
 

حل در حقوق اختراعات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، تحلیل رویکرد مشکل و راه

 بریتانیا و ایران

 

 چکیده:

 موضوعات حقوق اختراعات نیتردهیچیاز پ یکیثبت اختراع همواره  یبه عنوان شرط اساس یاحراز گام ابتکار ارزیابی و ،گوناگون یحقوق یدر نظامها

بر . سازدیم زیمتما یو کاربرد صنعت جدید بودن یعنیاختراع  طیشرا ریرکن است که آن را از سا نیا یفیک تیاز ماه یناش یدگیچیپ نیا .شودیمحسوب م

اختراعات حول محور احراز گام  مطروحه در حوزه یهااز پرونده بخش قابل توجهی دهدینشان م شرویپ یکشورها یو ادار ییقضا هیروهمین اساس، 

 یریپذمند و انعطافساختار نظام لیحل به دلمشکل و راه اریمع اند،افتهیتوسعه  یسنجش گام ابتکار یکه برا یمختلف یارهایمع انیم درمتمرکز است.  یابتکار

 ترینیع لیاست که امکان تحل نیا دیگر یارهایبا مع سهیروش در مقا نیا یاصل تیقرار گرفته است. مز رشیمورد پذ به عنوان رویکردی قابل اتکا ،خود ینسب

 قیدق نییتع یبه دشوار توانیروبرو است که از جمله م یمتعدد یهادر عمل با چالش اریمع نیا یحال، اجرا نی. با اآوردیاز اختراع را فراهم م یو مستندتر

حل مشکل و راه اریمع یرو شیپ یهاچالش اشاره کرد. یهیربدیو غ یهیبد یاهحلراه نیمرز ب نییمرتبط، و تع نیشیکامل دانش پ ییشناسا ،یدامنه مشکل فن

در قانون ثبت اختراعات،  یبه شرط گام ابتکار حیبا وجود تصر ،نیز رانیا ینظام حقوق در. گردددشوارتر می جدیدتر، یهایدر مواجهه با فناوربه مرور زمان، و 

شرط  نیا یابیارز یبرا یو شفاف کپارچهی هی، رو۱۴۰۳مصوب  یصنعت تیاز مالک تیحما دیقانون جد زیو ن ۱۳۸۶مصوب  یو علائم تجار یصنعت یطرحها

مشکل و  اریاز مع ۱۴۰۳و  ۱۳۸۶قانون مصوب  ۱، گرچه این مرجع با اتکا به ماده دهدینشان م رانیا تصادفی اختراعات ثبت شده در یوجود ندارد. بررس

از  یمتفاوت و گاه متعارض یرهایمنسجم، تفس هیو رو یلیتفص یهاعدم وجود دستورالعمل لیاما در عمل به دل کند،یم تیتبع بیش از سایر معیارها حلراه

 ایتانیمانند اداره ثبت اختراعات اروپا و دفتر ثبت اختراعات بر یالمللنیمراجع ب یهاهیرو یقیمطالعه تطب ها،یینارسا نیرفع ا یراشود، لذا بیارائه م اریمع نیا

 راهگشا باشد.  اریبس تواندیم

 حل، گام ابتکاری، مشکل فنیبودن، راهناختراع، بدیهی  : کلمات کلیدی

   
  



 

 مقدمه:

شده از دیدگاه  رائها محصول یا فرایند یکی از شروط اساسی برای ثبت اختراع، احراز گام ابتکاری است که به معنای غیربدیهی بودن

باشد، لیکن یادبیات موجود گرچه موید وجود برخی تحقیقات پیرامون رکن گام ابتکاری مبررسی فرد ماهر در فن مربوطه است. 

 در خصوص معیارهای احراز آن صحبتی نشده است. 

ظامهای حقوقی مختلف حل به عنوان یکی از پرکاربردترین رویکردها در ارزیابی گام ابتکاری، در ندر این میان، معیار مشکل و راه

ی ظاهری، کررّات مورد استفاده این معیار گرچه به دلیل سادگ گیرد.ادیه اروپا، بریتانیا و ایران مورد استفاده قرار میجهان از جمله اتح

های فناوری های حقوقی گوناگون قرار گرفته است، لیکن به منظور حفظ کارایی خود متناسب با پیشرفت و توسعه علوم ونظام

 ارکان و ابعاد گوناگون است.  گوناگون، نیازمند بازتعریف و تحلیل

 نی و همچنین تواناییو عی اثرات فنی ملموس بر تمرکز و پذیریانعطاف حل به دلیل، معیار مشکل و راهعلیرغم ارائه انتقادات متعدد

 گیرد. یم، همچنان به عنوان ابزاری اساسی در ارزیابی اختراعات مورد استفاده قرار فناوری متنوع هایحوزه با تطبیق

 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. تعیین مشکلی که توسط اثرات یا نتایج حاصل از اختراع حل می -مرحله سوم

)جعفرزاده و  یر.خارائه شده توسط اختراع، برای شخص ماهر در فن مربوطه آشکار است یا حل بررسی اینکه آیا راه -مرحله چهارم

 (۱۱۱: ۱۳۸۴محمودی، 

قایسه قرار خواهد ان مورد مدر این نوشتار در قالب سه بخش، این معیار مهم در پرتو سه نظام قضایی مختلف ارزیابی و در حد امک

داره ثبت کارشناسان ا نیز ارائه گردد، به عنوان راهنمایی برای قضات،بعاد گوناگون آن های این معیار، اتا علاوه بر ویژگیگرفت، 

 اختراعات و وکلای مربوطه، مورد استفاده قرار گیرد. 

 اتحادیه اروپا -1

 اروپایین اختراع کنوانسیو ۴2قاعده  ۱ضمنی، از بند )ج(گرچه این معیار به صراحت در اسناد اروپایی ذکر نشده است، لیکن بطور 

افشا کند که مشکل  یابه گونه شود،یاختراع را، همانطور که ادعا م دیبا توصیف»باشد. در بند مذکور آمده است: قابل استنباط می

 .«...حل آن قابل درک باشدو راه ،یفن

داده است. لذا هرگونه میاین معیار شامل تجزیه و تحلیل مراحلی است که فرد ماهر برای حل مشکل فنی از پیش تعریف شده انجام 

اند منطقی ترین فن یا صنعت قبلی که در این تجزیه و تحلیل شناسایی شدهتامل بیشتر در مورد اینکه آیا تغییرات مرتبط به نزدیک

باشد و اینکه از چه طریقی این باشد، حل مشکل میبه عبارت دیگر آنچه واجد اهمیت می ۱است یا خیر، تاثیری نخواهد داشت.

 هم رخ داده است تاثیری نخواهد داشت. م

برای  ه اختراع اروپاییادارهای تجدید نظر علیرغم تمام انتقادات وارده به معیار مشکل و راه حل، این معیار بطور مداوم توسط هیئت

 شود. تعیین اینکه آیا پیش شرط گام ابتکاری وجود دارد یا خیر، اعمال می

                                                           
1 T 1761/12 () of 19.12.2017 



 

 مشکل -1-1

قاضی ثبت آنچه مت صرف است که از دیدگاه نزدیکترین فن یا صنعت پیشین قابل مشاهده است، نه منظور از مشکل، مشکلی فنی

ن یا صنعت باشد. لذا بایستی در نظر گرفت آیا مشکل بطور صریح یا ضمنی، از منظر یک شخص ماهر در فاختراع مدعی آن می

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

مسیر شناسایی مشکل، استفاده از دانشی که پس از تاریخ ثبت تقاضانامه یا حق تقدم به دست آمده است جایز  بدیهی است در

هیئت فنی اظهار داشت عدم اثربخشی یک دستگاه و یا روش که پس از تاریخ  268/89T 2باشد. در این خصوص در پرونده نمی

تواند برای شناسایی مشکل مورد توجه قرار گیرد. استدلال بکار رفته در تسلیم تقاضانامه یا دوره حق تقدم روشن شده است، نمی

این پرونده قابل پذیرش است، زیرا بر اساس یک اصل پذیرفته شده در حقوق اختراعات، گام ابتکاری اختراع بر اساس سطح فن 

اعلام شد چنانچه روش مورد استفاده در اختراع مورد  ۳در پرونده دیگریشود. همچنین مربوطه قبل از تسلیم تقاضانامه ارزیابی می

ادعا قبلاً وجود داشته ولی استفاده از آن نیازمند تجزیه و تحلیل فنی یا ریاضی بوده است، روش مذکور در قلمرو فن یا صنعت قبلی 

نی موجود در فن یا صنعت قبلی های فبایستی تمامی ویژگی همچنین این نظر مورد توجه هیئت قرار گرفته است کهگیرد. قرار نمی

  را صرف نظر از اینکه مستقیماً قابل شناسایی باشند یا خیر بایستی مدنظر قرار گیرند.

هیئت فنی در مقام توضیح مشکل فنی اظهار داشت مشکل فنی بایستی ناشی از اثرات فیزیکی، شیمیایی  1639/07T ۴در پرونده 

اگر اثر به "های فنی اختراع مورد ادعا مرتبط باشد. هیئت فنی در ادامه اظهار داشت: ویژگی و غیره باشد که بطور مستقیم و عِلّی به

اطلاعات اضافی نیاز داشته باشد که در اختیار اشخاص ماهر در فن مربوطه نباشد، حتی پس از در نظر گرفتن محتوای تقاضانامه 

 "ی مشکل فنی استفاده نمود.بندتوان از یک اثر فنی بطور معتبر در فرمولمورد بحث، نمی

مطرح  5باشد. این مسئله در دعوای مشهور آلیاژهای آلکان/آلومینیومدر برخی مواقع اختراع مورد ادعا مبتنی بر هیچ مشکلی نمی لیکن

شد. در این دعوی اختراع مورد بحث مربوط به شمش اکستروژن آلیاژی بود که در آن منیزیم موجود به شکل خاصی بود. این امر 

 :Dumbraveanu, 2009) نمود.از نیاز به هرگونه عملیات حرارتی محلول اضافی در بین اکستروژن بعدی و سخت شدن جلوگیری می

چنانچه اختراع جدیدی، راه جدیدی را ایجاد نماید، در حالیکه قبلاً مشکل خاصی وجود نداشته  شددر همین راستا استدلال  (18

شد که معیار مشکل و راه حل است آیا نباید از آن حمایت نمود؟ در نهایت هیئت فنی چنین نتیجه گرفت که اگرچه اغلب تصور می

تواند هنگام ارزیابی گام ابتکاری اتخاذ بسیار معیارهای ممکن که می در همه شرایط قابل اجراست، اما بهتر است به عنوان یکی از

 گردد، دیده شود. 

باشد، استفاده نمی در مواردی که مشکل در تقاضانامه مورد اشاره قرار نگرفته یا به دلیل مجمل بودن یا غیره توسط ارزیاب قابل

 باشد. بندی مشکل میمرجع ثبت مجبور به شناسایی و فرمول

 شناسایی نزدیکترین مشکل -1-1-1

خود این امر  برای شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی، بایستی نزدیکترین فن یا صنعت قبلی را مورد شناسایی قرار داد، که

 برانگیز است. ای چالشمسئله

                                                           
2 T 0268/89 (Magnetic Plaster) of 06.02.1992 
3 T 2517/11 () of 12.10.2016 
4 T 1693/07 (E-mail printing apparatus/CANON) of 17.02.2012 
5 T 0465/92 (Aluminium alloys) of 14.10.1994 



 

وقعیتی که مخترع مکان در حل این است که کارشناس ارزیاب تا حد امدلیل تمرکز بر مشکل در زمان ارزیابی وفق معیار مشکل و راه

ط مشترک در صورت عدم شناسایی مشکل در فن یا صنعت قبلی، بایستی با استفاده از نقا با آن مواجه بوده است فرض شود.

ستی بر اساس معیارهای نکته مهم دیگری که در شناسایی مشکل اهمیت دارد این است که این امر نبای جایگزین اقدام به ارزیابی نمود.

)Law of the Board of  Case برآمده از مندرجات تقاضانامه باشد، بلکه بایستی با در نظر داشتن خود محصول مورد ادعا باشد.ذهنی 

Appeal of the European Patent Office, 2019:181) 
بر همین مبنا،  ۶باشد.برای شناسایی مشکل، بایستی هدف یا اثر موجود در محصولات قبلی با محصول مورد ادعا شبیه یکدیگر 

شود که محصول دوم را تکراری و فاقد گام ابتکاری بدانیم، بلکه صرف مشابهت مواد اولیه مورد استفاده در دو محصول موجب نمی

نیز این نظر  ۸در دعوای دیگری 7اند یا خیر.بایستی به این مهم توجه کرد که آیا هر دو محصول به دنبال حل یک مشکل مشابه بوده

دداً مورد توجه قرار گرفت. در این دعوی، بیان شد بایستی هدف ادعا شده در فن یا صنعت قبلی مورد توجه قرار گیرد نه شباهت مج

ترین حالت در این خصوص این است که هدف مندرج آلایدهطبیعی است  .سطحی و ظاهری محصولات قبلی با اختراع مورد ادعا

بر همین اساس لازم است در زمان استفاده  عنوان یک مشکل در اسناد سابق قابل مشاهده باشد.در اختراع مورد ادعا، به صراحت به 

از این معبار و در راستای مقایسه اختراع مورد ادعا با محصولات و فرایندهای موجود قبلی، جنبه فنی موضوع مورد مقایسه قرار 

 گیرد، نه جنبه ظاهری و موارد اولیه مورد استفاده. 
 یافتن بهترین نقطه شروع برای شناسایی مشکل -2-1-1

، که 9دهد در بسیاری از مواقع انتخاب نقطه شروع ارزیابی امری دشوار است. بطور نمونه در یکی از دعاویرویه قضایی نشان می

ه لوازم خانگی رسید حوزکن لباس بود، نقطه شروع ارزیابی حوزه فناوری خودرو انتخاب شد در حالیکه به نظر میمربوط به خشک

کننده اعتقاد داشت مدعی در انتخاب نقطه شروع ارزیابی برای تر باشد. در همین دعوی، هیئت رسیدگیبه محصول مورد ادعا نزدیک

 شناسایی مشکل آزادی دارند.  

اب نمود که تمایل هیئت بر این بوده است که در چنین موردی بایستی سندی را به  عنوان نقطه شروع )شناسایی مشکل( انتخ

  ۱۰254/86Tاین معیار در دعوای  .آوردترین سکوی پرتاب برای شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه را فراهم میامیدوارکننده

  .نیز مورد استفاده قرار گرفته است ۱۱ترین سکوی پرتابهیئت فنی اداره اختراعات اروپا با عنوان امیدوارکننده

 افشاء معیوب -3-1-1

منظور از افشاء معیوب آن است که افراد متخصص در تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل تلقی شود؟ معیوب میآیا افشاء 

حوزه مربوطه، با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط مخترع )در اختراع قبلی(، نتواند محصول یا فرایند همان اختراع را بازتولید 

تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل در فن یا صنعت پیشین معیوب )ناقص( باشد، نمیدر صورتی که افشاء موجود نماید. 

هیئت فنی اداره اختراعات اروپا اظهار داشت، استناد به افشاء معیوب، مصنوعی بوده  211/01T ۱2مورد استناد قرار گیرد. در پرونده 

صنعت مربوطه توجهی به افشاء معیوب ندارد. بالاخص در جایی که سند باشد، زیرا معمولاً شخص ماهر در فن یا و قابل استناد نمی

دیگری در فن یا صنعت پیشین وجود دارد که افشاء آن مورد تردید نیست، انتخاب افشاء معیوب به عنوان نقطه شروع منطقی 

                                                           
6 T 0606/89 () of 18.09.1990 
7 T 0273/92 () of 18.08.1993 
8 T 0506/95 () of 05.02.1997 
9 T 0025/13 () of 20311.2014 
10 T 0254/86 (Yellow dyes) of 05.11.1987 
11 most promising springboard 
12 T 211/01 (Hydroxypolyalkene amine/DOVER) of 01.12.2003 



 

تواند باشد، نمین قابل تشخیص میباشد. در نتیجه سندی که آشکارا آنقدر معیوب است که هنگام تلاش برای بازتولید افشاء آنمی

تنها اطلاعاتی جزو فن یا صنعت قبلی این دیدگاه صحیح است. چرا که  ترین نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد.به عنوان مناسب

 گیرد که قابلیت استفاده داشته باشد. قرار می
 افشاء محرمانه در تقاضانامه -1-1-4

 ؟تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل باشداینکه آیا افشاء محرمانه میسوال دیگری که قابل ملاحظه است 

کننده آنچه در یک تقاضانامه ذکر شده بود، اما عنوان شده بود محرمانه است را به عنوان مرجع رسیدگی 211/06T ۱۳ در پرونده 

ظر با ایراد جدی مواجه است زیرا فن یا صنعت فن یا صنعت پیشین و نقطه شروع شناسایی مشکل مورد استفاده قرار داد. این ن

های داخلی یک شرکت های علمی و فنی موجود در دسترس عموم در زمان تقاضای ثبت اختراع است، نه یافتهپیشین به معنای یافته

به  ۱97۳ اروپاییکنوانسیون اختراع  5۴( 2حوی که وفق بند )که فقط برای مخترعین در دسترس است. لذا افشاء در تقاضانامه به ن

تواند به عنوان نقطه شروع شناسایی مشکل استفاده شود. همچنین این هیئت اظهار شود، نمیعنوان فن یا صنعت پیشین شناخته نمی

داشت، لازم به ذکر است عملکرد ذهنی که توسط شعبه ارزیابی کننده، بدون هیچگونه مدرک عینی مبنی بر در دسترس بودن برای 

 تواند به عنوان نقطه شروع مورد استناد قرار گیرد.شده است، نمیعموم مطرح 
 به عنوان نقطه شروع 14ویژگی احتمالی -5-1-1

تواند بیانگر وجود مشکل باشد. بطور گاهی از اوقات، یک ویژگی موجود در فن یا صنعت قبلی، بصورت احتمالی، و نه قطعی، می

اختراعات با استناد به این مهم که هیچ درک دقیقی از یک لنز کاملاً سازگار برای  هیئت فنی اداره 1764/09T ۱5نمونه در پرونده 

یک لنز تماسی )داخل چشمی( در فن یا صنعت پیشین شرح داده نشده است، لذا بیش از یک ویژگی احتمالی و قابل حدس در آن 

ترین نقطه شروع مورد استناد قرار بینانه یا امیدوارکنندهعتواند بطور عینی به عنوان نقطه شروع واقشود. لذا این ویژگی نمیدیده نمی

 گیرد. 

هیئت بود، این نظر مورد تردید قرار گرفت.  ۱7که مربوط به اختراع دو ماده موثر برای درمان بیماری ایدز 725/11T ۱۶در دعوای 

آزمایش بالینی این ترکیب درمانی بود، آن ای که توسط دارنده اختراع در یک مجله تخصصی در خصوص فنی با استناد به اعلامیه

را فاقد گام ابتکاری دانست. دارنده اختراع چنین استدلال نمود که مقاله مذکور به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی  قابل استناد 

استدلال مخالفت نموده  دهد. اما هیئت با اینباشد، چرا که در مورد اثربخشی دارو سکوت کرده و هیچ جزئیات فنی ارائه نمینمی

و اعلام داشت مقاله مذکور نشان دهنده یک برنامه مشخص برای توسعه محصولی تجاری با میزان قابل قبولی از اثربخشی است. 

توان به عنوان یک بیانیه علنی حاوی قصد مدیرعامل و معاون اجرایی بخش تحقیق و توسعه دارنده حق همچنین این مقاله را می

 گرفت.ست که یک شخص دارای فن یا صنعت مربوطه، به دلیل احتمالی بوده آن را نادیده نمیاختراع دان

 18فن یا صنعت پیشین قدیمی -6-1-1

توان به عنوان مستندی برای شناسایی مشکل مورد استفاده قرار داد. اگرچه همه اسناد و مدارک موجود، وفق آیا اسناد قدیمی را می

شود، لیکن رویه قضائی اتحادیه اروپا بیانگر وجود مواردی جزو فن یا صنعت پیشین تلقی می اختراع اروپاییکنوانسیون  5۴( 2)بند 
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است که به دلیل قدیمی بودن نتواند به عنوان نقطه شروع تلقی شود و در نتیجه در قلمرو فن یا صنعت پیشین قرار نگرفته است. به 

ن یا معیوب بودن به نحوی است که یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه هیچ عبارت دیگر گاهی یک سند به دلیل قدیمی بود

) ,2019:184Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office- تمایل و گرایشی برای تلاش در راستای بهبود آن ندارد.

185) 
نیز هیئت فنی با این استدلال که معایب موجود در روش معرفی شده در سندی که بیش از سی سال قدمت داشت،  ۱9مورد دیگریدر 

گرفت، چنین نتیجه گرفت که به قدری واضح و روشن بود که مورد توجه یک شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه قرار نمی

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

بینانه برای ارزیابی گام ابتکاری از طریق شناخت مشکل ساله را به عنوان نقطه شروع واقع ۶5، یک سند 2۰در دعوای دیگر، هیئت فنی

 ۱929سال  قبلی نپذیرفت. در این دعوی هیئت بر این اعتقاد بود که بسیار بعید است سند مورد استناد متقاضی ثبت اختراع که در

آمیزی محصولات سرامیکی را نسبت به بهبود فردی با مهارت معمولی در صنعت رنگ ۱99۴منتشر شده است، بتواند در سال 

 تکنیکی این صنعت ترغیب نماید. مضاف بر اینکه موضوع سند مورد بحث هرگز در مقیاس تجاری تولید نشده بود. 

وان دلیلی برای نادیده گرفتن سند به عنوان فن یا صنعت قبلی  و در نتیجه نقطه شروع تواند به عنالبته صرف قدیمی بودن سند، نمی

، هیئت فنی بر این اعتقاد بود که سندی که بیش از بیست سال توسط 2۱شناسایی مشکل باشد. بطور نمونه در یکی از دعاوی

توسعه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. هیئت با استناد به تواند به عنوان مبنایی برای متخصصین مربوطه نادیده گرفته شده است، نمی

تواند مورد استناد قرار گیرد و بنابراین نمی 22همین دلیل چنین نتیجه گرفت که سند مذکور به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی

که مربوط به تقاضانامه فرعی  2۳دیگریتواند برای تعریف یک مشکل فنی واقعی مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در دعوای نمی

 بینانه مورد توجه قرار گیرد. تواند به عنوان یک نقطه شروع واقعبود، این استدلال رد شده و عنوان شد که چنین سندی می

، در تعریف فن یا صنعت قبلی کنوانسیون اختراع اروپایی 5۴( 2ن استدلال شد که بند )، چنی2۴در یکی دیگر از دعاوی مطروحه

اطلاق داشته و کلیه اسناد قبلی، بدون در نظر گرفتن هرگونه محدودیت زمانی را پذیرفته است. بنابراین سندی که مرتبط با یک 

فناوری قدیمی است که در تاریخ ثبت اختراع مورد تایید متخصصین فن مربوطه قرار نگرفته است و دیگر در صنعت، مورد استفاده 

صرفاً به دلیل قدیمی بودن مورد استناد قرار نگیرد. بنابراین، سندی که مربوط به یک فناوری قدیمی است تواند گیرد، نمیقرار نمی

هایی است که در تاریخ ثبت اختراع مورد تایید متخصصان فن مربوطه قرار گیرد و شامل آموزشکه دیگرمورد استفاده قرار نمی

هیئت همین نظر را با عباراتی دیگر پذیرفت.  25در پرونده دیگری گرفته شود. تواند به دلیل قدیمی بودن نادیدهنگرفته است، نمی

وجود ندارد که مانع در نظر گرفتن یک سند به خاطر انتشار  کنوانسیون اختراع اروپاییر داشت هیچ مبنای قانونی در هیئت فنی اظها

گفته شد که دلیل قابل قبولی وجود ندارد که شخص ماهر در فن مربوطه صرفاً به این دلیل که تاریخ انتشار  همچنینزودتر باشد. 

رسد بایستی حوزه فنی مورد بحث مورد توجه قرار گیرد. در این مورد به نظر می 2۶سال گذشته است آن را نادیده بگیرد. ۳۰سندی 
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هایی ست، لذا اسناد خیلی قدیمی نبایستی مورد توجه قرار گیرد، لیکن در حوزههای فنی پیشرفت بسیار سریع ادر برخی از حوزه

 که پیشرفت فنی کندتر است، بهتر است اسناد قدیمی نیز مورد توجه قرار گیرند. 
 های غیرفنی و تعامل با موضوع فنیویژگی -1-1-7

شود، مربوط به نحوه توصیف حل مطرح می سوال مهمی که در خصوص عنصر مشکل در زمان استفاده از معیار مشکل و راه

-های فنی و غیرفنی هنگام تصمیمباشد. اگرچه وجود ترکیبی از ویژگیهای فنی و غیرفنی میاختراعاتی است که متشکل از ویژگی

همانطور  گیری در مورد گام ابتکاری وجود ندارد.، این مورد هنگام تصمیم27گیری در مورد موضوع قابل ثبت اختراع قانونی است

که هیئت فنی در موضوع کامویک اظهار داشت، هنگام تصمیم گیری در مورد وجود گام ابتکاری، عوامل غیرفنی مهم نیستند. این 

  2۸های غیرفنی باید نادیده گرفته شود.های فنی و غیرفنی باشد، ویژگیبدان معنی است که هرگاه یک اختراع شامل ترکیبی از ویژگی

ه در بسیاری نظر به اینک ها به همراه دارد.های غیرفنی پیامدهای مهمی برای سرنوشت اختراعات مربوط به رایانهژگیاستثناء نمودن وی

یا شغلی با اقبال مواجه  از موارد، اختراعات بیش از آنکه در ارتباط با فناوری اطلاعات به خودی خود باشند، به دلیل فواید مدیریتی

 نه است. های غیرفنی به معنای ارزیابی گام ابتکاری در برابر فناوری استاندارد رایاگیشوند، استثناء نمودن ویژمی

زمانی، و تنها زمانی، از قابلیت ثبت اختراع بر  ترکیبیشاره کرد که موضوع یک ادعای ی افنهیئت  29در یکی از دعاوی مطروحه

برای ایجاد  ،که عناصر غیرفنی با عناصر فنی شناخته شده شودنمیمستثنی  ۱97۳( کنوانسیون اختراعات اروپا ۳( و )2)52اساس ماده 

یعنی زمانی که عناصر فنی فقط پشتیبان عناصر غیرفنی تعاملی،  صورت عدم وجود چنیند، لذا در داشته باشن تعاملیک اثر فنی 

 نیست.نابراین قابل ثبت اختراع از وسایل فنی استفاده نکرده و ب ،باشند و در غیر این صورت با آنها همکاری نکنند

ج( ()2)52سازی فنی موضوعی )مانند قوانین بازی( که طبق ماده لام کرد صرف پیادهاع 336/07T ۳۰ در پروندهدر همین راستا 

تواند مبنای گام ابتکاری قرار گیرد. گام ابتکاری طور کلی از شمول اختراع مستثنی است، نمیبه ۱97۳کنوانسیون اختراعات اروپا 

سازی چنین موضوعی باشد. بنابراین، برای ارزیابی گام ابتکاری، باید بررسی کرد که ی خاص پیادهتواند بر مبنای شیوهتنها می

سازی باید بر هرگونه مزیت یا اثر فنی دیگری ی خاص پیادهررسی شیوهسازی شده است. بموضوع مستثنی شده به چه صورت پیاده

 .به همراه دارد، فراتر از تأثیرات و مزایای ذاتی در موضوع مستثنی شده، تمرکز کند شده سازیهای خاص پیادهکه ویژگی

توانسته از یک طرف حذف موضوعات نمیکند که هدف و قصد قانونگذار میبیان  1543/06T ۳۱م متخذه در پرونده تصمیاما 

اشاره شده است که اصطلاح  این پروندهدر . ها باشداز طرف دیگر اعطای حمایت به اجرای فنی آن شده از حق ثبت اختراع ومستثنی

کنوانسیون ( 2)52ماده گیرد. در این صورت، های ملموس اجرا( و هم اثرات ناشی از اجرا را در بر میسهم هم ابزار )یعنی ویژگی

 جنبهکه این ماده  اعتقاد داشت فنییافت که به راحتی قابل دور زدن بود. هیئت یک الزام شکلی تقلیل می اً بهصرف اختراع اروپایی

گام ابتکاری  اثبات وجود توانست مبنایشده به خودی خود نمیفنی موضوع مستثنی . نتیجه این شد که اجرای صرفاًدماهوی دار

به همین منظور، لازم  ،گام ابتکاری باشد تواند مبین وجودمی ی خاص اجراشیوه نتیجه گرفت که فنی در نهایتیئت ه. قرار گیرد

 شده است. )به عنوان مثال، یک بازی یا روش تجاری( اجرا  ،خودی خود به شدهبود پرسیده شود که چگونه موضوع مستثنی

های فنی گیرد. ارجحیت استناد به ویژگیهای فنی مدنظر قرار میی، تمامی ویژگیدر ارزیابی اختراعات واجد ویژگی فنی و غیرفن

است که بطور ضمنی گام ابتکاری را حل یک  کنوانسیون اختراع اروپایی 5۶و  52(۱ی مستند به ماده )های غیرفنبه جای ویژگی
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کنند نیز در نظر گرفته به عملکرد اختراع کمک میهای غیرفنی که همچنین ویژگی ۳2داند، که اساساً ماهیت فنی دارند.مشکل می

توانند برای اثبات وجود گام ابتکاری مورد استناد کنند نمیهای غیرفنی که به عملکرد اختراع کمکی نمیخواهند شد، لیکن ویژگی

بلکه در  ،د صادق استها نقشی در ماهیت فنی اختراع نداشته باشناین موضوع نه تنها در صورتی که خود ویژگی ۳۳قرار گیرند.

ها بطور کلی فنی در نظر گرفته شود اما در بستر اختراع ثبت شده کارکرد فنی نداشته باشند نیز صدق شرایطی که ماهیت این ویژگی

بر این اساس چنانچه یک ویژگی  ۳۴این نگاه ناشی از این استدلال است که اختراع بایستی بصورت یک کل ارزیابی گردد. کند.می

توان با آن ویژگی هایی که از قابلیت ثبت اختراع استثناء شده است، نمییک مشکل غیرفنی را حل کند، بطور نمونه در زمینه صرفاً

 وجود گام ابتکاری را احراز نمود.

کنوانسیون  25(2موارد مندرج در ماده ) اگر موضوع مورد ادعا برای ثبت به عنوان اختراع واجد حداقل یک ویژگی خارج از لذا

هایی به تنهایی در زمره موارد مستثنی شده از شود. حتی اگر ویژگیداشته باشد، از قابلیت ثبت اختراع مستثنی نمی اختراع اروپایی

توانند به ماهیت فنی اختراع ثبت شده کمک کنند و در بررسی گام ابتکاری مورد توجه قابلیت ثبت اختراع وفق ماده مذکور باشد، می

 ۳۶مطرح شده بود. ۳5، در قالب معیار کمک25(2یرند. اصل مذکور در یکی از اولین تصمیمات هیئت فنی در خصوص ماده )قرار گ

 حل راه -2-1
ک نکته معمولی یفراتر از  ،بایستی از منظر شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه نیز حلحل مورد پذیرش در معیار مشکل و راهراه

ست. بر این باشد. نکته مهمی که در این خصوص باید مدنظر قرار داد اینکه شخص ماهر در فن مربوطه فاقد هرگونه خلاقیت ا

ی هاا استفاده از ویژگیبحل مورد ادعا را صرفاً حل، بایستی مشکل فنی راهاساس در زمان ارزیابی اختراع بر پایه معیار مشکل و راه

حل، شخص زیابی راهمتمایز بین اختراع مورد ادعا و فن یا صنعت پیشین مورد مقایسه قرار دهد. نکته مهم دیگر اینکه در زمان ار

 (Chou, 2016: 8)کند. هایی که هیچ سهمی در حل مشکل فنی ندارند توجهی نمیماهر در فن یا صنعت مربوطه به ویژگی

حل، گفته حل در معیار مشکل و راههای راهیئت فنی اداره اختراعات اروپا در خصوص ویژگیهای مطروحه در هدر یکی از پرونده

شد مهم نیست در تقاضانامه ثبت اختراع بصورت دقیق تعیین شده باشد که کدام ویژگی اختراع مورد ادعا، مشکل موجود در فن یا 

نماید که در فن محصول بصورت کلی مشکل را از طریقی حل مینماید، بلکه صرف اینکه نشان داده شود صنعت قبلی را حل می

به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد این است که نتایج فنی و اثرات به دست آمده   ۳7کند.یا صنعت قبلی مبهم بوده است، کفایت می

 ل یک مشکل است.در اختراع مورد ادعا نسبت به نزدیکترین فن یا صنعت قبلی حائز نوعی نوآوری باشد، که متضمن ح

شود غیربدیهی است، تنها در صورتی قابل ثبت است که واقعاً اثر ادعایی را داشته باشد. تردید در روشن است راه حلی که ادعا می

 ۳۸اینکه آیا اختراع مورد ادعا واقعاً قادر به حل مشکل 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 توسط اختراع مورد ادعا مشکل و راهرهیافت 

های مندرج در قسمت ادعای تقاضانامه را نداشته اعلام تردید نموده و در این خصوص اظهار داشت ممکن است اختراع، ویژگی

ر ادعا را داشته باشد ولی در واقع قابلیت حل مشکل موجود را نداشته باشد. لذا های مندرج دباشد و یا ممکن است اختراع ویژگی
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 کنوانسیون اختراع اروپایی 5۶ر صورت دوم بر اساس ماده و د ۱97۳ کنوانسیون اختراع اروپایی ۸۴صورت اول بر مبنای ماده  در

 قابلیت ثبت ندارد. ۱97۳

است. منظور از این ویژگی آن است که اگر شخصی، صرفاً  ۳9باشد، ویژگی فنیحل بایستی واجد آن هایی که راهاز جمله ویژگی

تواند گواهی اختراع کسب نماید. این ویژگی مکرراً و در دعاوی بصورت نظری راهکاری برای حل یک مشکل فنی ارائه دهد، نمی

ت فنی، ارائه ملاحظات فنی به روشی که صرفاً مختلف هیئت فنی اداره اختراعات اروپا مورد اشاره قرار گرفته است. بطور نمونه هیئ

واجد گام ابتکاری ندانست و در ، کنوانسیون اختراع اروپایی 52(2به استناد ماده )ج()به صورت ذهنی قابلیت اجرا داشته باشد را 

د، مانند ارائه یک ای که منجر به اثر فنی ملموسی شوادامه اظهار داشت ویژگی فنی بایستی از طریق اجرای عملی روش به گونه

 ۴۰محصول فیزیکی به عنوان نتیجه نهایی یا یک فعالیت غیر انتزاعی، از طریق استفاده از ابزاهای فنی به دست آید.

که در حل مسئله مطرح شده در توصیف اختراع نقشی  فنی ، ویژگیاداره اختراع اروپاییفنی  هایطبق رویه قضایی ثابت هیئت

، که ترکیبی از اجزاء را در بر داردبرای ارزیابی گام ابتکاری . بر این اساس، شوندندارند، در ارزیابی گام ابتکاری در نظر گرفته نمی

ا یک یا چند ویژگی دیگر، در حل هایی توجه شود که متقاضی ثابت کرده است به طور مستقل یا در ارتباط بتنها باید به ویژگی

ای از کاربرد شرایط حل مسئله فنی به ناحیه 589/95T ۴۱ در پروندهبطور نمونه . اندمسئله مطرح شده در توصیف نقش داشته

ای، دهد. هیئت اظهار داشت که برای چنین ناحیهگسترش یافت که پذیرفته شده بود مشکل مرتبط در عمل در آنجا رخ نمی

 .توان در ارزیابی گام ابتکاری در نظر گرفتکنند و نمیحل به حل مسئله فنی کمک نمیی راههاویژگی

حل از طریق یکی از چند راه موجود قابل حدس باشد و متقاضی ثبت اختراع با ارزیابی این مهم است که اگر نیل به راه مورد دیگر

، ۴2باشد. بطور نمونه در یکی از دعاوی مطروحهدریافت گواهی اختراع میحل دست پیدا کند، مستحق های احتمالی به راههمه راه

مرجع حل اختلاف اظهار داشت چنانچه شخصی از چندین مسیر قابل اجرا، بطور مثال مسیرهایی که در اسناد موجود در فن یا 

د با توجه به مسیرهای گوناگون }و حل اقتضاء دارصنعت قبلی موجود بوده است، اقدام نماید، منطق حاکم بر معیار مشکل و راه

کننده بر این اعتقاد بود لزوم ارزیابی آنها{ شخص را مستحق دریافت گواهی اختراع بدانیم. در تایید این استدلال، مرجع رسیدگی

نی با که مسیرهای موجود ممکن است به حدی از اختراع مورد ادعا دور باشد که از منظر شخص ماهر در فن مربوطه ارتباط چندا

نامند. بدیهی است چنین فن یا صنعت قبلی نه تنها می ۴۳"نامناسب"محصول مورد ادعا نداشته باشد، لذا چنین فن یا صنعت قبلی را 

تواند مانع از احراز گام ابتکاری اختراع شود، بلکه خود همین امر که فن یا صنعت قبلی تا حد زیادی از محصول مورد ادعا نمی

  ند به عنوان دلیلی برای احراز گام ابتکاری مورد استناد قرار گیرد.توافاصله دارد می

 بریتانیا -2

ترین پشتیبانی برای استفاده از معیار مشکل و راه حل، از تصمیم مجلس لردها در دعوای مشهور بیوژن قوی، در رویه قضایی بریتانیا

های های شناخته شده برای یافتن مولکولمطرح شد. در این پرونده، اختراع مورد بحث در خصوص استفاده از روش ۴۴علیه مدوا

بیان صحیح مفهوم ابتکاری باید شامل برخی از ارجاعات "اظهار داشت:  ۴5دی.ان.ای نوترکیب بود. در این خصوص لرد هافمن
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نوآوری این دعوی در این بود، که دادگاه  "نیاز به اختراع وجود دارد، باشد.صریح یا ضمنی نسبت به مشکلی که برای غلبه بر آن، 

تواند از حق از محصول قدیمی را معرفی نماید، می ۴۶کننده اعتقاد داشت چنانچه متقاضی ثبت، یک بینش یا کشف بدیعرسیدگی

استدلالی بر حل مشکل موجود تمرکز دارد. وی این این دیدگاه بیش از هر  (Cornish, 1999: 193)مند شود. انحصاری اختراع بهره

توانست به عنوان یک فکر ابداعی در نظر کرد، لذا صرف این فکر نمیها به ماشین پرنده فکر میگونه استدلال نمود که بشر قرن

ت، که همین امر گرفته شود. پس از آن در مواردی همچون نوع موتور، شکل قطعات و غیره، به مرور تحقیقات دقیقی صورت گرف

موید این ادعا است که از فکر تا محصول، راهی طولانی وجود داشت. لذا تنها زمانی که برادران رایت موفق به ساخت ماشینی شدند 

دهد که مرحله نیاز یا روش متخذه در این پرونده نشان می (Almgren, 2000: 22)که قادر به پرواز بود، یک مفهوم ابتکاری پدید آمد. 

 باشد. کل در فن یا صنعت قبلی نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق میمش

حل، پس شکل و راهتوان اولین تصمیمی دانست که با استناد ضمنی به معیار مبه لحاظ تاریخی، رای صادره در دعوای بیوژن را می

 (Almgren, 2000: 71)  صادر شد. ۱977از تصویب قانون 

 مشکل چیست؟ -2-1
حل، احراز وجود مشکل در فن یا صنعت قبلی است. رویه قضایی بریتانیا متمایل بر این است معیار مشکل و راهرکن اساسی اعمال 

 ۴7بطور نمونه قاضی باکلی ) ,1999Cornish :197( که احراز وجود مشکل بایستی از منظر شخص ماهر در فن مربوطه بررسی گردد.

های شخص ماهر بیوتیک بود، با تبیین تفاوتسیلین به عنوان آنتیبا استفاده از پنی ای که مرتبطتمایز مفیدی قائل شد. وی در پرونده

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

از نظر شخص خلاق در فن مربوطه بدیهی حل آن مشکل از نگاه چنین شخصی بدیهی نباشد، لیکن مشکلی وجود داشته باشد که راه

 تواند معیار گام ابتکاری را دارا باشد که غیرمنتظره باشد. حل در صورتی میبدیهی است راه ۴۸به نظر برسد.

کننده، اظهار نمود اشاره به فن یا صنعت قبلی به اینکه در پرونده بیچام که پیش از این مورد استناد قرار گرفت، دادگاه رسیدگی

جذب شونده در خون نیازمند حدود شش ماه تحقیق آزمایشگاهی است، بیانگر وجود مشکل است.  ۴9های نیمه مصنوعیپنیسیلین

 بر همین اساس پدیدآورنده این محصول توانست به ساخت آن گواهی اختراع دریافت نماید. 

ی از سوالات مرتبط با شناسایی مشکل مطرح نمود. کننده به پرونده لیست غیرجامعقاضی رسیدگی 5۰در پرونده هابرمن علیه جَکِل

 این سوالات عبارت بودند از اینکه:

 مشکلی که اختراع به آن پرداخته بود چه بود؟ .۱

 چه مدت بود که این مشکل وجود داشت؟ .2

 مشکل تا چه حد قابل توجه بود؟ .۳

 حلی برای آن بودند؟مشکل تا چه حد شناخته شده بود و چه تعدادی از افراد احتمالاً به دنبال راه .۴

ند، شناخته شده حل مشارکت داشته باشرفت در یافتن راهچه فن یا صنعت پیشین برای همه یا بیشتر کسانی که انتظار می .5

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

 حتی اگر از نظر فنی بدیهی بود، باز دارد؟ حل رابرداری از راهتا چه حد عواملی وجود داشت که بهره .7

 توسعه موجود در اختراع مورد بحث تا چه حد مورد استقبال قرار گرفته است؟ .۸

 است؟ های فنی توسعه بودهتوان نشان داد که کل یا بیشتر موفقیت تجاری اختراع بخاطر شایستگیتا چه حد می .9
(Bainbridge, 2010: 436) 

  51درک مشکل -2-2
ارت دیگر ممکن است گام ابتکاری اختراع در درک مشکل نهفته است، به عبدر برخی از مواقع رویه قضایی بریتانیا پذیرفته است که 

طوط سطح خصرف درک مشکل از منظر شخص ماهر در فن یا صنعت مربوطه نوآورانه باشد. بطور مثال شناسایی مشکل نشان دادن 

ص ماهر در فن استفاده از نور خود خودروها، مشکلی است که ممکن است به ذهن بسیاری از اشخاجاده در شب برای رانندگان با 

تابنده با نور های بازکشیحل در پیش گرفته شده که حاوی استفاده از خطمربوطه نرسیده باشد، لیکن به محض بیان مشکل، راه

 (Cornish, 1999: 195) خودروها است ممکن است بدیهی به نظر برسد.

بود  5۳اختراع حاوی فرآیند شوگ کردن 52بطور نمونه در پرونده هیکتونز پتنت سیندیکِیت علیه پتنتز اند ماشین ایمپروومنتز کمپانی

رسید لیکن از آنجا که استفاده از این فرآیند برای نخ ماسوره از منظر که به دلیل استفاده قبلی آن در تولید توری، بدیهی به نظر می

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

 نقطه شروع شناسایی مشکل -2-3
حل با این دشواری مواجهیم که در برخی از موارد مشکل در فن یا صنعت قبلی به صراحت در زمان احراز معیار مشکل و راه

حل بدواً نیازمند تعریف دقیق مشکل موجود در فن یا صنعت مواردی کاربست معیار مشکل و راهشناسایی نشده است. در چنین 

شناخته شده است. رویه قضایی بریتانیا حاوی موارد متعددی است که در زمان  5۴قبلی است. این سوال تحت عنوان نقطه شروع

اند که دنبال نمودن هر یک، رای احراز مشکل در نظر گرفتهحل، طرفین دعوی نقاط شروع متفاوتی را ببکارگیری معیار مشکل و راه

 نتایج متفاوتی را در پی داشته است. 

شکل، وفق رویه قضایی در این خصوص از دو دیدگاه پیروی نموده است. برخی از محاکم بر این باور هستند که صرف اینکه م

ان به عنوان مشکل تودیگر از محاکم اعتقاد دارند چیزی را می کند، لیکن برخیمقررات ناظر بر تازگی منتشر شده باشد کفایت می

 (Cornish, 1999: 199) در فن یا صنعت قبلی به رسمیت شناخت که یک جستجوگر کوشا بتواند آن را شناسایی نمود.

 حلقابل قبول بودن راه -4-2
کند شده است. در واقع در بررسی بدیهی بودن ایفا میحل و نقشی که راه 55در سالهای اخیر توجه بیشتری به مفهوم قابل قبول بودن

ضروری است متقاضی ثابت نماید آنچه ادعا شده است از استانداردهای خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر قابل قبول است. 

ود، لکن این مفهوم شدر حالیکه گفته شده است که قابل قبول بودن به عنوان یک مفهوم مشتق از معیار مشکل و راه حل ناشی می

توان آن را با ظهور اختراعات شیمیایی مبتنی بر فرمول خاص در اواخر قرن نوزدهم بازگرداند. تری دارد که میتاریخچه بسیار قدیمی

توانست هزاران ترکیب شیمیایی را پوشش دهد. این ایراد در خصوص مسئله قابل ملاحظه این بود که یک گواهی اختراع بالقوه می
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منجر به بروز مشکلات  ،رسد. تمایل نظام حقوق اختراعات به پذیرش چنین اختراعاتیاختراعات ژنتیکی نیز محتمل به نظر می

این موضوع، یک سوال ثانویه را به وجود آورد با این مضمون که معیار اثبات قابل قبول بودن اختراع  ، چرا کهمتعددی گردیده است

گواهی اختراع باید یک کاربرد عملی برای محصول ادعا شده افشاء نماید و "چن اظهار داشت: در این راستا قاضی کی 5۶چیست؟

تواند برای این ای میاینکه یک ادعای قابل قبول یا به نحو معقول قابل اعتماد یا حتی حدس تحصیل شده در مورد چنین استفاده

  57."ی نیستمنظور کافی باشد. از سوی دیگر، استفاده صرفاً سوداگرانه کاف

 حلانتقادات وارده به معیار مشکل و راه -5-2
مچون: کدام سند سوال مقدماتی است. سوالاتی ه دحل با این ایراد مواجه است که نیازمند پاسخ به چناتخاذ معیار مشکل و راه

 دی شود یا خیر؟بنبایستی به عنوان نزدیکترین فن یا صنعت قبلی در نظر گرفته شود؟ آیا مشکل مورد بحث بایستی مجدداً فرمول

سیاری از بر شود دکته قابل ملاحظه دیگر در خصوص این معیار اینکه، به نحو غیر ضروری مصنوعی است و این امر موجب مین

ه قبلاً هرگز کشود. همچنین است در جایی که نوآوری، نیاز پنهانی را اختراعات بدون وجود مشکل شناخته شده قبلی ساخته می

شود، اعمال می های موجودنماید. از سوی دیگر، اگرچه این معیار بطور معقولی برای بهبود تکنیکابراز نشده است برآورده می

 های شیمیایی و دارویی بسیار دشوار است. کل برای سیاری از اختراعات، به ویژه در زمینهفرمول بندی یک مش

نیز مورد استناد قرار گرفت. در این دعوی که مربوط به ثبت اختراع یک  5۸معیار مذکور در پرونده اِلی لیلی علیه هیومن ژنوم ساینس

کننده به این نتیجه رسید که گرچه نمود، قاضی رسیدگیمی ۶۱ا رمزنگاریر ۶۰نوتروکینپیتیدبود که یک پلی 59توالی پلی نوکلئوتیدی

. با این دانستگام ابتکاری  توان دارایاختراع مورد تقاضا را نمیباشد، اما محصول مورد ادعا در پرتو فن یا صنعت قبلی بدیهی نمی

اختراع مورد ادعا بتواند به حل آن کمک کند.  ای وجود نداشته است کهتوضیح که در فن یا صنعت قبلی هیچ مشکل شناخته شده

های مفید است که به نظر کننده اظهار داشت این محصول صرفاً حاوی رمزنگاری محصولات دی.ان.ای پروتئینقاضی رسیدگی

داشت باشد. وی در ادامه اظهار رسد چیزی بیش از حدس و گمان در مورد اینکه این موارد دارای چه کاربردهایی است نمیمی

توان اختراع را با شواهد بعدی واجد گام ابتکاری دانست. تصمیم متخذه در این پرونده، جدای از اینکه بیانگر نقص معیار مشکل نمی

حل در زمان رسیدگی به اختراعاتی است که بر مشکلات شناخته شده قبلی اتکا ندارد، بطور صریحی معیارهای ثانویه احراز و راه

 انگارد. یز نادیده میگام ابتکاری را ن

 ایران  -3
ترین روش متقاعد نمودن مرجع ثبت حدی فراگیر است که متقاضیان ثبت اختراع، ساده حل در ایران بهاستفاده از معیار مشکل و راه

توان می دانند. دلیل استفاده گسترده از این معیار رارا، ارائه مشکل موجود و سپس ادعای حل آن توسط محصول یا فرایند خود می

ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت و همچنین قانون اخیر التصویب، قانون  ۱استناد ضمنی قوانین سابق و فعلی به این معیار نیز دانست. مشاهده ماده 

اختراع نتیجه فکر فرد »داد: در تعریف اختراع اشعار می ۱۳۸۶قانون مصوب  ۱اند. ماده در تعریف اختراع، از حل مشکل سخن گفته

مانند  ، صنعت و، فناوری، فنکند و مشکلی را دریک حرفهای خاص را ارائه میفرآورده یا فرآیند بار اولین برای که است یا افراد
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فکر فرد  ه اختراع نتیج»نیز تعریفی نسبتاً مشابه و با ادبیاتی متفاوت ارائه نموده است:  ۱۴۰۳قانون مصوب  ۱ماده .« نمایدآنها حل می

نماید. اختراع ممکن است به صنعت ارائه می  حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینهیا افراد است که راه

هایی که دو ماده فوق، تاکید هر دو ماده بر حل مشکل موجود، راه را برای استناد فارغ از تفاوت.« صورت فراورده یا فرایند باشد

 گذارد. حل باز میمشکل و راهمحاکم و اداره ثبت اختراع برای استفاده از معیار 

، تمرکز مخترعین بر ایجاد سیستمی برای هشدار نسبت به پارگی تسمه تایم خودرو بود. با این توضیح ۶2۱۰۰۶9۱در اختراع شماره 

 ای برای اطلاع از این مشکل وجود ندارد و در وهله اولافتد خودرو خاموش شده و هیچ نشانهکه هر گاه تسمه تایم از کار می

های ناشی از پارگی یا خوردگی تسمه تایم به کند، غافل از اینکه با هر استارت، آسیبهای مداوم میراننده اقدام به استارت زدن

شود در صورت ادعا شامل سیستمی است که موجب می موردشود. محصول ها، شاتون و غیره بیشتر میقطعات درگیر، شامل سوپاپ

شود از بروز آسیب بیشتر به خودرو استارت خودرو قطع شده و با هشدار به راننده موجب می پارگی یا خوردگی تسمه تایم،

که دارای یک سنسور برای تشخیص خوردگی یا پارگی  بودجلوگیری شود. اختراع مورد بحث متشکل از یک کیت الکترونیکی 

تعدادی از اختراعات مشابه سابق در ایران و دو اختراع باشد. مرجع استعلام ضمن ارزیابی اختراع مورد ادعا و مقایسه با تسمه می

 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 قرار گرفت. با این توضیح که سیستم  ۶۳همین رویکرد در پرونده دیگری

ه در زمان لغزندگی جاده و یا ترمزهای ناگهانی فشار زیادی به خودرو وارد به نوعی است ک ABSاری فاقد ترمز ترمز خودروهای ب

شود و همین امر باعث ایجاد انحراف های جلو قفل میهای عقب زودتر از چرخشود و در زمانی که خودرو فاقد بار است، چرخمی

حرکت خودرو بیشتر باشد احتمال بروز حادثه بیشتر خواهد بود. دلیل این امر آن شود و هرچه سرعت و بروز حادثه گوناگون می

است که هرچه سرعت حرکت بیشتر باشد ضریب اصطکاک ترمز بیشتر از ضریب اصطکاک جاده خواهد بود و همین امر احتمال 

صول، سیستمی طراحی نمود که در این اختراع به دنبال حل این مشکل بود. مخترع این محنماید. وقوع حادثه را تشدید می

ندارند، سیستم ترمز به نحو هوشمند عمل نموده و در زمانی که خودور  ABSخودروهای باری که امکان استفاده از سیستم ترمز 

فاقد بار است ترمز متناسب با وزن خودرو بدون بار عمل خواهد کرد. این اختراع توسط اداره ثبت اختراعات واجد گام ابتکاری 

 شخیص داده شد و ثبت گردید. ت

باشد، مخترعین به این های مغناطیسی سنگین میکننده کویلسازی سیستم خنککه مربوط به بهینه 9۸۳۱7۶۴در اختراع ثبت شده 

 شود. گرچهپیچی میهای مغناطیسی سنگین به دلیل تولید میدان مغناطیسی بالا باعث داغ شدن سیماند که کویلمسئله اشاره نموده

تواند مفید باشد، اما در پیچ در روغن میور نمودن سیمسازی ارتماسی از بیرون یا غوطهسازی همچون خنکهای سنتی خنکروش

ها ها کارایی لازم را نداشته و داغ شدگی ممکن است منجر به ذوب شدن سیممواردی که دما از حد معینی بیشتر شود، این روش

حل ارائه شده در این . راهبودسازی و در نتیجه جلوگیری از بروز مشکلات بعدی روشی برای خنک گردد. تمرکز مخترعین بر ایجاد
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باشد. مرجع استعلام مربوطه )پارک علم و فناوری ها و استفاده از کویل مغناطیسی هلمهولتز میاختراع تغییر در ساختار کلی کویل

همین عبارت « حلی برای آن نبوده است.کند که قبلاً راهرا حل می یک مشکل اساسی»خوزستان( به صراحت اظهار داشته است: 

 باشد. حل میبیانگر استفاده از معیار مشکل و راه

متقاضی ثبت اختراع، به دنبال جلوگیری از خوردن برخی مواد مرگبار نظیر داروها، سموم، اسیدها،  9۸5۴2۶5در اختراع شماره 

بود. متقاضی با این  "درب لیفت اند ترن"خت نوعی درب ویژه برای این موارد تحت عنوان ها و غیره توسط کودکان با ساشوینده

شوند، اعلام نمود ها و ظروف حاوی موارد مضر، صرفاً با یک چرخش ساده باز و بسته میهای معمولی بطریتوضیح که درب

د که بدیهی است، اما برای باز نمودن نیازمند فشار شوهای ساخته شده توسط ایشان، با فشار به سمت پایین و چرخش بسته میدرب

نماید. راهکاری که با باشد که این امر باز نمودن درب را برای کودکان دشوارتر میبه سمت بالا )به سمت خارج( و چرخاندن می

با فشار به سمت داخل های موجود است که نوعاً رسد، چرا که بر خلاف دربتوجه به فن یا صنعت پیشین، غیربدیهی به نظر می

در این اظهارنامه برای اولین بار در دنیا درب »شود. مرجع استعلام پس از بررسی موارد مشابه، اظهار داشته است: باز و بسته می

های تجاری موجود در بطری مخصوص داروها و موادی که به نوعی نیاز به ایمنی دارند، طراحی شده است، بدین صورت که نمونه

شود. ... ولی در این سیستم همین موضوع هنگام باز ای یکطرفه بیشتر بسته نمیبعد از بسته شدن از طریق یک سیستم دندانهبازار 

بردو کردن نیز )از طریق یک سری دندانه مثلی شکل در قسمت پایین درب بطری( در نظر گرفته شده است که ایمنی را بیشتر بالا می

 «قابلیت ثبت اختراع را دارد و مورد تایید است. ...کند بتکاری را احراز میکاملاً نوآورانه است و گام ا

گردید. کننده شبه هیبریدی را ارائه نمود که موجب کاهش مصرف برق می، متقاضی ثبت اختراع نوعی برج خنک۶۶در اختراع دیگری

های این محصول باشد. از جمله ویژگیقدیمی میحل برای مشکلی شناخته شده و این محصول به وضوح به دنبال ارائه یک راه

کننده موجود کننده هیبریدی، استفاده حداکثری از از اقلام برج خنکتوان به: کاهش مصرف آب نسبت به نمونه مشابه برج خنکمی

های موجود، و عدم لزوم تخریب سازه موجود، عدم ایجاد توقف واحد تولیدی مربوطه حین فرایند ساخت و نصب، کاهش هزینه

کاهش بخارات ایجاد شده، افزایش عمر اقلام سیستم فن ماشینری شامل موتور الکتریکی، گیربکس، درایوشیفت و... اشاره نمود. در 

حل برای مشکل موجود )کمبود آب( توان این امر را به دلیل ارائه راهنهایت متقاضی موفق به دریافت گواهی اختراع گردید، که می

متقاضی در تقاضانامه خود به برخی اختراعات مشابه قبلی اشاره نمود و سعی داشت ثابت نماید محصولات قبلی مشکل دانست. 

به منظور ارزیابی، مرجع  "شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران"اند. پس از ارجاع تقاضانامه به نمودهموجود را رفع نمی

 در و نبوده ایمبتکرانه موضوع مرطوب، کنندهخنک برج اطراف در هاماژول آرایش و قرارگیری نحوه مذکور  با این استدلال که

 ابتکاری گام فاقد پردازد،می ادعا مورد کنندهخنک سیستم مشخصات به که ۸-۱ ادعاهای بنابراین است، شده افشاء فوق اسناد

 هایخنک کنندهاما افزودن  هستند. معمول هیبریدی کنندهخنک برج یک معمول هایقسمت کنندهبیان که چرا تشخیص داده شد،

 هزینه کمترین که نحوی به است، شده اشاره آن به ۱2-9 ادعاهای در که کار حال در مرطوب کنندهخنک یک به( هاماژول) خشک
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 داشتن اختیار در با شود، استفاده قبلی مرطوب برج اقلام از حد امکان تا است و نموده ایجاد را تولیدی واحد کارکرد در وقفه و

 شناخته شدند.  ابتکاری گام دارای مذکور ادعاهای بنابراین شود،نمی حاصل موجود اسناد و مربوطه فن عمومی دانش

 نتیجه گیری: 
های دهد که علیرغم اشتراکات مفهومی، تفاوتهای قابل توجهی در رویهبررسی تطبیقی کاربرد این معیار در سه حوزه حقوقی نشان می

 .عملی و تفسیر قضایی وجود دارد

فنی اداره اختراعات های تصمیمات هیئتو  2۰۰۰ کنوانسیون اختراع اروپاییاتحادیه اروپا، رویه یکپارچه و مبتنی بر مقررات  در

مشکل، گیری رویکردی عینی و فنی منجر شده است. تأکید بر نزدیکترین فن پیشین به عنوان نقطه شروع شناسایی به شکل اروپا

ها مبتنی بر واقعیتهای قابل دسترس برای شخص ماهر در زمان ثبت اختراع است. افزون بر این، تفکیک دهد که ارزیابیاطمینان می

شود که صرفاً به دنبال سوداگری یا مانع از ثبت اختراعاتی می، های فنی از غیرفنی و الزام تعامل آنها برای ایجاد اثر فنیویژگی

های نوظهور مانند فناوری اطلاعات است، انتزاعی هستند. با این حال، چالش اصلی در این نظام، تعریف مشکل در حوزهبهبودهای 

 د.مانجایی که مرز بین نوآوری فنی و ایدههای انتزاعی مبهم باقی می

توسعه داده است. رویکرد این کشور خود  تاریخی هایپرونده پرتو در را حلراه و مشکل معیار قوی، قضایی سنت بر تکیه با بریتانیا

پذیری بیشتری را در مقایسه با نظام بندی مشکل، انعطافشده و تمرکز بر نقش شخص ماهر در درک و فرمولبه حل مشکل شناخته

 در مجموع این معیار در بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا با توفیق کمتری مواجه بوده است. دهد. اروپایی نشان می
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Analysis of the problem and solution approach in patent law; a comparative 

study in the laws of the European Union, the United Kingdom and Iran 

 

 
 

Abstract: 

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, 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, Nonobviousness, Solution, Technical problem 

 


