا حل به عنوان یکی از پرکاربردترین رویکردها دردر این میان، معیار مشکل و راه

ورد مگام ابتکاری، در نظامهای حقوقی مختلف جهان از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایران 

کرّات مورد استفاده این معیار گرچه به دلیل سادگی ظاهری، به گیرد.استفاده قرار می

های حقوقی گوناگون قرار گرفته است، لیکن به منظور حفظ کارایی خود متناسب با نظام

های گوناگون، نیازمند بازتعریف و تحلیل ارکان و ابعاد رفت و توسعه علوم و فناوریپیش

 گوناگون است. 

 تمرکز و پذیریانعطاف حل به دلیل، معیار مشکل و راهرغم ارائه انتقادات متعددعلی

، فناوری متنوع هایحوزه با تطبیق و عینی و همچنین توانایی اثرات فنی ملموس بر

 گیرد. عنوان ابزاری اساسی در ارزیابی اختراعات مورد استفاده قرار میهمچنان به 

 این معیار شامل موارد زیر است:

 ترین فن یا صنعتتعیین نزدیک -مرحله اول

 مقایسه اثرات یا نتایج فنی مورد ادعا با نزدیکترین فن یا صنعت -مرحله دوم

 شود. ل از اختراع حل میتعیین مشکلی که توسط اثرات یا نتایج حاص -مرحله سوم

حل ارائه شده توسط اختراع، برای شخص ماهر در بررسی اینکه آیا راه -مرحله چهارم

 (111: 13۸4فن مربوطه آشکار است یا خیر. )جعفرزاده و محمودی، 

در این نوشتار در قالب سه بخش، این معیار مهم در پرتو سه نظام قضایی مختلف 

، های این معیارد مقایسه قرار خواهد گرفت، تا علاوه بر ویژگیارزیابی و در حد امکان مور 

 ابعاد گوناگون آن نیز ارائه گردد، به عنوان راهنمایی برای قضات، کارشناسان اداره ثبت

 اختراعات و وکلای مربوطه، مورد استفاده قرار گیرد. 
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 اتحادیه اروپا -1

طور ضمنی، از است، لیکن به گرچه این معیار به صراحت در اسناد اروپایی ذکر نشده

ه باشد. در بند مذکور آمدکنوانسیون اختراع اروپایی قابل استنباط می 4۲قاعده  1بند )ج(

افشا کند که مشکل  یابه گونه شود،یطور که ادعا ماختراع را، همان دیبا توصیف»است: 

 «....حل آن قابل درک باشدو راه ،یفن

مراحلی است که فرد ماهر برای حل مشکل فنی از این معیار شامل تجزیه و تحلیل 

داده است. لذا هرگونه تامل بیشتر در مورد اینکه آیا تغییرات پیش تعریف شده انجام می

اند ترین فن یا صنعت قبلی که در این تجزیه و تحلیل شناسایی شدهمرتبط به نزدیک

حل مشکل است و اینکه  به عبارت دیگر مهم 1منطقی است یا خیر، تاثیری نخواهد داشت.

 از چه طریقی این مهم رخ داده است تاثیری نخواهد داشت. 

طور مداوم توسط رغم تمام انتقادات وارده به معیار مشکل و راه حل، این معیار بهعلی

های تجدید نظر اداره اختراع اروپایی برای تعیین اینکه آیا پیش شرط گام ابتکاری هیئت

 شود. ال میوجود دارد یا خیر، اعم

 مشکل -1-1

منظور از مشکل، مشکلی فنی است که از دیدگاه نزدیکترین فن یا صنعت پیشین قابل 

مشاهده است، نه صرف آنچه متقاضی ثبت اختراع مدعی آن است . لذا بایستی در نظر 

طور صریح یا ضمنی، از منظر یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه گرفت آیا مشکل به

 (Almgren, 2000, p.56)یا خیر. ملاحظه شده است 

بدیهی است در مسیر شناسایی مشکل، استفاده از دانشی که پس از تاریخ ثبت 

 Tتقاضانامه یا حق تقدم به دست آمده است جایز نیست. در این خصوص در پرونده 

هیئت فنی اظهار داشت عدم اثربخشی یک دستگاه و یا روش که پس از تاریخ  268/892

تواند برای شناسایی مشکل مورد امه یا دوره حق تقدم روشن شده است، نمیتسلیم تقاضان

کار رفته در این پرونده قابل پذیرش است، زیرا بر اساس یک توجه قرار گیرد. استدلال به

                                                           
1 T 1761/12 () of 19.12.2017 
2 T 0268/89 (Magnetic Plaster) of 06.02.1992 
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اصل پذیرفته شده در حقوق اختراعات، گام ابتکاری اختراع بر اساس سطح فن مربوطه 

اعلام شد چنانچه  1شود. همچنین در پرونده دیگرییقبل از تسلیم تقاضانامه ارزیابی م

روش مورد استفاده در اختراع مورد ادعا قبلا  وجود داشته ولی استفاده از آن نیازمند تجزیه 

گیرد. و تحلیل فنی یا ریاضی بوده است، روش مذکور در قلمرو فن یا صنعت قبلی قرار نمی

های فنی ست که بایستی تمامی ویژگیهمچنین این نظر مورد توجه هیئت قرار گرفته ا

 قابل شناسایی باشند یا خیر 
 
موجود در فن یا صنعت قبلی صرف نظر از اینکه مستقیما

 بایستی مدنظر قرار گیرند. 

هیئت فنی در مقام توضیح مشکل فنی اظهار داشت مشکل  1639/07T 2در پرونده 

ی به د که بهفنی بایستی ناشی از اثرات فیزیکی، شیمیایی و غیره باش
ّ
طور مستقیم و عِل

اگر اثر »های فنی اختراع مورد ادعا مرتبط باشد. هیئت فنی در ادامه اظهار داشت: ویژگی

به اطلاعات اضافی نیاز داشته باشد که در اختیار اشخاص ماهر در فن مربوطه نباشد، حتی 

طور معتبر ر فنی بهتوان از یک اثپس از در نظر گرفتن محتوای تقاضانامه مورد بحث، نمی

 «بندی مشکل فنی استفاده کرد در فرمول

باشد. این مسئله لیکن در برخی مواقع اختراع مورد ادعا مبتنی بر هیچ مشکلی نمی

مطرح شد. در این دعوی اختراع مورد بحث  3در دعوای مشهور آلیاژهای آلکان/آلومینیوم

م موجود به شکل خاصی بود. این مربوط به شمش اکستروژن آلیاژی بود که در آن منیزی

امر از نیاز به هرگونه عملیات حرارتی محلول اضافی در بین اکستروژن بعدی و سخت شدن 

در همین راستا استدلال شد چنانچه  (Dumbraveanu, 2009, p.18)کرد. جلوگیری می

شته که قبلا  مشکل خاصی وجود ندااختراع جدید، راه جدیدی را ایجاد نماید، در حالی

است آیا نباید از آن حمایت کرد؟ در نهایت هیئت فنی چنین نتیجه گرفت که اگرچه اغلب 

شد که معیار مشکل و راه حل در همه شرایط قابل اجراست، اما بهتر است به تصور می

تواند هنگام ارزیابی گام ابتکاری اتخاذ گردد، عنوان یکی از بسیار معیارهای ممکن که می

                                                           
1 T 2517/11 () of 12.10.2016 
2 T 1693/07 (E-mail printing apparatus/CANON) of 17.02.2012 
3 T 0465/92 (Aluminium alloys) of 14.10.1994 
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 دیده شود. 

مواردی که مشکل در تقاضانامه مورد اشاره قرار نگرفته یا به دلیل مجمل بودن یا در 

بندی باشد، مرجع ثبت مجبور به شناسایی و فرمولغیره توسط ارزیاب قابل استفاده نمی

 شود. مشکل می

 شناسایی نزدیکترین مشکل -1-1-1

قبلی را  برای شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی، بایستی نزدیکترین فن یا صنعت

 برانگیز است. ای چالشمورد شناسایی قرار داد، که خود این امر مسئله

حل این است که دلیل تمرکز بر مشکل در زمان ارزیابی وفق معیار مشکل و راه

کارشناس ارزیاب تا حد امکان در موقعیتی که مخترع با آن مواجه بوده است فرض شود. 

صنعت قبلی، بایستی با استفاده از نقاط مشترک در صورت عدم شناسایی مشکل در فن یا 

جایگزین اقدام به ارزیابی نمود. نکته مهم دیگری که در شناسایی مشکل اهمیت دارد این 

است که این امر نبایستی بر اساس معیارهای ذهنی برآمده از مندرجات تقاضانامه باشد، 

 Case Law of the Board of)بلکه بایستی با در نظر داشتن خود محصول مورد ادعا باشد. 

Appeal of the European Patent Office, 2019, p.181) 

برای شناسایی مشکل، بایستی هدف یا اثر موجود در محصولات قبلی با محصول مورد 

بر همین مبنا، صرف مشابهت مواد اولیه مورد استفاده در دو  1ادعا شبیه یکدیگر باشد.

دوم را تکراری و فاقد گام ابتکاری بدانیم، بلکه  شود که محصولمحصول موجب نمی

اند بایستی به این مهم توجه کرد که آیا هر دو محصول به دنبال حل یک مشکل مشابه بوده

 مورد توجه قرار گرفت. در این دعوی، بیان  3در دعوای دیگری 2یا خیر.
 
نیز این نظر مجددا

د توجه قرار گیرد نه شباهت سطحی شد بایستی هدف ادعا شده در فن یا صنعت قبلی مور 

ترین حالت در این آلو ظاهری محصولات قبلی با اختراع مورد ادعا. طبیعی است ایده

خصوص این است که هدف مندرج در اختراع مورد ادعا، به صراحت به عنوان یک مشکل 

                                                           
1 T 0606/89 () of 18.09.1990 
2 T 0273/92 () of 18.08.1993 
3 T 0506/95 () of 05.02.1997 
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ن معبار در اسناد سابق قابل مشاهده باشد. بر همین اساس لازم است در زمان استفاده از ای

و در راستای مقایسه اختراع مورد ادعا با محصولات و فرایندهای موجود قبلی، جنبه فنی 

 مورد استفاده.  هموضوع مورد مقایسه قرار گیرد، نه جنبه ظاهری و مواد اولی

 یافتن بهترین نقطه شروع برای شناسایی مشکل -2-1-1

نقطه شروع ارزیابی امری دهد در بسیاری از مواقع انتخاب رویه قضایی نشان می

کن لباس بود، نقطه ، که مربوط به خشک1طور نمونه در یکی از دعاویدشوار است. به

رسید حوزه لوازم که به نظر میشروع ارزیابی حوزه فناوری خودرو انتخاب شد در حالی

کننده تر باشد. در همین دعوی، هیئت رسیدگیخانگی به محصول مورد ادعا نزدیک

 داشت مدعی در انتخاب نقطه شروع ارزیابی برای شناسایی مشکل آزادی دارد.  اعتقاد 

تمایل هیئت بر این بوده است که در چنین موردی بایستی سندی را به  عنوان نقطه 

ترین سکوی پرتاب برای شخص شروع )شناسایی مشکل( انتخاب کرد که امیدوارکننده

هیئت فنی   2254/86Tرد. این معیار در دعوای آوماهر در فن یا صنعت مربوطه را فراهم می

نیز مورد استفاده قرار گرفته  3ترین سکوی پرتاباداره اختراعات اروپا با عنوان امیدوارکننده

 است. 

 افشای معیوب -3-1-1

تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل تلقی شود؟ منظور آیا افشای معیوب می

اد متخصص در حوزه مربوطه، با استفاده از اطلاعات از افشای معیوب آن است که افر 

منتشر شده توسط مخترع )در اختراع قبلی(، نتوانند محصول یا فرایند همان اختراع را 

بازتولید نمایند. در صورتی که افشای موجود در فن یا صنعت پیشین معیوب )ناقص( باشد، 

 Tاد قرار گیرد. در پرونده تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل مورد استننمی

هیئت فنی اداره اختراعات اروپا اظهار داشت، استناد به افشای معیوب، مصنوعی  211/014

 شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه توجهی به بوده و قابل استناد نمی
 
باشد، زیرا معمولا

                                                           
1 T 0025/13 () of 20311.2014 
2 T 0254/86 (Yellow dyes) of 05.11.1987 
3 most promising springboard 
4 T 211/01 (Hydroxypolyalkene amine/DOVER) of 01.12.2003 
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ود دارد افشای معیوب ندارد. بالاخص در جایی که سند دیگری در فن یا صنعت پیشین وج

-که افشای آن مورد تردید نیست، انتخاب افشای معیوب به عنوان نقطه شروع منطقی نمی

باشد. در نتیجه سندی که آشکارا آنقدر معیوب است که هنگام تلاش برای بازتولید افشای 

ترین نقطه شروع مورد استناد قرار تواند به عنوان مناسبباشد، نمیآن قابل تشخیص می

گیرد یدگاه صحیح است. چرا که تنها اطلاعاتی جزو فن یا صنعت قبلی قرار میگیرد. این د

 که قابلیت استفاده داشته باشد. 

 افشای محرمانه در تقاضانامه -1-1-4

تواند به عنوان نقطه سوال دیگری که قابل ملاحظه است اینکه آیا افشای محرمانه می

 شروع شناسایی مشکل باشد؟

کننده آنچه در یک تقاضانامه ذکر شده بود، اما مرجع رسیدگی 211/06T 1 در پرونده 

عنوان شده بود محرمانه است را به عنوان فن یا صنعت پیشین و نقطه شروع شناسایی 

مشکل مورد استفاده قرار داد. این نظر با ایراد جدی مواجه است زیرا فن یا صنعت پیشین 

س عموم در زمان تقاضای ثبت اختراع های علمی و فنی موجود در دستربه معنای یافته

های داخلی یک شرکت که فقط برای مخترعین در دسترس است. لذا افشای است، نه یافته

به عنوان فن  1973کنوانسیون اختراع اروپایی  ۵4( ۲در تقاضانامه به نحوی که وفق بند )

مشکل  تواند به عنوان نقطه شروع شناساییشود، نمییا صنعت پیشین شناخته نمی

استفاده شود. همچنین این هیئت اظهار داشت، عملکرد ذهنی که توسط شعبه ارزیابی 

کننده، بدون هیچگونه مدرک عینی مبنی بر در دسترس بودن برای عموم مطرح شده 

 تواند به عنوان نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد.است، نمی

 شروع هبه عنوان نقط 2ویژگی احتمالی -5-1-1

صورت احتمالی، و نه اوقات، یک ویژگی موجود در فن یا صنعت قبلی، به گاهی از

هیئت فنی  1764/09T 3طور نمونه در پرونده تواند بیانگر وجود مشکل باشد. بهقطعی، می

                                                           
1 T 211/06 () of 25.04.2007 
2 Speculative character 
3 T 1764/09 () of 08.01.2014 
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اداره اختراعات با استناد به این مهم که هیچ درک دقیقی از یک لنز کاملا  سازگار برای یک 

فن یا صنعت پیشین شرح داده نشده است، لذا بیش از یک لنز تماسی )داخل چشمی( در 

طور عینی تواند بهشود. لذا این ویژگی نمیویژگی احتمالی و قابل حدس در آن دیده نمی

 ترین نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد. بینانه یا امیدوارکنندهبه عنوان نقطه شروع واقع

بود،  2و ماده موثر برای درمان بیماری ایدزکه مربوط به اختراع د 725/11T 1در دعوای 

ای که توسط دارنده اختراع این نظر مورد تردید قرار گرفت. هیئت فنی با استناد به اعلامیه

در یک مجله تخصصی در خصوص آزمایش بالینی این ترکیب درمانی بود، آن را فاقد گام 

ه مذکور به عنوان نزدیکترین ابتکاری دانست. دارنده اختراع چنین استدلال نمود که مقال

باشد، چرا که در مورد اثربخشی دارو سکوت کرده و فن یا صنعت قبلی  قابل استناد نمی

دهد. اما هیئت با این استدلال مخالفت کرد و اعلام داشت هیچ جزئیات فنی ارائه نمی

ابل مقاله مذکور نشان دهنده یک برنامه مشخص برای توسعه محصولی تجاری با میزان ق

توان به عنوان یک بیانیه علنی حاوی قبولی از اثربخشی است. همچنین این مقاله را می

قصد مدیرعامل و معاون اجرایی بخش تحقیق و توسعه دارنده حق اختراع دانست که یک 

 گرفت.شخص دارای فن یا صنعت مربوطه، به دلیل احتمالی بودن آن را نادیده نمی

 3دیمیفن یا صنعت پیشین ق -6-1-1

توان به عنوان مستندی برای شناسایی مشکل مورد استفاده آیا اسناد قدیمی را می

کنوانسیون اختراع اروپایی  ۵4( ۲قرار داد. اگرچه همه اسناد و مدارک موجود، وفق بند )

شود، لیکن رویه قضائی اتحادیه اروپا بیانگر وجود جزو فن یا صنعت پیشین تلقی می

یل قدیمی بودن نتواند به عنوان نقطه شروع تلقی شود و در نتیجه مواردی است که به دل

در قلمرو فن یا صنعت پیشین قرار نگرفته است. به عبارت دیگر گاهی یک سند به دلیل 

قدیمی بودن یا معیوب بودن به نحوی است که یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه 

 Case Law of the Board of)ن ندارد. هیچ تمایل و گرایشی برای تلاش در راستای بهبود آ

                                                           
1 T 0725/11 (Combination Antiviral Therapy/GILEAD) of 13.03.2017 
2 HIV 
3 Old prior art 
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Appeal of the European Patent Office, 2019, pp. 184-185) 

نیز هیئت فنی با این استدلال که معایب موجود در روش معرفی شده  1در مورد دیگری

در سندی که بیش از سی سال قدمت داشت، به قدری واضح و روشن بود که مورد توجه 

توان گرفت، چنین نتیجه گرفت که نمین یا صنعت مربوطه قرار نمییک شخص ماهر در ف

 سند مذکور را به عنوان مبنای شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی مدنظر قرار داد. 

بینانه ساله را به عنوان نقطه شروع واقع ۶۵، یک سند 2در دعوای دیگر، هیئت فنی

قبلی نپذیرفت. در این دعوی هیئت بر برای ارزیابی گام ابتکاری از طریق شناخت مشکل 

این اعتقاد بود که بسیار بعید است سند مورد استناد متقاضی ثبت اختراع که در سال 

-فردی با مهارت معمولی در صنعت رنگ 1994منتشر شده است، بتواند در سال  19۲9

 آمیزی محصولات سرامیکی را نسبت به بهبود تکنیکی این صنعت ترغیب کند. مضاف بر

 اینکه موضوع سند مورد بحث هرگز در مقیاس تجاری تولید نشده بود. 

تواند به عنوان دلیلی برای نادیده گرفتن سند به البته صرف قدیمی بودن سند، نمی

طور نمونه در عنوان فن یا صنعت قبلی  و در نتیجه نقطه شروع شناسایی مشکل باشد. به

بود که سندی که بیش از بیست سال توسط ، هیئت فنی بر این اعتقاد 3یکی از دعاوی

تواند به عنوان مبنایی برای توسعه بیشتر متخصصین مربوطه نادیده گرفته شده است، نمی

مورد استفاده قرار گیرد. هیئت با استناد به همین دلیل چنین نتیجه گرفت که سند مذکور 

-رار گیرد و بنابراین نمیتواند مورد استناد قنمی 4به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی

 5تواند برای تعریف یک مشکل فنی واقعی استفاده قرار شود. با این وجود در دعوای دیگری

-که مربوط به تقاضانامه فرعی بود، این استدلال رد شده و عنوان شد که چنین سندی می

 بینانه مورد توجه قرار گیرد. تواند به عنوان یک نقطه شروع واقع

کنوانسیون  ۵4( ۲، چنین استدلال شد که بند )6از دعاوی مطروحه در یکی دیگر

                                                           
1 T 1000/92 (Bisphenols/SHELL) of 11.05.1994 
2 T 0479/00 (Colouring ceramics/VIGNALI) of 15.02.2002 
3 T 0334/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.03.1994 
4 Closest prior art 
5 T 0964/92 (Benzodioxane derivatives/EISAI) of 23.08.1994 
6 T 0069/94 (Pharmaceutical composition/BEECHAM) of 18.06.1996 
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اختراع اروپایی در تعریف فن یا صنعت قبلی، اطلاق داشته و کلیه اسناد قبلی، بدون در 

نظر گرفتن هرگونه محدودیت زمانی را پذیرفته است. بنابراین سندی که مرتبط با یک 

ورد تایید متخصصین فن مربوطه قرار نگرفته فناوری قدیمی است که در تاریخ ثبت اختراع م

 به دلیل قدیمی بودن گیرد، نمیاست و دیگر در صنعت، مورد استفاده قرار نمی
 
تواند صرفا

مورد استناد قرار نگیرد. بنابراین، سندی که مربوط به یک فناوری قدیمی است که 

تاریخ ثبت اختراع مورد هایی است که در گیرد و شامل آموزشدیگرمورد استفاده قرار نمی

تواند به دلیل قدیمی بودن نادیده تایید متخصصان فن مربوطه قرار نگرفته است، نمی

هیئت همین نظر را با عباراتی دیگر پذیرفت. هیئت فنی  1گرفته شود. در پرونده دیگری

ظر اظهار داشت هیچ مبنای قانونی در کنوانسیون اختراع اروپایی وجود ندارد که مانع در ن

گرفتن یک سند به خاطر انتشار زودتر باشد. همچنین گفته شد که دلیل قابل قبولی وجود 

 به این دلیل که تاریخ انتشار سندی 
 
سال  3۰ندارد که شخص ماهر در فن مربوطه صرفا

رسد بایستی حوزه فنی مورد بحث در این مورد به نظر می 2گذشته است آن را نادیده بگیرد.

های فنی پیشرفت بسیار سریع است، لذا اسناد گیرد. در برخی از حوزهمورد توجه قرار 

هایی که پیشرفت فنی کندتر خیلی قدیمی نبایستی مورد توجه قرار گیرد، لیکن در حوزه

 است، بهتر است اسناد قدیمی نیز مورد توجه قرار گیرند. 

 های غیرفنی و تعامل با موضوع فنیویژگی -1-1-7

صوص عنصر مشکل در زمان استفاده از معیار مشکل و راه حل سوال مهمی که در خ

های فنی و شود، مربوط به نحوه توصیف اختراعاتی است که متشکل از ویژگیمطرح می

گیری های فنی و غیرفنی هنگام تصمیمباشد. اگرچه وجود ترکیبی از ویژگیغیرفنی می

گیری در مورد گام هنگام تصمیم ، این مورد3در مورد موضوع قابل ثبت اختراع قانونی است

طور که هیئت فنی در موضوع کامویک اظهار داشت، هنگام ابتکاری وجود ندارد. همان

تصمیم گیری در مورد وجود گام ابتکاری، عوامل غیرفنی مهم نیستند. این بدان معنی 

                                                           
1 T 1397/07 (Dimerisation process/NESTLE OIL OYJ) of 06.05.2010 
2 T 0153/97 (Aerosol Formulation/MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING) of 

02.12.1998 
3 T 0026/86 (X-ray apparatus) of 21.5.1987 
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ی هاهای فنی و غیرفنی باشد، ویژگیاست که هرگاه یک اختراع شامل ترکیبی از ویژگی

  1غیرفنی باید نادیده گرفته شود.

های غیرفنی پیامدهای مهمی برای سرنوشت اختراعات مربوط به استثنا کردن ویژگی

ارتباط  ها به همراه دارد. نظر به اینکه در بسیاری از موارد، اختراعات بیش از آنکه دررایانه

 ا شغلی با اقبال مواجهبا فناوری اطلاعات به خودی خود باشند، به دلیل فواید مدیریتی ی

وری های غیرفنی به معنای ارزیابی گام ابتکاری در برابر فناشوند، استثناء نمودن ویژگیمی

 استاندارد رایانه است. 

 ترکیبیشاره کرد که موضوع یک ادعای ی افنهیئت  2در یکی از دعاوی مطروحه

( کنوانسیون 3( و )2)52زمانی، و تنها زمانی، از قابلیت ثبت اختراع بر اساس ماده 

 ،که عناصر غیرفنی با عناصر فنی شناخته شده شودنمیمستثنی  1973اختراعات اروپا 

یعنی تعاملی،  چنین نبودنصورت د، لذا در داشته باشن تعاملبرای ایجاد یک اثر فنی 

زمانی که عناصر فنی فقط پشتیبان عناصر غیرفنی باشند و در غیر این صورت با آنها 

 نیست.اختراع از وسایل فنی استفاده نکرده و بنابراین قابل ثبت  ،کنندهمکاری ن

سازی فنی موضوعی )مانند لام کرد صرف پیادهاع 336/07T 3 در پروندهدر همین راستا 

طور کلی از به 1973ج( کنوانسیون اختراعات اروپا ()۲)۵۲قوانین بازی( که طبق ماده 

بنای گام ابتکاری قرار گیرد. گام ابتکاری تنها تواند مشمول اختراع مستثنی است، نمی

سازی چنین موضوعی باشد. بنابراین، برای ارزیابی خاص پیاده هتواند بر مبنای شیومی

سازی شده گام ابتکاری، باید بررسی کرد که موضوع مستثنی شده به چه صورت پیاده

های فنی دیگری که ویژگیسازی باید بر هرگونه مزیت یا اثر خاص پیاده هاست. بررسی شیو

به همراه دارد، فراتر از تأثیرات و مزایای ذاتی در موضوع مستثنی  شده سازیخاص پیاده

 .شده، تمرکز کند

گذار کند که هدف و قصد قانونمیبیان  1543/06T 4م متخذه در پرونده تصمیاما 

                                                           
1 T 0641/00 (Two identities/COMVIC) of 26.9.2002 
2 T 0603/89 (Marker) of 03.07.1990 
3 T 0336/07 () of 11.10.2007 
4 T 1543/06 (Game Machine/ GAMEACCOUNT) of 09.06.2007 
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از طرف دیگر  شده از حق ثبت اختراع وتوانسته از یک طرف حذف موضوعات مستثنینمی

اشاره شده است که اصطلاح سهم  این پروندهدر . ها باشداعطای حمایت به اجرای فنی آن

گیرد. در این های ملموس اجرا( و هم اثرات ناشی از اجرا را در بر میهم ابزار )یعنی ویژگی

 بهصرف کنوانسیون اختراع اروپایی( 2)52ماده صورت، 
 
 یافتیک الزام شکلی تقلیل می ا

. دماهوی دار  جنبهکه این ماده  اعتقاد داشت فنیکه به راحتی قابل دور زدن بود. هیئت 

 
 
توانست شده به خودی خود نمیفنی موضوع مستثنی نتیجه این شد که اجرای صرفا

 هشیو نتیجه گرفت که فنی در نهایتیئت . هگام ابتکاری قرار گیرد اثبات وجود مبنای

به همین منظور، لازم بود پرسیده شود  ،گام ابتکاری باشد دتواند مبین وجومی خاص اجرا

)به عنوان مثال، یک بازی یا روش تجاری(  ،خودی خود به شدهکه چگونه موضوع مستثنی

 شده است. اجرا 

های فنی مدنظر قرار در ارزیابی اختراعات واجد ویژگی فنی و غیرفنی، تمامی ویژگی

های غیرفنی مستند به ماده های فنی به جای ویژگیگیرد. ارجحیت استناد به ویژگیمی

طور ضمنی گام ابتکاری را حل یک کنوانسیون اختراع اروپایی است که به ۵۶و  ۵۲(1)

 ماهیت فنی دارند.مشکل می
 
های غیرفنی که به عملکرد همچنین ویژگی 1داند، که اساسا

های غیرفنی که به ژگیکنند نیز در نظر گرفته خواهند شد، لیکن ویاختراع کمک می

توانند برای اثبات وجود گام ابتکاری مورد استناد قرار کنند نمیعملکرد اختراع کمکی نمی

ها نقشی در ماهیت فنی اختراع این موضوع نه تنها در صورتی که خود ویژگی 2گیرند.

در طور کلی فنی ها بهبلکه در شرایطی که ماهیت این ویژگی نداشته باشند صادق است،

کند. نظر گرفته شود اما در بستر اختراع ثبت شده کارکرد فنی نداشته باشند نیز صدق می

بر  3صورت یک کل ارزیابی گردد.این نگاه ناشی از این استدلال است که اختراع بایستی به

 یک مشکل غیرفنی را حل کند، به
 
-طور نمونه در زمینهاین اساس چنانچه یک ویژگی صرفا

توان با آن ویژگی وجود گام ابتکاری قابلیت ثبت اختراع استثناء شده است، نمیهایی که از 

                                                           
1 T 0172/03 (Order management/ RICOH) of 27.11.2003 
2 T 0641/00 (Two identities/COMVIC) of 26.9.2002 
3 T 0026/86 (X-ray apparatus) of 21.5.1987 
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 را احراز کرد.

لذا اگر موضوع مورد ادعا برای ثبت به عنوان اختراع واجد حداقل یک ویژگی خارج از 

کنوانسیون اختراع اروپایی داشته باشد، از قابلیت ثبت اختراع  ۲۵(۲موارد مندرج در ماده )

هایی به تنهایی در زمره موارد مستثنی شده از قابلیت شود. حتی اگر ویژگیمیمستثنی ن

توانند به ماهیت فنی اختراع ثبت شده کمک کنند ثبت اختراع وفق ماده مذکور باشد، می

و در بررسی گام ابتکاری مورد توجه قرار گیرند. اصل مذکور در یکی از اولین تصمیمات 

 2مطرح شده بود. 1، در قالب معیار کمک۵۲(۲هیئت فنی در خصوص ماده )

 حل راه -2-1

حل نیز بایستی از منظر شخص ماهر در فن حل مورد پذیرش در معیار مشکل و راهراه

یا صنعت مربوطه، فراتر از یک نکته معمولی باشد. نکته مهمی که در این خصوص باید 

ت است. بر این اساس مدنظر قرار داد اینکه شخص ماهر در فن مربوطه فاقد هرگونه خلاقی

عا حل مورد ادحل، بایستی مشکل فنی راهدر زمان ارزیابی اختراع بر پایه معیار مشکل و راه

 با استفاده از ویژگی
 
ورد های متمایز بین اختراع مورد ادعا و فن یا صنعت پیشین مرا صرفا

هر در فن یا حل، شخص مامقایسه قرار دهد. نکته مهم دیگر اینکه در زمان ارزیابی راه

کند. هایی که هیچ سهمی در حل مشکل فنی ندارند توجهی نمیصنعت مربوطه به ویژگی
(Chou, 2016, p.8) 

-های مطروحه در هیئت فنی اداره اختراعات اروپا در خصوص ویژگیدر یکی از پرونده

حل، گفته شد مهم نیست در تقاضانامه ثبت اختراع حل در معیار مشکل و راههای راه

صورت دقیق تعیین شده باشد که کدام ویژگی اختراع مورد ادعا، مشکل موجود در فن یا به

صورت کلی کند، بلکه صرف اینکه نشان داده شود محصول بهصنعت قبلی را حل می

  3کند.کند که در فن یا صنعت قبلی مبهم بوده است، کفایت میمشکل را از طریقی حل می

دارد این است که نتایج فنی و اثرات به دست آمده در اختراع به عبارت دیگر آنچه اهمیت 

                                                           
1 Contribution approach 
2 T 0208/84 (Computer-related invention) of 15.07.1986 
3 T 0270/11 (Kosmetische Zubereitungen/BEIERSDORF) of 06.06.2013 
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مورد ادعا نسبت به نزدیکترین فن یا صنعت قبلی حائز نوعی نوآوری باشد، که متضمن حل 

 یک مشکل است.

شود غیربدیهی است، تنها در صورتی قابل ثبت است روشن است راه حلی که ادعا می

 اثر ادعایی را داشته باشد.
 
 قادر به حل  که واقعا

 
تردید در اینکه آیا اختراع مورد ادعا واقعا

رهیافت  1مشکل موجود است یا خیر پیامدهایی را در پی دارد. در یکی از دعاوی مطروحه

حل مورد استفاده قرار گرفت، لیکن مرجع حل اختلاف نسبت به قابلیت حل مشکل و راه

این خصوص اظهار داشت ممکن است  مشکل توسط اختراع مورد ادعا اعلام تردید کرد و در

های مندرج در قسمت ادعای تقاضانامه را نداشته باشد و یا ممکن است اختراع، ویژگی

های مندرج در ادعا را داشته باشد ولی در واقع قابلیت حل مشکل موجود را اختراع ویژگی

و در  1973یی کنوانسیون اختراع اروپا ۸4نداشته باشد. لذا در صورت اول بر مبنای ماده 

 قابلیت ثبت ندارد. 1973کنوانسیون اختراع اروپایی  ۵۶صورت دوم بر اساس ماده 

است. منظور از  2حل بایستی واجد آن باشد، ویژگی فنیهایی که راهاز جمله ویژگی

 به
 
صورت نظری راهکاری برای حل یک مشکل این ویژگی آن است که اگر شخصی، صرفا

 و در دعاوی مختلف توافنی ارائه دهد، نمی
 
ند گواهی اختراع کسب نماید. این ویژگی مکررا

طور نمونه هیئت فنی، ارائه هیئت فنی اداره اختراعات اروپا مورد اشاره قرار گرفته است. به

 به صورت ذهنی قابلیت اجرا داشته باشد را به استناد 
 
ملاحظات فنی به روشی که صرفا

اروپایی، واجد گام ابتکاری ندانست و در ادامه اظهار کنوانسیون اختراع  ۵۲(۲ماده )ج()

ای که منجر به اثر فنی داشت ویژگی فنی بایستی از طریق اجرای عملی روش به گونه

ملموسی شود، مانند ارائه یک محصول فیزیکی به عنوان نتیجه نهایی یا یک فعالیت غیر 

 3انتزاعی، از طریق استفاده از ابزارهای فنی به دست آید.

که در حل  فنی ، ویژگیاداره اختراع اروپاییفنی  هایطبق رویه قضایی ثابت هیئت

مسئله مطرح شده در توصیف اختراع نقشی ندارند، در ارزیابی گام ابتکاری در نظر گرفته 

                                                           
1 T 2001/12 (Memory Device and its Reading Method) of 29.1.2015 
2 Technical Character 
3 T 0914/02 () of 12.07.2005 
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، تنها که ترکیبی از اجزا را در بر داردبرای ارزیابی گام ابتکاری . بر این اساس، شوندنمی

ایی توجه شود که متقاضی ثابت کرده است به طور مستقل یا در ارتباط با هباید به ویژگی

طور نمونه به. اندیک یا چند ویژگی دیگر، در حل مسئله مطرح شده در توصیف نقش داشته

ای از کاربرد گسترش یافت که پذیرفته شرایط حل مسئله فنی به ناحیه 589/95T 1 در پرونده

دهد. هیئت اظهار داشت که برای چنین ر آنجا رخ نمیشده بود مشکل مرتبط در عمل د

گام  ،توان در ارزیابیکنند و نمیحل به حل مسئله فنی کمک نمیهای راهای، ویژگیناحیه

 .ابتکاری در نظر گرفت

حل از طریق یکی از چند راه موجود قابل مورد دیگر این مهم است که اگر نیل به راه

حل دست پیدا های احتمالی به راهع با ارزیابی همه راهحدس باشد و متقاضی ثبت اخترا

، 2طور نمونه در یکی از دعاوی مطروحهکند، مستحق دریافت گواهی اختراع است. به

طور مثال مرجع حل اختلاف اظهار داشت چنانچه شخصی از چندین مسیر قابل اجرا، به

ه است، اقدام نماید، منطق مسیرهایی که در اسناد موجود در فن یا صنعت قبلی موجود بود

و لزوم ارزیابی  -حل اقتضا دارد با توجه به مسیرهای گوناگون حاکم بر معیار مشکل و راه

شخص را مستحق دریافت گواهی اختراع بدانیم. در تایید این استدلال، مرجع  -آنها

مورد کننده بر این اعتقاد بود که مسیرهای موجود ممکن است به حدی از اختراع رسیدگی

ادعا دور باشد که از منظر شخص ماهر در فن مربوطه ارتباط چندانی با محصول مورد ادعا 

نامند. بدیهی است چنین می 3«نامناسب»نداشته باشد، لذا چنین فن یا صنعت قبلی را 

تواند مانع از احراز گام ابتکاری اختراع شود، بلکه خود فن یا صنعت قبلی نه تنها نمی

تواند به ن یا صنعت قبلی تا حد زیادی از محصول مورد ادعا فاصله دارد میهمین امر که ف

 عنوان دلیلی برای احراز گام ابتکاری مورد استناد قرار گیرد. 

 بریتانیا -2

ترین پشتیبانی برای استفاده از معیار مشکل و راه حل، از در رویه قضایی بریتانیا، قوی

                                                           
1 T 0589/95 () of 05.11.1998 
2 T 1742/12 (On-demand instantiation/RAYTHEON) of 22.06.2016 
3 Unsuitable 
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مطرح شد. در این پرونده، اختراع  1علیه مدوا تصمیم مجلس لردها در دعوای مشهور بیوژن

های های شناخته شده برای یافتن مولکولمورد بحث در خصوص استفاده از روش

بیان صحیح مفهوم »اظهار داشت:  2دی.ان.ای نوترکیب بود. در این خصوص لرد هافمن

لبه بر ابتکاری باید شامل برخی از ارجاعات صریح یا ضمنی نسبت به مشکلی که برای غ

-نوآوری این دعوی در این بود، که دادگاه رسیدگی« .آن، نیاز به اختراع وجود دارد، باشد

از محصول قدیمی  3کننده اعتقاد داشت چنانچه متقاضی ثبت، یک بینش یا کشف بدیع

 (Cornish, 1999, p.193)مند شود. تواند از حق انحصاری اختراع بهرهرا معرفی نماید، می

بیش از هر استدلالی بر حل مشکل موجود تمرکز دارد. وی این گونه استدلال این دیدگاه 

توانست به عنوان کرد، لذا صرف این فکر نمیها به ماشین پرنده فکر میکرد که بشر قرن

یک فکر ابداعی در نظر گرفته شود. پس از آن در مواردی همچون نوع موتور، شکل قطعات 

صورت گرفت، که همین امر موید این ادعاست که از فکر  و غیره، به مرور تحقیقات دقیقی

تا محصول، راهی طولانی وجود داشت. لذا تنها زمانی که برادران رایت موفق به ساخت 

 (Almgren, 2000, p.22)ماشینی شدند که قادر به پرواز بود، یک مفهوم ابتکاری پدید آمد. 

یاز یا مشکل در فن یا صنعت قبلی دهد که مرحله نروش متخذه در این پرونده نشان می

 نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق است. 

توان اولین تصمیمی دانست که با به لحاظ تاریخی، رای صادره در دعوای بیوژن را می

  صادر شد. 1977حل، پس از تصویب قانون استناد ضمنی به معیار مشکل و راه

(Almgren, 2000, p.71) 

 مشکل چیست؟ -2-1

حل، احراز وجود مشکل در فن یا صنعت قبلی ال معیار مشکل و راهرکن اساسی اعم

است. رویه قضایی بریتانیا متمایل بر این است که احراز وجود مشکل بایستی از منظر 

طور نمونه قاضی به (Cornish, 1999, p.197)شخص ماهر در فن مربوطه بررسی گردد. 

                                                           
1 Biogen Inc. v. Medeva PLC (1997) 
2 Lord Hoffmann 
3 A novel insight or discovery 
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سیلین به ه مرتبط با استفاده از پنیای کتمایز مفیدی قائل شد. وی در پرونده 1باکلی

های شخص ماهر در فن مربوطه و شخص خلاق در بیوتیک بود، با تبیین تفاوتعنوان آنتی

فن مربوطه اظهار داشت ممکن است در شرایطی خاص از منظر شخص ماهر در فن مربوطه 

، لیکن حل آن مشکل از نگاه چنین شخصی بدیهی نباشدمشکلی وجود داشته باشد که راه

حل در صورتی بدیهی است راه 2از نظر شخص خلاق در فن مربوطه بدیهی به نظر برسد.

 تواند معیار گام ابتکاری را دارا باشد که غیرمنتظره باشد. می

کننده، اظهار در پرونده بیچام که پیش از این مورد استناد قرار گرفت، دادگاه رسیدگی

جذب شونده در  3های نیمه مصنوعیینکه پنی سیلیننمود اشاره به فن یا صنعت قبلی به ا

خون نیازمند حدود شش ماه تحقیق آزمایشگاهی است، بیانگر وجود مشکل است. بر 

 همین اساس پدیدآورنده این محصول توانست با ساخت آن گواهی اختراع دریافت کند 

امعی از کننده به پرونده لیست غیرجقاضی رسیدگی 4در پرونده هابرمن علیه جَکِل

 سوالات مرتبط با شناسایی مشکل مطرح کرد. این سوالات عبارت بودند از اینکه:

 مشکلی که اختراع به آن پرداخته بود چه بود؟ .1

 چه مدت بود که این مشکل وجود داشت؟ .۲

 مشکل تا چه حد قابل توجه بود؟ .3

 به دنبال راه .4
 
حلی مشکل تا چه حد شناخته شده بود و چه تعدادی از افراد احتمالا

 برای آن بودند؟

-رفت در یافتن راهچه فن یا صنعت پیشین برای همه یا بیشتر کسانی که انتظار می .۵

 حل مشارکت داشته باشند، شناخته شده بود؟

 های دیگری در دوره منتهی به انتشار اختراعِ مورد بحث ارائه شد؟حل چه راه .۶

را حتی اگر از نظر فنی حل برداری از راهتا چه حد عواملی وجود داشت که بهره .7

 بدیهی بود، باز دارد؟

                                                           
1 Sir Denys Burton Buckley (Buckley L.J.) (1906-1998) 
2 Beecham Group’s (Amoxycillin) Application (1980) R.P.C. 261 at 291 
3 semi-synthetic penicillins 
4 Haberman and V & AMP; A marketing limited V. Jackel International limited (1999)     
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 توسعه موجود در اختراع مورد بحث تا چه حد مورد استقبال قرار گرفته است؟ .۸

خاطر توان نشان داد که کل یا بیشتر موفقیت تجاری اختراع بهتا چه حد می .9

 (Bainbridge, 2010, p.436)های فنی توسعه بوده است؟ شایستگی

  1درک مشکل -2-2

ر برخی از مواقع رویه قضایی بریتانیا پذیرفته است که گام ابتکاری اختراع در درک د

مشکل نهفته است، به عبارت دیگر ممکن است صرف درک مشکل از منظر شخص ماهر 

طور مثال شناسایی مشکل نشان دادن خطوط در فن یا صنعت مربوطه نوآورانه باشد. به

تفاده از نور خود خودروها، مشکلی است که ممکن سطح جاده در شب برای رانندگان با اس

است به ذهن بسیاری از اشخاص ماهر در فن مربوطه نرسیده باشد، لیکن به محض بیان 

های بازتابنده با نور کشیحل در پیش گرفته شده که حاوی استفاده از خطمشکل، راه

 (Cornish, 1999, p.195)خودروهاست ممکن است بدیهی به نظر برسد. 

طور نمونه در پرونده هیکتونز پتنت سیندیکِیت علیه پتنتز اند ماشین ایمپروومنتز به

بود که به دلیل استفاده قبلی آن در تولید توری،  3اختراع حاوی فرآیند شوگ کردن 2کمپانی

رسید لیکن از آنجا که استفاده از این فرایند برای نخ ماسوره از منظر بدیهی به نظر می

فن مربوطه واجد گام ابتکاری به نظر می رسید، اختراع مذکور واجد گام  شخص ماهر در

 ابتکاری در نظر گرفته شد. 

 نقطه شروع شناسایی مشکل -2-3

حل با این دشواری مواجهیم که در برخی از موارد در زمان احراز معیار مشکل و راه

واردی کاربست مشکل در فن یا صنعت قبلی به صراحت شناسایی نشده است. در چنین م

 نیازمند تعریف دقیق مشکل موجود در فن یا صنعت قبلی است. معیار مشکل و راه
 
حل بدوا

شناخته شده است. رویه قضایی بریتانیا حاوی موارد  4این سوال تحت عنوان نقطه شروع

حل، طرفین دعوی نقاط شروع کارگیری معیار مشکل و راهمتعددی است که در زمان به

                                                           
1 Perception of problem 
2 Hicktons patent syndicate v. patents & machine improvements (1909) 26 R.P.C. 339, CA 
3 Shogging  
4 Starting Points 
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اند که دنبال نمودن هر یک، نتایج متفاوتی را در برای احراز مشکل در نظر گرفتهمتفاوتی را 

 پی داشته است. 

رویه قضایی در این خصوص از دو دیدگاه پیروی نموده است. برخی از محاکم بر این 

باور هستند که صرف اینکه مشکل، وفق مقررات ناظر بر تازگی منتشر شده باشد کفایت 

توان به عنوان مشکل در فن ی دیگر از محاکم اعتقاد دارند چیزی را میکند، لیکن برخمی

یا صنعت قبلی به رسمیت شناخت که یک جستجوگر کوشا بتواند آن را شناسایی کند. 
(Cornish, 1999, p.199) 

 حلقابل قبول بودن راه -4-2

در بررسی  حل و نقشی کهراه 1در سالهای اخیر توجه بیشتری به مفهوم قابل قبول بودن

کند شده است. در واقع ضروری است متقاضی ثابت نماید آنچه ادعا بدیهی بودن ایفا می

شده است از استانداردهای خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر قابل قبول است. در 

که گفته شده است که قابل قبول بودن به عنوان یک مفهوم، مشتق از معیار مشکل حالی

توان آن تری دارد که میشود، لکن این مفهوم تاریخچه بسیار قدیمیمیو راه حل، ناشی 

را با ظهور اختراعات شیمیایی مبتنی بر فرمول خاص در اواخر قرن نوزدهم بازگرداند. 

توانست هزاران ترکیب مسئله قابل ملاحظه این بود که یک گواهی اختراع بالقوه می

-اختراعات ژنتیکی نیز محتمل به نظر می شیمیایی را پوشش دهد. این ایراد در خصوص

رسد. تمایل نظام حقوق اختراعات به پذیرش چنین اختراعاتی، منجر به بروز مشکلات 

متعددی گردیده است، چرا که این موضوع، یک سوال ثانویه را به وجود آورد با این مضمون 

یچن اظهار داشت: در این راستا قاضی ک 2که معیار اثبات قابل قبول بودن اختراع چیست؟

گواهی اختراع باید یک کاربرد عملی برای محصول ادعا شده افشا نماید و اینکه یک »

ادعای قابل قبول یا به نحو معقول قابل اعتماد یا حتی حدس تحصیل شده در مورد چنین 

 سوداگرانه ای میاستفاده
ً
تواند برای این منظور کافی باشد. از سوی دیگر، استفاده صرفا

                                                           
1 Plausibility 
2 Actavis v Eli Lilly (2015) 
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  1«.ی نیستکاف

 حلانتقادات وارده به معیار مشکل و راه -5-2

حل با این ایراد مواجه است که نیازمند پاسخ به چند سوال اتخاذ معیار مشکل و راه

مقدماتی است. سوالاتی همچون: کدام سند بایستی به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت 

 فرمولقبلی در نظر گرفته شود؟ آیا مشکل مورد بحث بایستی مجد
 
بندی شود یا خیر؟ دا

نکته قابل ملاحظه دیگر در خصوص این معیار اینکه، به نحو غیر ضروری مصنوعی است و 

شود که بسیاری از اختراعات بدون وجود مشکل شناخته شده قبلی این امر موجب می

ه نشدشود. همچنین است در جایی که نوآوری، نیاز پنهانی را که قبلا  هرگز ابراز ساخته می

-طوری معقول برای بهبود تکنیککند. از سوی دیگر، اگرچه این معیار بهاست برآورده می

شود، فرمول بندی یک مشکل برای بسیاری از اختراعات، به ویژه های موجود اعمال می

 های شیمیایی و دارویی بسیار دشوار است. در زمینه

نیز مورد استناد قرار گرفت.  2ساینس معیار مذکور در پرونده اِلی لیلی علیه هیومن ژنوم

-پیتیدبود که یک پلی 3در این دعوی که مربوط به ثبت اختراع یک توالی پلی نوکلئوتیدی

کننده به این نتیجه رسید که گرچه کرد، قاضی رسیدگیمی 5را رمزنگاری 4نوتروکین

مورد تقاضا را  باشد، اما اختراعمحصول مورد ادعا در پرتو فن یا صنعت قبلی بدیهی نمی

توان دارای گام ابتکاری دانست. با این توضیح که در فن یا صنعت قبلی هیچ مشکل نمی

ای وجود نداشته است که اختراع مورد ادعا بتواند به حل آن کمک کند. شناخته شده

 حاوی رمزنگاری محصولات قاضی رسیدگی
 
کننده اظهار داشت این محصول صرفا

رسد چیزی بیش از حدس و گمان در مفید است که به نظر میهای دی.ان.ای پروتئین

باشد. وی در ادامه اظهار داشت مورد اینکه این موارد دارای چه کاربردهایی است نمی

توان اختراع را با شواهد بعدی واجد گام ابتکاری دانست. تصمیم متخذه در این نمی

                                                           
1 Idenix Pharmacuticals LLC v. Gilead Sciences (Fed. Cir. 2019) 
2 Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences, Inc. (2008) EWHC 1903 (Pat) 
3 polynucleotide 
4 Neutrokine- polypeptide 
5 Encoding  
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حل در زمان رسیدگی به اختراعاتی پرونده، جدای از اینکه بیانگر نقص معیار مشکل و راه

طور صریحی معیارهای ثانویه احراز است که بر مشکلات شناخته شده قبلی اتکا ندارد، به

 انگارد. گام ابتکاری را نیز نادیده می

 ایران  -3

حل در ایران به حدی فراگیر است که متقاضیان ثبت استفاده از معیار مشکل و راه

عد نمودن مرجع ثبت را، ارائه مشکل موجود و سپس ادعای ترین روش متقااختراع، ساده

-دانند. دلیل استفاده گسترده از این معیار را میحل آن توسط محصول یا فرایند خود می

قانون  1توان استناد ضمنی قوانین سابق و فعلی به این معیار نیز دانست. مشاهده ماده 

تعریف اختراع، از حل مشکل  ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت و همچنین قانون اخیر التصویب، در

اختراع نتیجه »داد: در تعریف اختراع اشعار می 13۸۶قانون مصوب  1اند. ماده سخن گفته

کند و مشکلی ای خاص را ارائه میفرآورده یا فرآیند بار اولین برای که است فکر فرد یا افراد

 14۰3قانون مصوب  1ده ما.« دکنمانند آنها حل می ، صنعت و، فناوری، فنرا دریک حرفه

 مشابه و با ادبیاتی متفاوت ارائه کرده است: 
 
یا  فکر فرد ه اختراع نتیج»نیز تعریفی نسبتا

صنعت ارائه   حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینهافراد است که راه

و هایی که دتفارغ از تفاو.« نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشدمی

 ماده فوق، تاکید هر دو ماده بر حل مشکل موجود، راه را برای استناد محاکم و اداره ثبت

 گذارد. حل باز میاختراع برای استفاده از معیار مشکل و راه

، تمرکز مخترعین بر ایجاد سیستمی برای هشدار نسبت 1100691در اختراع شماره 

افتد خودرو این توضیح که هر گاه تسمه تایم از کار می به پارگی تسمه تایم خودرو بود. با

ای برای اطلاع از این مشکل وجود ندارد و در وهله اول راننده خاموش شده و هیچ نشانه

های ناشی از کند، غافل از اینکه با هر استارت، آسیبهای مداوم میاقدام به استارت زدن

-ها، شاتون و غیره بیشتر میشامل سوپاپ پارگی یا خوردگی تسمه تایم به قطعات درگیر،

شود در صورت پارگی یا شود. محصول مورد ادعا شامل سیستمی است که موجب می

                                                           
 26/12/139۸، تاریخ ثبت 1۰۰691گواهی اختراع شماره  1
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شود از بروز خوردگی تسمه تایم، استارت خودرو قطع شده و با هشدار به راننده موجب می

رونیکی آسیب بیشتر به خودرو جلوگیری شود. اختراع مورد بحث متشکل از یک کیت الکت

باشد. مرجع استعلام بود که دارای یک سنسور برای تشخیص خوردگی یا پارگی تسمه می

ضمن ارزیابی اختراع مورد ادعا و مقایسه با تعدادی از اختراعات مشابه سابق در ایران و دو 

اختراع ثبت شده در ایالات متحده آمریکا، آن را واجد گام ابتکاری و در نتیجه قابل ثبت 

  دانست.

در خصوص فشارشکن ترمز حساس به بار مورد استناد  1همین رویکرد در پرونده دیگری

به نوعی است  ABSقرار گرفت. با این توضیح که سیستم ترمز خودروهای باری فاقد ترمز 

شود و در ه در زمان لغزندگی جاده و یا ترمزهای ناگهانی فشار زیادی به خودرو وارد میک

شود و های جلو قفل میهای عقب زودتر از چرخبار است، چرخزمانی که خودرو فاقد 

شود و هرچه سرعت حرکت همین امر باعث ایجاد انحراف و بروز حادثه های گوناگون می

خودرو بیشتر باشد احتمال بروز حادثه بیشتر خواهد بود. دلیل این امر آن است که هرچه 

ز ضریب اصطکاک جاده خواهد سرعت حرکت بیشتر باشد ضریب اصطکاک ترمز بیشتر ا

این اختراع به دنبال حل این مشکل کند. بود و همین امر احتمال وقوع حادثه را تشدید می

بود. مخترع این محصول، سیستمی طراحی نمود که در خودروهای باری که امکان 

ندارند، سیستم ترمز به نحو هوشمند عمل نموده و در زمانی  ABSاستفاده از سیستم ترمز 

که خودور فاقد بار است ترمز متناسب با وزن خودرو بدون بار عمل خواهد کرد. این اختراع 

 توسط اداره ثبت اختراعات واجد گام ابتکاری تشخیص داده شد و ثبت گردید. 

های کننده کویلسازی سیستم خنککه مربوط به بهینه 983172در اختراع ثبت شده 

های اند که کویلبه این مسئله اشاره نمودهباشد، مخترعین مغناطیسی سنگین می

-پیچی میمغناطیسی سنگین به دلیل تولید میدان مغناطیسی بالا باعث داغ شدن سیم

-سازی ارتماسی از بیرون یا غوطهسازی همچون خنکهای سنتی خنکشود. گرچه روش

حد معینی بیشتر تواند مفید باشد، اما در مواردی که دما از پیچ در روغن میور نمودن سیم
                                                           

 13/2/1391، تاریخ ثبت 74۸71گواهی اختراع شماره  1

 2۰/1/139۸، تاریخ ثبت 9۸317گواهی اختراع شماره  2
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-ها کارایی لازم را نداشته و داغ شدگی ممکن است منجر به ذوب شدن سیمشود، این روش

سازی و در نتیجه جلوگیری از بروز ها گردد. تمرکز مخترعین بر ایجاد روشی برای خنک

ها و حل ارائه شده در این اختراع تغییر در ساختار کلی کویلمشکلات بعدی بود. راه

باشد. مرجع استعلام مربوطه )پارک علم و از کویل مغناطیسی هلمهولتز می استفاده

کند که یک مشکل اساسی را حل می»فناوری خوزستان( به صراحت اظهار داشته است: 

حل همین عبارت بیانگر استفاده از معیار مشکل و راه« .حلی برای آن نبوده استقبلاً راه

 باشد. می

متقاضی ثبت اختراع، به دنبال جلوگیری از خوردن برخی  985421در اختراع شماره 

ها و غیره توسط کودکان با ساخت نوعی مواد مرگبار نظیر داروها، سموم، اسیدها، شوینده

بود. متقاضی با این توضیح « درب لیفت اند ترن» درب ویژه برای این موارد تحت عنوان 

 با یک چرخش ساده باز و ها و ظروف حاوی موارد مهای معمولی بطریکه درب
 
ضر، صرفا

های ساخته شده توسط ایشان، با فشار به سمت پایین و شوند، اعلام نمود درببسته می

شود که بدیهی است، اما برای باز نمودن نیازمند فشار به سمت بالا )به چرخش بسته می

دشوارتر  باشد که این امر باز نمودن درب را برای کودکانسمت خارج( و چرخاندن می

رسد، چرا که بر کند. راهکاری که با توجه به فن یا صنعت پیشین، غیربدیهی به نظر میمی

 با فشار به سمت داخل باز و بسته میخلاف درب
 
شود. مرجع های موجود است که نوعا

در این اظهارنامه برای اولین بار »استعلام پس از بررسی موارد مشابه، اظهار داشته است: 

ا درب بطری مخصوص داروها و موادی که به نوعی نیاز به ایمنی دارند، طراحی شده در دنی

های تجاری موجود در بازار بعد از بسته شدن از طریق یک است، بدین صورت که نمونه

شود. ... ولی در این سیستم همین موضوع ای یکطرفه بیشتر بسته نمیسیستم دندانه

سری دندانه مثلی شکل در قسمت پایین درب بطری( هنگام باز کردن نیز )از طریق یک 

بردو کاملاً نوآورانه است و گام ابتکاری در نظر گرفته شده است که ایمنی را بیشتر بالا می

 «.کند ... قابلیت ثبت اختراع را دارد و مورد تایید استرا احراز می

                                                           
  22/2/139۸، تاریخ ثبت 9۸542گواهی اختراع شماره  1
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بریدی را ارائه کننده شبه هی، متقاضی ثبت اختراع نوعی برج خنک1در اختراع دیگری

گردید. این محصول به وضوح به دنبال ارائه یک نمود که موجب کاهش مصرف برق می

-های این محصول میحل برای مشکلی شناخته شده و قدیمی است. از جمله ویژگیراه

کننده هیبریدی، استفاده توان به: کاهش مصرف آب نسبت به نمونه مشابه برج خنک

کننده موجود و عدم لزوم تخریب سازه موجود، عدم ایجاد ج خنکحداکثری از از اقلام بر 

های موجود، کاهش توقف واحد تولیدی مربوطه حین فرایند ساخت و نصب، کاهش هزینه

بخارات ایجاد شده، افزایش عمر اقلام سیستم فن ماشینری شامل موتور الکتریکی، 

وفق به دریافت گواهی اختراع گیربکس، درایوشیفت و... اشاره نمود. در نهایت متقاضی م

حل برای مشکل موجود )کمبود آب( دانست. توان این امر را به دلیل ارائه راهگردید، که می

متقاضی در تقاضانامه خود به برخی اختراعات مشابه قبلی اشاره  و سعی داشت ثابت کند 

شرکت »به  اند. پس از ارجاع تقاضانامهکردهمحصولات قبلی مشکل موجود را رفع نمی

به منظور ارزیابی، مرجع مذکور  با این استدلال « دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران

-مبتکرانه موضوع مرطوب، کنندهخنک برج اطراف در هاماژول آرایش و قرارگیری نحوه که

 سیستم مشخصات به که 8-1 ادعاهای بنابراین است، شده افشا فوق اسناد در و نبوده ای

 کنندهبیان که چرا تشخیص داده شد، ابتکاری گام فاقد پردازد،می ادعا وردم کنندهخنک

خنک اما افزودن  هستند. معمول هیبریدی کنندهخنک برج یک معمول هایقسمت

-9 ادعاهای در که کار حال در مرطوب کنندهخنک یک به( هاماژول) خشک هایکننده

 را تولیدی واحد کارکرد در وقفه و ینههز کمترین که نحوی به است، شده اشاره آن به 12

 اختیار در با شود، استفاده قبلی مرطوب برج اقلام از حد امکان تا است و کرده ایجاد

 ادعاهای بنابراین شود،نمی حاصل موجود اسناد و مربوطه فن عمومی دانش داشتن

 شناخته شدند.  ابتکاری گام دارای مذکور

 

  

                                                           
 5/6/14۰1ثبت ، تاریخ 1۰۸699گواهی اختراع شماره  1
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 گیرینتیجه

رغم دهد که علیرد این معیار در سه حوزه حقوقی نشان میبررسی تطبیقی کارب

 .های عملی و تفسیر قضایی وجود دارداشتراکات مفهومی، تفاوتهای قابل توجهی در رویه

و  ۲۰۰۰کنوانسیون اختراع اروپایی اتحادیه اروپا، رویه یکپارچه و مبتنی بر مقررات  در

گیری رویکردی عینی و فنی منجر ه شکلهای فنی اداره اختراعات اروپا بتصمیمات هیئت

شده است. تأکید بر نزدیکترین فن پیشین به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل، 

ها مبتنی بر واقعیتهای قابل دسترس برای شخص ماهر در دهد که ارزیابیاطمینان می

ا امل آنههای فنی از غیرفنی و الزام تعزمان ثبت اختراع است. افزون بر این، تفکیک ویژگی

 به دنبال سوداگری یا مانع از ثبت اختراعاتی می، برای ایجاد اثر فنی
 
شود که صرفا

-بهبودهای انتزاعی هستند. با این حال، چالش اصلی در این نظام، تعریف مشکل در حوزه

های های نوظهور مانند فناوری اطلاعات است، جایی که مرز بین نوآوری فنی و ایده

 ماند.ی میانتزاعی مبهم باق

 هایپرونده پرتو در را حلراه و مشکل معیار قوی، قضایی سنت بر تکیه با بریتانیا

شده و تمرکز بر خود توسعه داده است. رویکرد این کشور به حل مشکل شناخته تاریخی

پذیری بیشتری را در مقایسه با بندی مشکل، انعطافنقش شخص ماهر در درک و فرمول

توفیق  دهد. در مجموع این معیار در بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا بامی نظام اروپایی نشان

 کمتری مواجه بوده است. 

قانون  1و ماده  1386قانون مصوب  1در پرتو ماده حل ایران، معیار مشکل و راه در

های عملی جایگاهی محکم در رویه اداری و قضایی یافته است. نمونه،1403مصوب 

با شناسایی مشکلات فنی موجود در صنایع داخلی  ،دهند که مراجع ثبت، نشان میمتعدد

 کنند.حل، گام ابتکاری را احراز میو بررسی غیربدیهی بودن راه

 بازنگری این معیار نیازمند که دهدمی نشان حلانتقادات وارد بر معیار مشکل و راه

 پاسخگوی که اختراعاتی در بندی مشکلمصنوعی بودن فرمول طور نمونهبه. است

منجر  بنیادین هاینوآوری حذف به است ممکن هستند، جدید کاملا   یا پنهان نیازهای
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ها اغلب مبتنی فناوری، که نوآوریهایی مانند شیمی یا زیستدر حوزهاز سوی دیگر، . شود

 های علمیبر کشفیات تصادفی یا بهبودهای تدریجی هستند، تطبیق این معیار با واقعیت

 ت.پیچیده اس

 ملموس، فنی اثرات بر تمرکز جمله از حل،راه و مشکل معیار مزایای با این وجود،

 در ضروری ابزاری به را آن صنعتی، نیازهای با تطبیق امکان و ارزیابی، در نسبی شفافیت

 . است کرده تبدیل اختراع ثبت هاینظام
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