
 

 

نقش ادعاهاي اختراع در تعيين عرصه فني حمايت شده توسط حق 
  »كنكاشي در زيست فناوري« اختراع؛

 نمحمدرضا پروي

  چكيده
ادعاهاي اختراع كه تعيين كننده مرز حقوقي مالكيت فكري در خصوص يك اختراع 

نوع و ساختار . باشند از اهميت بسزايي در نظام حقوقي ثبت اختراع برخوردار هستند مي
و تقويت حمايت  »اختراع«يك ادعا خود مبناي با ارزشي جهت تعيين دامنه حمايت از 

از آنجا كه نحوه طرح و يا تفسير اين . تلقي مي گردد »مخترع«حقوقي اعطا شده به 
تواند  ادعاها و نيز قابليت كاربرد آن ها متناسب با هر عرصه از فناوري هاي نوين مي

هدف از نگارش مقاله حاضر نيز شناسايي ماهيت و  موجد آثار حقوقي متفاوتي باشد،
اع با تاكيد بر زيست فناوري بررسي اهم موضوعات، ابعاد و آثار مربوط به ادعاهاي اختر

رو مقدمتاً به منظور تعيين مبنا و  از اين. باشد و با تكيه بر مطالعات تطبيقي و تحليلي مي
معياري مشخص جهت ارزيابي دامنه حقوقي مفروضه براي اختراع در ادعا، بخش اول 

 ها و رويكردهاي مختلف در نحوه تفسير ادعاهاي اختراع مقاله به بررسي ديدگاه
اختصاص يافته و در بخش دوم، مصاديقي مهم از اين قبيل ادعاها نيز مورد نقد و تجزيه 

گيري  گردد كه اعمال و بهره گيري مي در خاتمه چنين نتيجه. گيرند و تحليل قرار مي
ثر از نظام حق اختراع در كشور بيش از هرچيز مستلزم توسعه اصول ؤدقيق، صحيح و م
ها و ابعاد گوناگون قابل  اي قضايي در جهت تحليل قابليته ها و رويه نظري، دكترين

در اين صورت . باشد استنتاج از موضوعات قانوني مطروحه من جمله ادعاهاي اختراع مي
از يك سو  »ادعاهاي اختراع«است كه مي توان با احراز شناختي كامل نسبت به ماهيت 

بررسي قابليت و چگونگي از سوي ديگر، نسبت به انطباق،  »اختراع«و ماهيت خود 
هايي نوين از فناوري همچون زيست  كاربرد صحيح اين ادعاها در مصاديق و عرصه

  .نيز اقدام نمود... و فناوري و فناوري، نان
  واژگان كليدي
  .دامنه حمايت حقوقي ؛رويه قضايي ؛دكترين ؛زيست فناوري ؛ادعاي اختراع
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 شده توسط حق اختراع؛ نقش ادعاهاي اختراع در تعيين عرصه فني حمايت
  »كنكاشي در زيست فناوري«

، بخش حقوقي و مهمي از يك تقاضانامه ثبت اختراع را تشكيل ١ادعاهاي اختراع
دركنار بخش فني تقاضا نامه ثبت اختراع كه عمدتاً معطوف به تشريح . دهند مي

هاي فني اختراع مورد نظر است، بخش مربوط به ادعاهاي يك  خصايص و ويژگي
اختراع مشخص كننده دامنه حمايت حقوقي قابل اعطا به آن اختراع و به نوعي 

برداري از آن  تعيين كننده ميزان حق انحصار دارنده حق اختراع به منظور بهره
  .باشد اختراع مي
رو، وجود تعريفي مشخص از اختراع مورد تقاضاي ثبت و ذكر مصاديق،  از اين
ي تقاضانامه ثبت اختراع »ادعا«ها و جزئيات دقيق مربوطه در بخش  مشخصه

تواند همانند الگو و دستورالعملي جهت تعيين و شناسايي دامنه حمايت حقوقي  مي
قابل اعطا به آن اختراع، مورد استفاده عموم مردم، ديگر رقبا و حتي مراجع قضايي 

ادعاهاي اختراع در اصل به عبارت ديگر، ضرورت و هدف از نگارش . قرار گيرد
مشخص كردن مرزي نسبتاً دقيق و ممكن بين عرصه فني حمايت شده توسط حق 
اختراع، عرصه عمومي قابل دسترس توسط عموم و نيز عرصه فني حمايت شده 

  .باشد توسط حق اختراع مربوط به ديگر مخترعين مي
اند تسهيل بر اين اساس، مهارت در نحوه نگارش صحيح ادعاهاي اختراع مي تو

گر قابليت تعميم دامنه حمايتي مورد تمايل مخترع به تمامي محصولات و يا 
البته در همين خصوص لازم . فرايندهاي يكسان توليد شده از سوي ديگر رقبا باشد
اي تنظيم شوند  گونه بايست به به ذكر است كه ادعاهاي اختراع در هر صورت نمي

در حالت اول، مخترع امكان . تلقي گردند »يش از حد وسيع«و يا  »ناكافي«كه 
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برداري آزاد رقبا از اختراعش را در مصاديقي كه قبلاً در ادعاي خود مطرح  بهره
در حالت دوم و نگارش بيش از حد وسيع . نمايد راحتي فراهم ميه ب ننموده است،

دامنه مورد تقاضاي حمايت در ادعاي اختراع نيز همواره اين احتمال قابل تصور 
ست كه ادعاي مورد نظر به دنبال طرح تقاضايي از سوي ديگر رقبا و نيز اخذ ا

تصميمي از سوي مراجع قضايي بعنوان ادعايي افراطي تلقي شده و مردود اعلام 
  .گردد

به هر حال تعريف و تبيين دقيق دامنه حمايت حقوقي مورد نظر از اختراع در 
شده در غالب قوانين ثبت اختراع ادعاهاي اختراع، الزامي قانوني و پذيرفته 

كشورها بوده كه در اين راستا از توصيف اختراع نيز به منظور تفسير ادعاهاي ياد 
  ٢.گيرد شده مورد استفاده قرار مي

كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع آمده  69در همين زمينه در پاراگراف اول ماده 
اساس عبارات مندرجه در  دامنه حمايت قابل اعطا از سوي حق اختراع بر«: است

هاي موجود از اختراع در  معهذا، توصيف و ترسيم. گردد ادعاي اختراع تعيين مي
. »گيرند تقاضانامه ثبت اختراع نيز در جهت تفسير ادعا مورد استفاده قرار مي

نيز نگرش مطروحه  خود 1987سازمان اروپايي ثبت اختراع در تصميم قضايي سال 
  .ن اروپايي ثبت اختراع را تاييد نمودكنوانسيو 69در ماده 

عمل آمده ه نحوه نگارش و نوع ادعاهاي قابل كاربرد در خصوص اختراعات ب
كاربردهاي . باشند در عرصه زيست فناوري خود از اهميت مضاعفي برخوردار مي

تواند موضوع  مغفول مانده از يك ماده بيولوژيك در ادعاي اختراع مورد نظر مي
عنوان نمونه ه ب. و يا حتي سوء استفاده از سوي ديگر رقبا باشد ادعاهايي جديد

كود «در ادعاي اختراع تحت عنوان X ذكر تنها يك كاربرد از باكتري 
تواند در شرايطي دست رقبا را براي طرح ادعايي جديد و يا  مي »بيولوژيك
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يني ب برداري احتمالي از همان باكتري پيرامون كاربرد قابل پيش هرگونه بهره
رو دامنه حمايت  از اين. باز بگذارد »سم بيولوژيك«ديگري از آن تحت عنوان 

قابل اعطا به اين قبيل اختراعات متناسب با نحوه نگارش ادعا و نيز ماهيت اختراع 
  .باشد متفاوت مي

از سوي ديگر، ماهيت خاص مواد بيولوژيك خود مستلزم ملحوظ نمودن شرايط 
در . باشد تفسير ادعاي اين قبيل اختراعات ميحقوقي خاصي براي نگارش و 

الي كه قابل طرح ؤحقيقت، با توجه به قابليت تكثير طبيعي اين دسته از مواد س
باشد كه آيا دامنه حمايت اوليه اعطا شده به يك ماده بيولوژيك قابل  است اين مي
  باشد؟ هاي بعدي همان ماده نيز مي تعميم به نسل

ضوع، مقدمتاً به بررسي نگرش و رويكردهاي متفاوت قبل از بررسي جزئيات مو
متخذه درخصوص نحوه تفسير ادعاهاي اختراع كه خود نيز ايفاگر نقش بسزايي در 

  .پردازيم باشد، مي از اختراع مي تعيين دامنه حمايت حقوقي
  
  تعيين دامنه حمايت براساس تفسير ادعا )الف

ونگي تفسير ادعاهاي اختراع المللي خاصي درخصوص نحوه و چگ هيچ توافق بين
 .به منظور تعيين دامنه حمايت مورد قبول و قابل اعطا به اختراعات وجود ندارد

هاي قضايي كشورهاي مختلف، نوع تفسير قابل ارائه  ليكن براساس دكترين و رويه
معيارهاي نظري  از ادعاي اختراع براساس معيارهاي عيني تصريح شده در ادعا و يا

رامون آن قابل تقسيم بوده كه در ذيل به بررسي هر يك از آنها قابل طرح پي
  .پردازيم مي
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  از ادعا ٤»معادل«و تفسير  ٣»اللفظي تحت«تفسير ـ 1
هاي حقوقي متن و عبارات مندرجه در ادعاي اختراع اساس تفسير  در غالب نظام

ليكن در . دهد دامنه حمايتي مورد قبول و قابل استنتاج از آن ادعا را تشكيل مي
مبتني بر متن و عبارات تصريح  منحصراً برخي از كشورها تفسير ادعاي اختراع

شده در ادعا بوده و هيچ موضوعي فراتر از آنچه كه عيناً به رشته نگارش درآمده 
  .باشد است قابل قبول نمي

دليل اتخاذ اين نوع نگرش پيرامون تفسير ادعا كه از آن به عنوان تفسير 
گردد اين است كه مخترع با اراده و آگاهي كامل اقدام  نيز ياد مي »اللفظي تحت«

به تعيين و تحديد قلمرو و مصاديق مورد نظر از اختراع خود در ادعا نموده و هيچ 
تري به آن اختراع فراتر از آنچه كه  گر اعطاي دامنه حمايتي وسيع دليلي توجيه

  .باشد ت، نميمخترع به صراحت تمايل به طرح و ادعاي آن داشته اس
و به طريق اولي در  ٥اين نوع نگرش در كشورهايي با نظام حقوقي كامن لا

اما مشكلي كه  .هاي قضايي آن كشور مطرح گرديده است كشور انگلستان و رويه
اللفظي از ادعاي  باشد كه در تفسير تحت در اين زمينه قابل طرح است اين مي

بود تا با اندكي اصلاحات بر روي يك راحتي قادر خواهد ه اختراع، شخص ثالث ب
مشخصه از اختراع ادعا شده، در دامنه شمول حمايتي متن ادعاي مخترع اوليه واقع 

در . نگرديده و بالطبع به نقض احتمالي حق اختراع مورد نظر نيز متهم نگردد
كه، اين حقيقت و احتمال همچنان وجود دارد كه هرگونه ادعاي مرتبط  حالي

متفاوت با اختراع مورد ادعاي  »ماهوي«وي شخص ثالث به لحاظ مطروحه از س
كي از شروط ثبت يعنوان ه ب(داراي گام به واقع ابداعي  »اساساً«اوليه نبوده و يا 

  .نباشد) اختراع



 

 

1389 بهارسال چهارم، شماره دوازدهم،            فصلنامه حقوق پزشكي/   76

سط
 تو

شده
ت 

ماي
ي ح

ه فن
رص

ن ع
تعيي

در 
اع 

ختر
ي ا

اها
ادع

ش 
نق

...  

پذيري بيشتري نسبت به تفسير ادعاهاي  برخي ديگر از كشورها داراي انعطاف
اللفظي از  جاي تفسيري مضيق و تحت هدر اين قبيل رويكردها ب. باشند اختراع مي

 با آنچه كه ادعا گرديده، »معادل«ادعا، تفسيري موسع با ملحوظ نمودن مصاديقي 
توانند عليرغم  دسته از مصاديقي است كه مي آن »معادل«منظور از . گردد ارائه مي

كه (عدم نگارش در متن ادعا و بدليل قرابت فني و ماهوي با اختراع ادعا شده 
ايتي ادعاي در دامنه شمول حم) ٦ه خود نيز مبتني بر معيارهاي خاصي استالبت

  .مورد نظر واقع گردند
اين نوع نگرش پيرامون تفسير ادعا كه دامنه حمايت ناشي از ادعاي اختراع را 

هاي قضايي كشورهاي  داند در بسياري از رويه مي »ها معادل«قابل تعميم به 
كشورهاي اسكانديناوي و همچنين  سوئيس، ،هلند ،اروپايي همچون فرانسه، آلمان

  .سازمان اروپايي ثبت اختراع مطرح و مورد پذيرش قرار گرفته است
از ادعاهاي اختراع در  »معادل«گسترش و رسميت صريح امكان ارائه تفاسير 

اروپا موضوع يكي از دستوركارهاي كنفرانس ديپلماتيك برگزار شده در نوامبر 
پيرامون بررسي كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع نيز بوده كه مباحثات  2000سال 
در پروتكل ) 2ماده (ربط مطروحه در آن منجر به افزودن ماده جديدي  ذي

: سازد اين ماده مقرر مي. وپايي ثبت اختراع گرديدكنوانسيون ار 69تفسيري ماده 
به منظور تعيين دامنه حمايت قابل اعطا در نظام حقوقي ثبت اختراع اروپا «
با عناصر اشاره شده در ادعاي  »معادل«بايست تمامي عناصري را نيز كه  مي

ون اگرچه نهايتاً اين ماده به كنوانسي. »باشند، مورد مداقه قرار داد اختراع مي
اروپايي ثبت اختراع نيز افزوده نگرديد ليكن تصميم متخذه در اين كنفرانس 

از ادعاي اختراع در اروپا  »معادل«بيانگر رويكردي رسمي دال بر پذيرش تفاسير 
  .گردد تلقي مي
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كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع و پروتكل تفسيري آن عيناً در  69امروزه ماده 
ورهاي اروپايي اشاره و مورد استناد قرار گرفته برخي قوانين ثبت اختراع كش

انگليس و ) 2006اصلاحيه ( 1977قانون ثبت اختراع سال  120و  60بخش . است
ريش از جمله ات) 2005اصلاحيه ( 1970قانون ثبت اختراع سال  22)a)(1(بخش 

  .باشند اين موارد مي
جهت تعيين دامنه بر اين، اهميت استفاده از پروتكل تفسيري يادشده  مضافاً

كيد أشمول حمايتي ادعاهاي اختراع در تصميم قضايي دادگاه انگليس نيز مورد ت
ال به شرح ذيل به ؤدر اين تصميم دادگاه انگليس با طرح سه س. قرار گرفت

  :پردازد بررسي اين موضوع مي
آيا اختراع مشابه با اختراع مطروحه در ادعاي اوليه داراي اثري اساسي  نخست،«
باشد؟ اگر چنين است، اختراع مشابه از دامنه  روي وظيفه اختراع مورد نظر مي بر

آيا  ؛ دوم،گردد ولي اگر چنين نباشد شمول حمايتي ادعاي اختراع اوليه خارج مي
اختراع مشابه، از ديد فرد ماهر و متخصص در اين عرصه نيز در زمان انتشار 

 سوم، گرديده است؟ تلقي مي »يهيبد«تقاضاي ثبت اختراع اوليه بعنوان اختراعي 
اگر چنين نبوده است، اختراع مشابه از دامنه شمول حمايتي ادعاي اختراع اوليه 

بايست  گردد ولي اگر اختراع مشابه بديهي تلقي گردد فرد ماهر مي خارج مي
براساس آنچه كه در ادعاي اختراع نوشته شده، نتيجه بگيرد كه آيا مخترع با تنظيم 

خواهان رعايت دقيق مفاهيم مورد نظر مطروحه در آن ادعا بعنوان يك اين ادعا 
الزام اساسي براي اختراع مورد ادعاي خود بوده است؟ اگر چنين است، اختراع 

  ».گردد مشابه از دامنه شمول حمايتي ادعاي اختراع اوليه خارج مي
طريق انگليس پيرامون توليد اريتروپوئتين از  2004در تصميم قضايي سال 

له اساسي بر روي تعيين مواردي بود كه أنوتركيب نيز مس .اي. ان. دي تكنولوژي
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ود طبق نظر فرد ماهر در آن عرصه، دارنده حق اختراع با تنظيم ادعاي اختراع خ
 .ها بوده استخواهان طرح و كسب حمايت از آن

پروتكل  2حال در اين خصوص لازم به ذكر است كه اگرچه ماده  اي  علي
 »معادل«كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع مويد امكان ارائه تفسير  69فسيري ماده ت

از ادعا در مواقع مقتضي است ليكن اساس اين پروتكل معطوف به ضرورت تعيين 
يك راهكار مياني در مقايسه با دو تفسير افراطي قابل ارائه از ادعاي اختراع 

  :سازد ده يك خود مقرر ميپروتكل يادشده در اين راستا در ما. باشد مي
اي تفسير گردد  گونه كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع نمي بايست به 69ماده «

كه مبين ضرورت تعيين دامنه حمايت از اختراع صرفاً به استناد عبارات مستقيم 
هاي اختراع نيز به عنوان  مطروحه در متن ادعاي اختراع بوده و توصيف و ترسيم

. ربط در ادعا تلقي گردند تفاده جهت رفع ابهامات مطروحه ذيتنها عناصر قابل اس
بايست آنچنان نيز وسيع باشد كه ادعاي اختراع  از سوي ديگر تفسير ادعا نمي

صرفاً به عنوان يك راهنماي ساده تلقي گرديده و دامنه حمايت از اختراع قابل 
رو  از اين. تتعميم بر هر آنچه باشد كه دارنده حق اختراع خواهان طرح آن اس

اي ارائه گردد كه تعادلي ميان اين دو  گونه بايست به تفسير ادعاي اختراع مي
اي را  رويكرد افراطي ايجاد نموده و بطور يكسان بتواند حمايت حقوقي عادلانه

براي متقاضي از يك سو و دامنه اختيار منطقي را براي اشخاص ثالث از سوي 
  ».ديگر فراهم نمايد

رسد كه تفسير مورد انتظار از ادعاي  براساس پروتكل مذكور به نظر ميبنابراين، 
بايست محدود به عبارات تصريح شده در متن ادعا گشته و نه از دامنه  اختراع نه مي

بلكه آنچه كه در اصل مهم  شمول حمايتي قابل طرح و استنتاج از آن فراتر رود،
اختراع  »ماهيت«و  »ادعا«تناسب با اي م باشد يافتن مرز و دامنه حمايت عادلانه مي
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ليكن مقتضي از  »معادل«بديهي است كه تحقق اين مهم نيازمند تفسيري . است
  .باشد ادعا نيز مي

عمل  ٧»تشخيص مخترع«هاي ژاپن عمدتاً براساس نظريه  در موارد مشابه دادگاه
مورد براساس اين نظريه آنچه كه توسط مخترع در متن ادعاي اختراع . اند نموده

 .تواند در دامنه شمول حمايتي آن ادعا نيز قرار گيرد اشاره و ادعا قرار نگرفته، نمي
خود از اين نظريه  1998با وجود اين، دادگاه عالي اين كشور در تصميم سال 

عدول نموده و در همين خصوص اعلام داشت كه اگرچه محصول مورد اختلاف 
عمل آمده بر روي ه از آنجا كه اصلاح بدر متن ادعاي اختراع تصريح نگرديده اما 

اين محصول همچنان در دامنه شمول  محصول مورد اختلاف بسيار ناچيز بوده لذا
  .گيرد حمايتي ادعاي اختراع محصول اوليه مورد نظر قرار مي

  
  معياري قابل استناد در تفسير ادعا: »File history«ـ 2

كنوانسيون اروپايي ثبت  69ماده گونه كه قبلاً بدان اشاره شد براساس  همان
توانند  هاي مربوط به اختراع مي اختراع و پروتكل تفسيري آن، توصيف و ترسيم

. بعنوان معياري در جهت تفسير ادعاهاي آن اختراع نيز مورد استفاده قرار گيرند
ها قادر به تغيير مفاهيم در ادعاي  البته لازم به ذكر است كه توصيف و ترسيم

باشند، بلكه از آنها صرفاً در جهت رفع  يا افزودن عنصري جديد بدان نمياختراع و 
  .گردد ي ادعاي اختراع استفاده ميابهامات احتمالي مطروحه پيرامون محتوا

توان  هاي اختراع مي هاي قضايي، جداي از توصيف و ترسيم براساس برخي رويه
از اظهارات و اقدامات بعمل آمده از سوي مخترع در طي فرايند اعطاي حق اختراع 
. نيز جهت تفسير ادعاهاي اختراع و تعيين دامنه شمول حمايتي آنها بهره گرفت

البته مواضع متخذه از سوي كشورها نسبت به بكارگيري اين اصل كه تحت عنوان 
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»File history«فرايند دادرسي تقاضاي ثبت اختراع سابقه«و يا به عبارتي  ٨« 
  .باشد گردد، كاملاً يكسان نمي ناميده مي

اگرچه تاكنون دادگاه عالي اين كشور نسبت به بكارگيري اين  در انگليس،
اما دادگاه تجديدنظر اين كشور در تصميم  ٩اصل ترديد از خود نشان داده است

سابقه فرايند دادرسي «خود در همين خصوص تصريح نمود كه  2001قضايي سال 
تواند به حل مشكلات مربوط به عدم قطعيت در تعيين  مي »تقاضاي ثبت اختراع

  .نيز كمك نمايد) ادعا(دامنه حمايت از اختراع 
خود اين استدلال را  1995در هلند دادگاه عالي آن كشور در تصميم قضايي سال 

توانند  نمي »اختراعسابقه فرايند دادرسي تقاضاي ثبت «كه اطلاعات مربوط به 
جهت تفسير دامنه حمايت از اختراع به نفع مخترع مورد استفاده قرار گيرند، قابل 

سابقه فرايند دادرسي «قبول ندانسته و برعكس تاكيد نمود كه اگر با تكيه بر 
هايي را به نفع دارنده حق اختراع ارائه نمود،  بتوان استدلال »تقاضاي ثبت اختراع
  .گيري كافي از اين فرايند اقدام لازم صورت پذيرد سبت به بهرهضروري است تا ن

هاي قضايي در كشور فرانسه عمدتاً بيانگر عدم موافقت آن كشور نسبت به  رويه
در تعيين دامنه شمول  »سابقه فرايند دادرسي تقاضاي ثبت اختراع«استفاده از 

ميمات قضايي متخذه با وجود اين، در برخي تص. باشند حمايتي ادعاهاي اختراع مي
از سوي آن كشور اظهارات و مدارك متقاضي ثبت اختراع در طي فرايند اعطاي 

  .حق اختراع بطور كامل ناديده گرفته نشده است
در ايالات متحده آمريكا نيز اظهارات و اقدامات بعمل آمده از سوي مخترع در 

هاي اختراع  ترسيم طي فرايند اعطاي حق اختراع داراي اعتبار يكساني با توصيف و
البته شايان ذكر است كه در اين كشور . باشند جهت تفسير ادعاي اختراع مي
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تفسير ادعا صرفاً در زمره اختيارات قاضي دادگاه قرار گرفته و ادعاهاي اختراع 
  .گردند مند مي نيز از حداكثر دامنه حمايتي ممكن و معقول بهره

  
  تعيين دامنه حمايت براساس نوع ادعا )ب

قابل تعميم به تمامي محصولات و فرايندهاي  اصولاً دامنه حمايت از اختراع
جداي از . باشد يكسان و مشابه با آنچه كه توصيف و مورد ادعا واقع گرديده، مي

تفسير متن ادعا، نوع و ماهيت ادعا نيز خود بيانگر دامنه حمايتي مفروضه متناسب 
يك جهت تشخيص  ي مربوط به هرها با آن ادعا بوده كه لازم است پيش فرض

امكان و يا چگونگي كاربرد آنها در عرصه زيست فناوري مورد كنكاش و 
  .بررسي مجزايي قرار گيرند

 »هاي ساختاري ويژگي«براساس  ادعاهاي اختراع در زمينه محصول عموماً
به عبارتي در اين نوع ادعاها، . آيند محصول مورد نظر به رشته نگارش درمي

  .گيرد ايي آن مورد تعريف قرار ميتناسب ساختار و تركيبات شيمي محصول به
هاي قضايي مويد امكان نگارش ادعاهاي اختراع در  برخي قوانين و رويه

يعني با تاكيد بر آنچه كه اختراع انجام ( »كاركرد«هاي ديگري همچون قالب
 »فرايندفراورده توسط «و يا ) باشد دهد تا آنچه كه ماهيت خود اختراع مي مي

يعني اصل بر ادعاي محصول بوده اما اين محصول توسط فرايند توليد آن توصيف (
  .باشند نيز مي) و مورد ادعا قرار گرفته است

جمهوري  1386نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات مصوب سال  ينيآ 12ماده 
ظر ادعا يا ادعاها ممكن است نا«سازد  اسلامي ايران نيز در همين خصوص مقرر مي

بر فراورده، فرايند، فرايند دستيابي به يك فراورده و يا تركيبي از فرايند و 



 

 

1389 بهارسال چهارم، شماره دوازدهم،            فصلنامه حقوق پزشكي/   82

سط
 تو

شده
ت 

ماي
ي ح

ه فن
رص

ن ع
تعيي

در 
اع 

ختر
ي ا

اها
ادع

ش 
نق

...  

گردد تا اهم اين ادعاها مورد بررسي قرار  در اين بخش تلاش مي. »فراورده باشند
  .گيرند

  
  ١٠»فراورده توسط فرايند« ادعاهاي ـ1

شوند كه  اين دسته از ادعاها اغلب در خصوص اختراعاتي بكار گرفته مي
بر اين اساس به نظر . باشد شناخت و تعيين ساختار آن اختراعات چندان آسان نمي

رسد كه اين ادعاها به طريق اولي داراي كاربرد بسزايي در عرصه اختراعات  مي
محصولات شيميايي و يا بيوتكنولوژيكي كه تركيبات و ساختار آنها براحتي قابل 

كه تعريف خصايص و فنوتيپ يك  بعنوان نمونه، از آنجا. توصيف نيست، باشند
ثري جهت ثبت ؤتوانند راهكار م باشد، اين نوع ادعاها مي دشوار مي ١١گياه دورگه

  .ها باشند اختراعات به عمل آمده بر روي اين قبيل گياه
سازمان اروپايي ثبت  لوبريزول در عمل، اين موضوع نيز در تصميم قضايي

دگاه در اين خصوص اعلام داشت دا. اختراع مطرح و مورد تائيد قرار گرفت
از جمله محصولات بيولوژيكي ) محصولات گياهي دورگه(محصولات مورد ادعا «

هستند كه چندان قابل تعريف نبوده و خصايص فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي 
رو بذور و گياهان دورگه مورد نظر  از اين. باشند آنها نيز قابل شناسايي دقيق نمي

  ».باشند ند توليد آنها قابل تعريف و ادعا مياز طريق فراي صرفاً
عليرغم اهميت كاربردي يادشده براي اين قبيل ادعاها، شايان ذكر است سازمان 

كند  خود اضافه و تصريح مي T 150/82اروپايي ثبت اختراعات در تصميم قضايي 
مورد باشند كه محصول  كه اين نوع ادعاها صرفاً در صورتي قابل قبول و ارائه مي

  .نظر نيز خود واجد شرايط ثبت اختراع يعني جديد و داراي گام ابداعي باشد
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مضافاً بر اين از آنجا كه بطور كلي دامنه حمايت از اختراع متناسب با نوع ادعاي 
اختراع ارائه شده نيز قابل تعيين و ارزيابي است، دامنه حمايت از اختراع در قالب 

. باشد مي »فرايند«و نه  »محصول«ساساً معطوف به ا »فراورده توسط فرايند«ادعاي 
هاي سازمان اروپايي ثبت اختراع نيز درج گرديده و  اين موضوع در دستورالعمل

كيد نمود أخود در اين خصوص ت T 20/94سازمان اروپايي ثبت اختراع در تصميم 
توليد «، »قابل توليد بوده«گرفته شده همچون  كار هعليرغم برخي عبارات ب«كه 

در اين قبيل ادعاها، اين ادعاها در اصل  »مستقيماً توليد گرديده«و يا  »گرديده
مربوط به خود محصول بوده و دربرگيرنده حمايت مطلق حقوقي از آن محصول 

  .»باشند مي
معهذا با توجه به اينكه در اين نوع ادعاها تعريف محصول براساس فرايند توليد 

ال مطروحه در اين است كه آيا استفاده از ؤ، سباشد مشخصي از آن محصول مي
گردد، نقض حق اختراع  فرايندهاي ديگري كه منجر به توليد همان محصول مي

  شود؟ محسوب مي
باشند كه اگر فرايند توليد داراي  عده اي از حقوقدانان در اروپا بر اين عقيده مي

يند باشند، اين هايي باشد كه قابل تعيين و ارزيابي مستقل از آن فرا ويژگي
توانند مبنايي براي تشخيص و احراز موارد نقض حق اختراع محسوب  ها مي ويژگي
رسد كه استفاده از فرايندهاي ديگري كه داراي  بر اين اساس به نظر مي .گردند
ي با فرايند اوليه تصريح شده در اين قبيل ادعاها باشند ههاي اساسي مشاب مشخصه

  .محصول مورد نظر تلقي گردداع تواند ناقض حق اختر مي
ال ديگر قابل طرح در اين زمينه مربوط به ميزان دامنه حمايت قابل اعطا به ؤس

ال در اصل ناشي از عدم ؤاين س. محصول ادعا شده در قالب اين نوع ادعاها است
محصول نهايي است كه مخترع در  »خصايص ساختاري« امكان تعيين و شناخت
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ال بطور مشخص ؤلذا س. صد اخذ حمايت آن بوده استقالب اين نوع ادعاها متر
اين است كه آيا دامنه شمول حمايتي اين نوع ادعاها صرفاً دربرگيرنده همان 
محصولي است كه فرايند توليد آن در ادعا تصريح گرديده و يا قابل تعميم به 

  اند؟ محصولات مشابهي نيز است كه از طريق فرايندي ديگر توليد شده
در اين  .مطرح گرديد 2004ال در دادگاه عالي انگليس در سال ؤس مشابه اين

تصميم قضايي بحث به طور مشخص بر سر اين موضوع بوده است كه آيا دامنه 
قابل  »فراورده توسط فرايند«شمول حمايتي ادعاي اختراع تنظيم يافته در قالب 

باشند و  ياست كه داراي خصايص مشابه مربوطه م ١٢تعميم به تمام خطوط سلولي
ن فرايند تصريح شده در ادعا يا صرفاً دربرگيرنده خطوط سلولي توليد شده از هما

  .است
خود به بررسي  1997ژوئيه  17دادگاه عالي كشور ژاپن نيز در تصميم قضايي 

  :پردازد اين موضوع با بيان برخي شرايط مربوطه به شرح ذيل مي
عنوان روشي جهت ه اصل ببايست در  مي »فراورده توسط فرايند« ادعاي«

عنوان يك عنصر ه مورد ادعا تلقي گردد و نه ب) محصول(تعريف و تشخيص ماده 
: معهذا اين موضوع خود منوط به آن است كه. متشكله ضروري اختراع مورد ادعا

ماده مورد ادعا نيز واجد شرايط ثبت اختراع يعني جديد و داراي گام نخست، 
گونه تصريحي دال بر اين موضوع نباشد كه ماده  هيچدر ادعا  دوم،. ابداعي باشد

ماده ديگر  سوم،. باشد مورد ادعا محدود به فرايند توليد ذكر شده در آن ادعا مي
  .»توليد شده با ماده ادعا شده به لحاظ موضوع حمايت، يكسان باشد

الذكر، در صورت تحقق چنين شرايطي است كه  مطابق با تصميم قضايي فوق
تواند قابل  مي »فراورده توسط فرايند«يت محصول ادعا شده در قالب دامنه حما

  .تعميم به ديگر محصولات مشابه نيز باشد
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انساني ادعا  ١٣اينترفرون«بر همين اساس دادگاه ژاپن در خاتمه اعلام داشت كه 
نه تنها دربرگيرنده اينترفرون بدست آمده از  »فراورده توسط فرايند«شده در قالب 

دسته از  تواند دربرگيرنده آن هاي سفيد خون انساني است بلكه مي گلبول
هاي  هاي انساني ديگري همچون سلول هايي باشد كه از سلول اينترفرون
ها به لحاظ موضوع  آيند، مشروط به آنكه اين اينترفرون بدست مي ١٤لمفوبلاست

  ».حمايت نيز مشابه اينترفرون ادعا شده باشند
در تصميم . باشد داراي مواضع متناقضي در اين زمينه ميايالات متحده آمريكا 

دادگاه فدرال اين كشور اعلام نمود كه دامنه حمايت ادعاهاي  سكريپسقضايي 
بايست محدود به محصول توليدي از  نمي »فراورده توسط فرايند«اختراع در قالب 

تلانتيك آطريق فرايند تصريح شده در آن ادعا گردد، درحاليكه در تصميم قضايي 
اين دادگاه راي قبلي خود را ناديده گرفته و برعكس اعلام داشت  ،ترموپلاستيك

صرفاً قابل  »فراورده توسط فرايند«كه دامنه حمايت قابل اعطا در قالب ادعاهاي 
اعمال به همان محصول نهايي است كه فرايند توليد آن در ادعاي مربوطه مشخص 

  .گرديده است
گيري در موارد مشابه از  ث بروز ابهاماتي در نحوه تصميماين تناقض تاكنون باع

  .هاي آمريكا گرديد سوي ديگر دادگاه
  

  ١٥»كاركرد«ادعاهاي مبتني بر  ـ2
صورت  هدر برخي موارد پذيرفته شده است كه ادعاهاي اختراع ب به دلايل عملي،

ماهيت دهد و نه براساس  اي كه اختراع انجام مي يعني براساس وظيفه »كاركردي«
  .خود اختراع، تنظيم و به رشته نگارش درآيند
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اين دسته از ادعاها همانند ادعاهاي نوع قبل داراي كاربرد بسزايي در عرصه 
توان يك محصول بيولوژيك  بر اين اساس مي. باشند اختراعات زيست فناوري مي

هاي ساختاري، برمبناي وظايف بيولوژيكي آن  نظر از خصايص و ويژگي را صرف
  .تعريف و مورد ادعا قرار داد

سازمان اروپايي ثبت اختراع صرفاً در مواردي استفاده از اين نوع ادعاها را مجاز 
داند كه راهكار ديگري جهت تعريف دقيق تر اختراع مورد نظر  و مورد قبول مي
  .وجود نداشته باشد

مربوط خود ادعاي اختراع  1993دادگاه بدوي اين سازمان در تصميم قضايي سال 
را كه مبتني بر بيان وظيفه كلي آن يعني كد كردن  .اي. ان. دي به بخشي از

معهذا، دادگاه تجديدنظر با تاكيد بر ضرورت . بود، رد نمود. اي. ان. آي فنوتيپ
شرط به شرح ذيل تصميم دادگاه بدوي را ناديده گرفته و اينچنين مقرر  2احراز 
ختراع نتوانند بدون محدود نمودن دامنه اگر خصايص اساسي فني يك ا«: داشت

اي ديگر تعريف گردند و اگر متناسب با اين خصايص،  اختراع موردنظر به شيوه
باشد  ١٦هاي لازم و كافي براي يك فرد متخصص ماهر توصيف نيز داراي مشخصه

كه وي را بدون نياز به انجام آزمايشات پيچيده قادر به اجراي موفق اختراع مورد 
تعريف و  »كاركردي«يد، در اين صورت مي توان آن اختراع را به شكل نظر نما

  ».مورد ادعا قرار داد
الات قابل طرح در خصوص اين دسته از ادعاهاي اختراع ؤاز جمله س به هر حال

نيز همانا قابليت تعميم دامنه حمايت حق اختراع به ديگر محصولاتي است كه 
به عنوان نمونه . باشند طرح و ادعا شده، مي داراي وظايف مشابهي با آنچه كه قبلاً

گر  تواند تعميم مي »كاركرد«ال اين است كه آيا تعريف يك پروتئين برمبناي ؤس
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هايي باشد كه حتي با ساختاري  دامنه حمايت از آن پروتئين به تمامي پروتئين
  .باشند اي مشابه مي متفاوت داراي كاركرد و وظيفه

با تصريح جزئياتي در   T 923/92ع در تصميم قضاييسازمان اروپايي ثبت اخترا
دارد كه ادعاي مربوط به  اين خصوص به بررسي موضوع پرداخته و اعلام مي

سازي پروتئيني كه وظيفه آن فعال كردن پلاسمينوژن بافت انساني  فرايند آماده
مربوط به وظيفه مورد نظر آن پروتئين در  »جزئيات دقيق«است، بدون اشاره به 

به عنوان نمونه بدون تعيين چگونگي و نقطه فعال (ميان ديگر وظايف متعدد آن 
، قابل قبول )مورد نظر پروتئين در ارتباط با فعال كردن پلاسمينوژن بافت انساني

زيرا در اين صورت فرد متخصص ماهر قادر به تشخيص اين موضوع . باشد نمي
از آن پروتئين كه صرفاً داراي يكي از وظايف  ١٧كه آيا مشتق ديگرينيست 

است، در دامنه حمايت ) كننده پلاسمينوژن بافت انساني فعال(برجسته آن پروتئين 
  ١٨گيرد؟ ناشي از ادعاي اختراع ياد شده قرار مي

رسد كه دامنه حمايت اين قبيل ادعاها در  مطابق با اين تصميم قضايي به نظر مي
جزئيات مرتبط «ا قابل تعميم به مصاديق مشابه ديگر در صورت تطابق با كليه اروپ

 تر، به عبارت مشخص. باشد در ادعاي اختراع مورد نظر مي »با وظيفه تصريح شده
كننده پلاسمينوژن بافت انساني از طريق   فعال(دامنه حمايت پروتئين مورد ادعا 
اي با ساختار  قابل تعميم به مشتق شدهتواند  مي) نقطه فعال مشخصي در آن پروتئين

همان نقطه فعال «يكسان و يا متفاوت از آن پروتئين باشد كه وظيفه آن از طريق 
ردن پلاسمينوژن بافت انساني فعال ك »و جزئيات مشخص شده در ادعاي اختراع

  .است
در آمريكا نيز اين نوع ادعاها در صورتي كه تعاريف ارائه شده در آنها بيش از 

مورد  حد وسيع نبوده و مانع از تحقيقات و توسعه در عرصه مورد نظر نگردند،
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قانون ثبت اختراع اين  6ماده  35فصل  112اين موضوع در بخش . باشند قبول مي
  .كشور نيز مطرح شده است

هاي قضايي آمريكا،  البته شايان ذكر است كه براساس اين ماده قانوني و رويه
دسته از  براي آن را صرفاً »كاركرد«عاهاي مبتني بر بايست اد ها مي دادگاه

ساختار آن ها نيز يكسان «موضوعاتي كه به صراحت در ادعا تصريح گرديده و 
به عبارت ديگر اگر قرار است دامنه يك ادعاي اختراع  .، اعمال نمايند»است

يق قابل تعميم به مصاديق مشابه با همان كاركرد باشد، مصاد »كاركرد«مبتني بر 
مورد نظر مي بايست عليرغم داشتن كاركردي دقيقاً مشابه با آنچه كه در ادعا 

  .نيز مشابه تلقي گردند »ساختاري«تصريح گرديده به لحاظ 
هاي  با استناد به شرط توصيف اختراع نيز در رويه »كاركرد«ادعاهاي مبتني بر 

تصميم قضايي  . اند قضايي متعددي در آمريكا مطرح و مورد بررسي قرار گرفته
دادگاه فدرال آمريكا در زمينه ميكروارگانيزمي حاوي يك توالي  1997سال 

cDNA در اين تصميم قضايي . باشد كدكننده انسولين انساني ازجمله اين موارد مي
دادگاه اذعان داشت اگر يك ماده بيولوژيكي اختراع شده صرفاً از طريق وظيفه و 

قرار گيرد، آن اختراع به ميزان كافي تعريف يا نتيجه آن مورد توصيف و ادعا 
طبق نظر دادگاه يك توصيف مي بايست حاوي تعاريفي دقيق پيرامون . نشده است

نام شيميايي و يا خصايص فيزيكي محصول مورد نظر باشد و نه  ساختار، فرمول،
  .جهت توليد اختراع ادعا شده »طرح كلي«صرفاً بعنوان يك 

الذكر، دادگاه آمريكا  تصميم قضايي فوقبراساس كليات مطروحه در 
كدكننده انسولين موش صحرايي cDNA گيري نمود كه تعريف يك توالي  نتيجه
كننده انسولين  كدcDNA تر بر روي  تواند دربرگيرنده اختراعي وسيع نمي

  .داران باشد پستانداران و مهره
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حمايت  هاي آن كشور ضمن محدود نمودن دامنه شمول در ژاپن نيز دادگاه
به مصاديق مشخص و تصريح شده در آن ادعاها  »كاركرد«ادعاهاي مبتني بر 

اند اگر دارنده حق اختراع، اختراع را براساس كاركردي مبهم تعريف و  مقرر داشته
هاي  اداره ثبت اختراع كشور ژاپن در دستورالعمل .ادعا نمايد مجازات خواهد شد

ردي بايد حاوي جميع اطلاعاتي باشد گردد كه خصايص كارك خود نيز متذكر مي
از . كه بر آن اساس فرد متخصص ماهر بتواند محصول مورد نظر را بدست آورد

رو اگر فرد متخصص ماهري بتواند براساس اطلاعات ارائه شده و متكي بر  اين
شناخت كلي خود از موضوع، محصول مورد نظر را با همان مشخصات كاركردي 

ع نيز بخوبي قابل تراع بدست آورد دامنه حمايت از اختراتصريح شده در ادعاي اخ
  .باشد تعيين مي

  
  ١٩»تركيبي«ادعاهاي  ـ3

بوده كه حاوي مشخصات  »تركيبي«نوعي ديگر از ادعاهاي اختراع ادعاهاي 
اين نوع ادعا به طريق اولي . باشند مربوط به فرايند و فراورده اختراع موردنظر مي

اي خاص گرديده و به  است كه منجر به توليد فراوردهمربوط به اختراع فرايندي 
آن فراورده و مشخصات مربوطه در ادعاهاي اختراع مورد نظر نيز اشاره گرديده 

ويژه اروپايي،  ههاي قضايي ب لازم به ذكر است كه مطابق با برخي رويه. است
 امكان طرح و پذيرفتن اين ادعاها در اين قبيل موارد مشروط به آن است كه

 .تلقي گردد »تنها نتيجه قابل تشخيص فرايند مورد ادعا«فراورده مورد نظر بعنوان 
دستورالعمل  2173هاي قضايي و به استناد بخش  البته در آمريكا مطابق با رويه

فرايند بررسي ثبت اختراع آن كشور ادعاهاي تركيبي عمدتاً به دليل آنكه 
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از اختراع بوده و بطور مشخصي متوجه بندي مجزا و متفاوت  اي از دو دسته آميخته
  .اند ، مورد موافقت قرار نگرفتهباشند اختراع فراورده و يا اختراع فرايند نمي

خود به بررسي  1990دادگاه تجديدنظر فدرال آمريكا در تصميم قضايي سال 
البته در اين دعوي حقوقي، مخترع با . پردازد يكي از مصاديق اين نوع ادعاها مي

استدلالي به شرح ذيل درصدد اثبات وجود ارتباطي معكوس و لاينفك ميان ارائه 
فراورده مورد ادعا با فرايند مربوطه و در اصل گسترش دامنه حمايت اختراع 

  .باشد فراورده خود به فرايند اجرايي آن مي
مخترع در اين خصوص اظهار داشت از آنجاكه سلول مورد ادعا محصول لاينفك 

سنتز هورمون مربوط به اين سلول بوده، ادعاي وي يك ادعاي  ناشي از فرايند
اما دادگاه تجديدنظر اين كشور با رد استدلال . گردد محسوب مي »تركيبي«

تواند  ادعاي يك سلول ميزبان نمي«مطروحه از سوي مخترع اعلام نمود 
به دربرگيرنده فرايندهاي درون سلولي مرتبط با آن باشد، همچنانكه ادعاي مربوط 

نيز نمي تواند دربرگيرنده فرايند اجرايي آن دستگاه ) ماشين آلات(يك دستگاه 
  .»باشد) ماشين آلات(

در اين قبيل موارد كه با استناد به ادعاهاي تركيبي، گسترش دامنه حمايت 
اختراع يك فراورده به فرايند داخلي مربوطه نيز مورد تقاضاي مخترع است، اين 

است كه آيا خريدار اختراع فراورده مورد نظر در صورت  به واقع قابل طرحال ؤس
بكارگيري از فرايند اشاره شده در ادعاي اختراع فراورده به منظور اجراي فراورده 

رسد كه در  خريداري شده خود، مرتكب نقض حق اختراع شده است؟ به نظر مي
گرفتن  الذكر دادگاه تجديدنظر آمريكا نيز با درنظر جريان تصميم قضايي فوق

امكان بروز اين قبيل مشكلات مشابه استدلال مخترع مبني بر تحت پوشش قرار 
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مورد نظر را  گرفتن فرايند سنتز هورموني توسط ادعاي اختراع مربوط به سلول
  .قابل قبول ندانست

گونه كه در سطور فوق بدان اشاره شد بر خلاف ايالات متحده  معهذا همان
هاي  ادعاهاي اختراع در اروپا تحت شرايطي در عرصهآمريكا كاربرد اين دسته از 

سازمان اروپايي ثبت اختراع حتي در . باشد پذير مي ويژه كامپيوتر امكان همتعدد ب
خود در جهت تائيد ماهيتي مجزا براي اين نوع ادعاها    T 410/96تصميم قضايي
تلقي اين نوع ادعاهاي اختراع در اصل يك نوع ادعاي مستقل «اعلام داشت 

بندي ديگري از ادعاهاي  گرديده كه بخشي از خصوصيات آن برگرفته از دسته
  .»باشد اختراع مي
توانند موضوع اختراع  هريك مي »فراورده«و  »فرايند«حال، اگرچه به هر

مجزايي واقع گردند اما شايان ذكر است كه وجود ارتباط لاينفك بين اختراع يك 
آن و يا در برخي موارد اختراع يك فراورده با فرايند با فراورده خاص منتج از 

ويژه در عرصه كامپيوتر همانند ادعاي اختراع بر روي يك  هب(فرايند خاص آن 
) كامپيوتر همراه با ذكر فرايند و سيستم پردازش اطلاعات مربوطه در آن ادعا

در برخي  »ادعاهاي تركيبي«گر پذيرش ادعاهايي تحت عنوان  توانسته توجيه
  .ا من جمله كشورهاي اروپايي باشدكشوره

آئين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات مصوب سال  12مطابق با ماده اگرچه 
پذير  ايران نيز تنظيم و ارائه اين نوع ادعاهاي تركيبي در كشور امكان 1386
رسد كه اجراي مناسب و صحيح اين ماده مستلزم تعريف و  باشد، اما به نظر مي مي

ويژه از طريق  همفروضات مورد قبول و حاكم بر اين قبيل ادعاها بتحديد دامنه 
  .هاي قضايي در كشور است توسعه دكترين و رويه
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  ٢٠»محصول مستقيم بدست آمده از يك فرايند ثبت اختراع شده«ـ 4
كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع اگر موضوع يك حق  64)2(مطابق با ماده 

ايت حقوقي ناشي از حق اختراع يادشده قابل تعميم باشد دامنه حم »فرايند«اختراع، 
  .به محصول مستقيم بدست آمده از آن فرايند نيز مي باشد

فراورده «البته لازم به ذكر است كه اين نوع ادعاها به لحاظ ماهوي با ادعاهاي 
به عبارت ديگر، اگرچه اين نوع ادعاها به نوعي . متفاوت مي باشند »توسط فرايند

بدست آمده از يك فرايند ثبت اختراع شده مي باشد اما  »فراورده«مرتبط با 
است، در حاليكه در ادعاهاي  »فرايند«موضوع اصلي حمايت مورد تقاضا 

بوده و از  »فراورده«موضوع اصلي حمايت مورد تقاضا  »فراورده توسط فرايند«
  .صرفاً بعنوان روشي براي تعريف آن فراورده استفاده شده است »فرايند«

با اين اوصاف، هدف اوليه از نگارش اين نوع ادعاها، اخذ حمايتي مضاعف 
باشد بلكه هدف اصلي،  نسبت به اين قبيل محصولات مستقيم بدست آمده، نمي

است كه تشخيص استفاده  »فرايند ثبت اختراع شده«ثر از يك ؤتضمين حمايتي م
رسي موارد نقض احتمالي حق و طبعاً بر »فرايند«برداري غيرقانوني از آن  و يا بهره

پذير  امكان »محصول بدست آمده از آن فرايند«اختراع مربوطه صرفاً از طريق 
  .باشد مي

كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع در  64)2(باوجود اين، اگرچه مفاد مشابه با ماده 
نيز مطرح گرديده اما  ٢٢و حتي غيراروپايي ٢١غالب قوانين ملي كشورهاي اروپايي

و نحوه كاربرد اين نوع ادعاها در مصاديقي كه بدان اشاره خواهد شد ماهيت 
بعنوان نمونه، ماهيت، تعاريف و مفاهيم قابل . همچنان با ابهاماتي روبرو بوده است

تاكنون محل اختلاف نظر بسياري از  »محصول مستقيم بدست آمده«ارائه از 
  .ضايي در كشورهاي مختلف بوده استحقوقدانان و مراجع ق
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محصول «ال اصلي قابل طرح در اين زمينه اين است كه آيا ؤدر حقيقت، س
بدست آمده از  »اولين محصول«بدست آمده از فرايند موردنظر، اشاره به  »مستقيم

ال در عرصه موجودات زنده كه خصايص ؤآن فرايند دارد؟ اهميت طرح اين س
هاي آينده  كاملاً طبيعي به نسلاي  گونه تواند به ژنتيكي نوين ايجاد شده در آنها مي

  ٢٣.باشد موجود زنده مورد نظر نيز منتقل گردد، دوچندان مي
شورا و پارلمان اروپا در خصوص ثبت  44/98تا قبل از تصويب دستورالعمل 

ويژه در كشور فرانسه نسبت به اين  هاختراعات زيست فناوري، برخي حقوقدانان ب
ده و يا يك ماده قابل تكثير طبيعي هاي آينده يك موجود زن موضوع كه نسل

از يك فرايند ثبت اختراع شده تلقي  »محصول مستقيم بدست آمده«بتوانند بعنوان 
  .نگريستند گردند، با ترديد مي

توسعه دامنه حمايت از يك فرايند بيوتكنولوژيكي ثبت اختراع  اگرچه اصولاً
از آن فرايند  هاي آينده يك محصول و موجود زنده بدست آمده شده به نسل

محصول مستقيم بدست آمده از يك فرايند «نشات گرفته از تفسير موسع قاعده 
به صراحت دامنه  44/98باشد اما دستورالعمل اروپائي  مي »ثبت اختراع شده

حمايت از يك فرايند ثبت اختراع شده را نه تنها به ماده بيولوژيكي مستقيماً 
هاي آتي آن ماده نيز  بلكه به نسل) ين نسلبعنوان اول(بدست آمده از آن فرايند 

  .دهد تعميم مي
حمايت اعطا شده در قالب حق «سازد  اين دستورالعمل مقرر مي 8)2(ماده 

اختراع به فرايندي كه منجر به توليد يك ماده بيولوژيكي خاص مي گردد قابل 
واد تعميم به ماده بيولوژيكي مستقيماً بدست آمده توسط اين فرايند و ديگر م

بيولوژيكي بدست آمده توسط اولين ماده بيولوژيكي مستقيماً بدست آمده، خواه از 
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طريق توليد مثل خواه تكثير، تحت اشكال يكسان و يا متمايز شده كه البته داراي 
  .»باشند، است همان خصايص نيز مي

ها و يا  كاربرد اين قاعده در عرصه زيست فناوري به موازات برخي محدوديت
تواند  بيني شده در برخي قوانين ملي ثبت اختراعات نيز مي استثنائات ذيربط پيش

ال قابل طرح در اين ؤبه عنوان نمونه س. موجد مباحثات حقوقي مضاعفي گردد
زمينه اين است كه آيا موضوع توسعه دامنه حمايت حقوقي يك فرايند ثبت 

كه به نوعي در جزء دوم  اختراع شده به محصول مستقيم بدست آمده از آن فرايند
ايران نيز تصريح گرديده  1386قانون ثبت اختراع مصوب سال  2)الف( 15ماده 

اين قانون يعني  4ماده  »د«بيني شده در بند  تواند جداي از استثناء پيش است مي
خروج منابع ژنتيك و اجزاي ژنتيك تشكيل دهنده آن از حيطه حمايت از اختراع، 

محصولات ژنتيكي ناشي از يك فرايند  / ي از موادمنجر به حمايت حقوق
  بيوتكنولوژيكي ثبت اختراع شده، گردد؟

هاي جامع حقوقي پيرامون جوانب  ال مستلزم انجام بررسيؤاگرچه پاسخ به اين س
متعدد موضوع و نيز هدف قانونگذار از طرح اين ماده و موضوعات مرتبط با آن 

ر اين خصوص حائز اهميت است ضرورت و باشد اما آنچه كه به طريق اولي د مي
توسعه «يعني(امكان بررسي موضوع از دو جنبه متفاوت و قابل تميز از يكديگر 

  .باشد مي )»موضوع حمايت«و  »دامنه حمايت
گر قابليت  تواند توجيه بر اين اساس، آنچه كه در اصل و مطابق با اين قاعده مي

در قالب نظام حق اختراع كشور  ٢٤ژنتيكي »محصول / ماده«حمايت حقوقي يك 
ربط  ذي »فرايند«حق اختراع  »توسعه دامنه حمايت«گردد، نشات گرفته از امكان 

باشد و  مي) ويژه به منظور جلوگيري از موارد احتمالي نقض حق اختراع يادشدهه ب(
بيني شده در  پيش »موضوع حمايت«نه حمايتي مستقل و مكتسبه در چهارچوب 
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اع كه مصاديقي از آن نيز از حيطه و قلمرو حمايت مستثني قانون ثبت اختر
  ٢٥.اند شده

ويژه در قالب قوانين ثبت  هدر مواردي همچون استثناء ارقام گياهي و جانوري ب
. باشد اختراع كشورهاي اروپايي نيز اختلاف نظرهاي حقوقي مشابهي مطرح مي

 در اين زمينه، هاي قضايي مخالف مطروحه ها و رويه مطابق با برخي دكترين
ممنوعيت مقرر شده نسبت به حمايت از ارقام گياهي در قالب قوانين ثبت اختراع 

محصول مستقيم بدست آمده از يك فرايند ثبت اختراع «تواند توسط قاعده  نمي
هاي  ها و رويه كه بخش عمده ديگري از دكترين ناديده گرفته شود، در حالي »شده

  .باشند تاثيرگذاري اين قاعده بر ممنوعيت ياد شده ميقضايي موافق، قائل به امكان 
بر اين شايان ذكر است كه مواضع متفاوت متخذه در اين زمينه بعضاً در  مضافاً

در ميان مواضع . قالب قوانين و مقررات ملي ثبت اختراع نيز تجلي يافته است
قانون توان به  مخالف متخذه از سوي برخي كشورهاي اروپايي بعنوان نمونه مي

آن مقرر  a(2)(2(كشور آلمان اشاره نمود كه ماده  2005ثبت اختراع سال 
اختراعات مربوط به فرايندهاي ) 2( ... :اختراعات ذيل قابل ثبت هستند«: سازد مي

به غير از ارقام  فني و يا ميكروبيولوژيكي و محصول بدست آمده از اين فرايندها
 44/98پيش نويس دستورالعمل اروپايي  10)2(معهذا ماده  ٢٦».گياهي و جانوري

نمود كه توسعه دامنه حمايت يك فرايند ثبت  برعكس و به صراحت مقرر مي
اختراع شده به محصولات مستقيم بدست آمده از آن، نمي بايست تحت الشعاع 

  .استثناء ارقام گياهي و جانوري از قلمرو حمايت ثبت اختراع قرار گيرد
دسامبر  20تجديد نظر سازمان اروپايي ثبت اختراع نيز در تصميم قضايي  دادگاه

 خود تاكيد نمود كه دامنه حمايت حقوقي ناشي از حق اختراع يك فرايند1999
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قابل تعميم به محصولات مستقيم بدست آمده از آن فرايند، حتي اگر اين 
  .محصولات قابل ثبت نيز نباشند، است

بدست آمده از يك فرايند  گياهي و جانوري مستقيماً مطابق با اين نظر، ارقام
توسعه دامنه «توانند از حمايت حقوقي در اروپا در قالب  ثبت اختراع شده نيز مي

اهميت اين موضوع جداي از امكان . مند گردند از فرايند ياد شده بهره »حمايت
جلوگيري  ثبت شده، متوجه امكان »اختراع«تقويت دامنه حمايتي مورد نياز براي 

  .باشد نيز مي »مخترع«از موارد احتمالي نقض حقوق 
تواند در مواردي نيز كه  رسد كه اين موضوع حتي مي با اين اوصاف، به نظر مي

محصول مستقيم بدست آمده از يك فرايند ثبت اختراع شده بنا به دلايلي واجد 
ني شده در بي و نه صرف اينكه موضوع استثناء پيش(شرايط ثبت اختراع نباشد 

به عنوان نمونه يك ماده بيولوژيكي را فرض . ، مورد استناد قرار گيرد)قانون باشد
نمائيم كه داراي كاربردهاي اساسي متعددي در عرصه زيست فناوري بوده و 

از . صرفاً فرايند فني توليد آن ماده مورد حمايت ثبت اختراع قرار گرفته است
ي ممكن است به دلايلي همچون تلقي احتمالي رو، اگر چه اين ماده بيولوژيك اين

خود فاقد قابليت اخذ حمايت در قالب حق  ٢٧»اختراع«و نه  »كشف«آن بعنوان 
ثبت اختراع باشد اما عدم امكان تعميم دامنه حمايت ناشي از فرايند توليد ثبت 

مورد نظر و مضافاً بر اين امكان افشا  ٢٨»ناشناخته«اختراع شده به ماده بيولوژيكي 
برداري آسان از آن ماده بيولوژيك كه نتيجه تحقيقات ساليان متمادي يك  و كپي

تواند با  مخترع در حل يك مشكل فني و اساسي در عرصه مورد نظر بوده عملاً مي
برداري آزاد از آن ماده، دامنه و  باز گذاردن دست رقبا در بكارگيري و بهره

ثر از مخترع را حتي در قالب فرايند توليد ثبت اختراع شده ؤيت حمايت مقابل
  ٢٩.ذيربط، تضعيف و چه بسا در مواردي خنثي نمايد
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محصول مستقيم بدست آمده از يك فرايند «در ايالات متحده آمريكا نيز قاعده 
قانون ثبت اختراع آن كشور در  271)7(ماده  35در بخش  »ثبت اختراع شده

سازي اين قبيل محصولات قابل مشاهده  حق اختراع ناشي از تجاري موارد نقض
سازد هر كس بدون دراختيار داشتن مجوز،  اين ماده در اين زمينه مقرر مي. باشد مي

اقدام به واردات، عرضه براي فروش، فروش و يا بكارگيري محصولي در سرزمين 
راع شده بدست آمده ايالات متحده نمايد كه اين محصول از يك فرايند ثبت اخت

باشد و فروش، عرضه براي فروش، واردات و يا بكارگيري آن محصول نيز در 
محدوده زماني قابل اعتبار گواهي ثبت اختراع آن فرايند باشد، بعنوان متخلف 

  .باشد شناخته شده و مسئول مي
شرط را نيز در اين زمينه مطرح نموده كه بر آن اساس،  2البته قانون ياد شده 

حصول مورد نظر ديگر بعنوان محصول مستقيم بدست آمده از يك فرايند ثبت م
: اگر«: سازد قانون در اين خصوص مقرر مي 35بخش . گردد اختراع شده تلقي نمي

در پي اجراي فرايندهاي ديگري، تغييراتي در عناصر متشكله آن محصول حادث 
يك محصول اختراع آن محصول عنصر غيرضروري و ناچيزي از : شده باشد و اگر

شده ديگري را تشكيل دهد، محصول مورد نظر ديگر در قالب محصول بدست 
  ».باشد آمده از يك فرايند ثبت اختراع شده قابل توصيف نمي

رسد كه توسعه دامنه حمايت حقوقي يك فرايند ثبت اختراع  در ژاپن به نظر مي
شناخته بودن محصول عدم «شده به محصول مستقيم بدست آمده از آن منوط به 

قانون ثبت اختراع  104ماده . در زمان ارائه تقاضاي ثبت اختراع باشد »مورد نظر
اگر «: سازد اين كشور در همين خصوص مقرر مي) 1999اصلاحيه ( 1959

محصول مورد نظر قبل از فايل نمودن تقاضاي ثبت اختراع ناشناخته بوده باشد 
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دست آمده از آن فرايند ثبت اختراع شده هرگونه محصول مشابه بعنوان محصول ب
  ».گردد تلقي مي

خود حكم به  1999بر همين اساس، دادگاه توكيو نيز در تصميم قضايي سال 
نقض حق اختراع يك فرايند ثبت اختراع شده با توجه به محصول دارويي توليد 

در اين تصميم قضايي، دادگاه . نمود )٣٠داروي سايمتيدين(شده از آن فرايند 
هاي شاكي را مبني بر ناشناخته بودن محصول دارويي مورد نظر در زمان  استدلال

چنين اذعان داشت كه  تقاضاي ثبت اختراع فرايند توليد آن محصول پذيرفت و اين
اگرچه محصولات جايگزين ديگري كه مداواكننده همان بيماري مورد نظر 

خصايص محصولات ديگر با  باشند در بازار نيز موجود بوده است اما كارايي و مي
  .باشد محصول دارويي بدست آمده از آن فرايند توليدي مورد نظر متفاوت مي
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  نتيجه
و همچنين تقويت  »اختراع«نقش ادعاهاي اختراع در تعيين دامنه حمايت از 

بالاخص در موارد احتمالي نقض حقوق مخترع نقشي غير  »مخترع«حمايت حقوقي از 
در اين خصوص لازم به ذكر است كه اگرچه دامنه حمايت از . باشد قابل اغماض مي

منحصراً  »موضوع اختراع«و معيار ارزيابي موارد نقض حمايت حقوقي از  »اختراع«
به  »مخترع«از  بيني است اما دامنه حمايت حقوقي در قالب ادعاهاي اختراع قابل پيش

طريق اولي در مصاديقي ديگر از قانون تجلي يافته و از ادعاهاي اختراع در موارد 
رو  از اين .گردد مقتضي و در جهت ارزيابي موارد نقض حق مخترع نيز استفاده مي

تواند بيانگر اهميت و  ايفاي دو نقش و كاركرد ويژه از سوي ادعاهاي اختراع مي
بر همين اساس است كه موضوع . نظام حقوقي ثبت اختراع باشدجايگاه ويژه آنها در 

هاي حقوقي مجزا و متعددي از جوانب مختلف از  ادعاهاي اختراع خود نيازمند بررسي
  .باشد نوع كاربرد و غيره مي قبيل نوع نگارش، نوع تفسير،

ها پيرامون اين ملي كشورها و مطالعات تطبيقي آن گيري از قوانين اگرچه بهره
تواند در اتخاذ نگرشي مناسب، اصولي و واحد در نحوه كاربرد ادعاهاي  موضوع مي

اختراع متناسب با هر عرصه از فناوري در كشور و نهايتاً ملحوظ نمودن اصول 
حدودي مفيد واقع گردد  مربوطه در بسترهاي قانوني موجود و يا جديد مورد نياز، تا

ويژه در  هثر از نظام حق اختراع در كشور بؤگيري دقيق، صحيح و م اما اعمال و بهره
ها و  چيز مستلزم توسعه اصول نظري، دكترين عرصه زيست فناوري بيش از هر

ها و ابعاد گوناگون قابل  هاي قضايي در جهت گسترش شناخت و تحليل قابليت رويه
در اين  .باشد استنتاج از موضوعات قانوني مطروحه من جمله ادعاهاي اختراع مي

از يك سو و  »ادعاهاي اختراع«توان با شناختي كامل از ماهيت  است كه مي صورت
از سوي ديگر، نسبت به انطباق، بررسي قابليت و چگونگي  »اختراع«ماهيت خود 

مچون زيست هايي نوين از فناوري ه كاربرد صحيح اين ادعاها در مصاديق و عرصه
  .نيز اقدام نمود... فناوري، نانو فناوري و
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  ها نوشت پي

1- Patent Claims 
قانون مالكيت صنعتي  L613-12آلمان، ماده  1998قانون ثبت اختراع  14ماده : در اروپا همانند  ـ2

قانون ثبت  53)2(انگليس، ماده ) 2004اصلاحيه ( 1977قانون ثبت اختراع  125)1(فرانسه، بخش 
 1954قانون ثبت اختراع  51)2(بلژيك، ماده  1984قانون ثبت اختراع  22هلند، ماده  1995اختراع 

قانون  a(22)(1(و بخش  پرتغال 1995قانون مالكيت صنعتي  93)1(سوئيس، ماده ) 2005اصلاحيه (
 1959قانون ثبت اختراع  70)1)(2(ماده : در ژاپن . اتريش) 2005اصلاحيه ( 1970ثبت اختراع 

  .ژاپن) 2003اصلاحيه (

3- Literal Interpretation of Claims. 
4- Interpretation of an "Equivalent". 
5- Common Law 

 »عناصر اساسي متشكله«هاي قضايي، اگر  اساس برخي رويهدر قالب نظام حقوقي ثبت اختراع و بر  ـ6
با اختراع اوليه  »معادل«اختراعي در محصول و يا فرايند ديگري يافت گردند، آن محصول و يا فرايند 

بر اين در عرصه زيست فناوري نيز متناسب با برخي رويه هاي قضايي اروپايي  مضافاً. تلقي مي گردد
از سوي ماده اي بيولوژيك در قياس با ماده بيولوژيك ثبت اختراع شده  »وظيفه مشابه«انجام يك 

  .قبلي مي تواند معياري جهت معادل تلقي نمودن آن دو ماده بيولوژيك باشد

7- Inventor’s recognition. 
نيز   "File wrapper"و يا  Prosecution history estoppel""از اين اصلاح تحت عنوان  ـ8

  .استفاده مي گردد

9- Toshiko TAKONAKA, Ibid. 
10- "Product-by process ."  

11- Hybrid Plants. 
12- Cell lines. 
13- Interferon. 
14- Lymphoblast. 
15- Functional Claims. 
16- Person Skilled in the Art. 

آن اشكال تغيير يافته اي از «يك پروتئين مي تواند دربرگيرنده  »مشتقات«به نظر مي رسد كه  ـ17
 .نيز باشد »پروتئين

 .توضيحات داخل پرانتز در اين تصميم قضايي از سوي نگارنده مقاله مي باشد ـ18

19- Hybrid Claims. 
20- The product directly obtained by the patented process. 

قانون مالكيت  L 613-2بلژيك، ماده ) 2005اصلاحيه ( 1984قانون ثبت اختراع  26همانند ماده  ـ21
قانون ثبت  b(53(اسپانيا، ماده ) 2002اصلاحيه ( 1986قانون ثبت اختراع  50)2(فكري فرانسه، ماده 
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 1998قانون ثبت اختراع  9پرتقال، ماده  1995قانون مالكيت صنعتي  93)2(هلند، ماده  1995اختراع 

 .يسسوئ) 2005اصلاحيه ( 1954قانون ثبت اختراع  8)a)(1(آلمان و ماده 

قانون ثبت  21جمهوري اسلامي ايران، ماده  1386قانون ثبت اختراع  15)الف)(2(همانند ماده  ـ22
 12)2(امارات متحده عربي و ماده  2002قانون ثبت اختراع  15)a)(1(لبنان، ماده  2000اختراع 

 .شوراي همكاري خليج فارس) 1999اصلاحيه ( 1992مقررات ثبت اختراع 

كه تكثير طبيعي آنها با همان خصايص ) هايبريد(ع قابل تعميم به گياهان دورگه البته اين موضو ـ23
 .موردنظر امكان پذير نمي باشد، نيست

ماده ژنتيكي در اين قسمت همانا ماده دستورزي شده ژنتيكي ناشي از يك /منظور از عبارت محصول ـ24
س توضيحاتي كه در صفحات بعد البته بر اسا. فرايند دستورزي ژنتيكي ثبت اختراع شده، مي باشد

خواهد آمد و متناسب با نگرش حقوقي متخذه در كشورهاي متفاوت، امكان تعميم قاعده مورد نظر به 
  .مواد بيولوژيكي كه مورد دستورزي ژنتيكي هم قرار نگرفته اند قابل طرح مي باشد

دهنده آن ها از حيطه شايان ذكر است كه موضوع استثناء منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل  ـ25
حمايت ثبت اختراع در كشور موجب طرح برخي مشكلات و مجادلات حقوقي متعددي به لحاظ عدم 
پيش بيني راهكارهاي قانوني حمايتي جايگزين مورد نياز در  اين زمينه، عدم صراحت قانون در 

اً عدم امكان و طبع) و نه منابع ژنتيك طبيعي(خصوص قابليت ثبت منابع ژنتيك دستورزي شده 
از اينرو جداي از امكان و ضرورت انجام تصريحات . حمايتي موثر از مخترعين ذيربط، گرديده است

قانوني مورد نياز در اين زمينه خواه در قالب اصلاح مواد ذيربط در قانون ثبت اختراع و يا آئين نامه 
و يا تنظيم لايحه اي جامع و اجرايي آن و خواه در قالب طرحي استفساريه از مجلس شوراي اسلامي 

مانع، به نظر مي رسد كه تحليل تطبيقي ارائه شده در سطور فوق پيرامون قابليت و چگونگي كاربرد 
در عرصه زيست فناوري  »محصول مستقيم بدست آمده از اجراي يك فرايند ثبت اختراع شده«قاعده 

ي مي تواند در جهت حل محصولات ژنتيكي تاحدود/و بطور مشخص در عرصه حمايت از مواد
محصولات در چهارچوب قانون /موردي موانع حقوقي ذيربط مطروحه پيرامون عدم ثبت اين قبيل مواد

. حاضر و بويژه در جهت جلوگيري از نقض احتمالي حق اختراعات مرتبط با آنها موثر واقع گردد
زمند پيش بيني راهكارهاي البته بديهي است كه مكانيزم حمايت از ذخاير ژنتيكي در كشور خود نيا

  .مكمل قانوني مستقلي نيز مي باشد

اگر چه فرايندهاي ميكروبيولوژيكي مطروحه در اين ماده قانوني و محصول بدست آمده از اين نوع  ـ26
فرايندها خود نيز مي تواند موضوع بررسي مجزايي واقع گردند، اما ذكر اين ماده بدليل تشابه آن با 

ور فوق و با هدف طرح مواضع كشورها در خصوص قابليت تاثيرپذيري برخي موضوع مطروحه در سط
 .استثنائات قانوني توسط قاعده قانوني مورد بحث، بوده است

در اين خصوص يادآور مي گردد اگرچه متناسب با نظام هاي متعدد حقوقي ثبت اختراع، معيارهاي  ـ27
نيز متفاوت مي باشد اما مرز ميان ايندو موضوع بويژه در عرصه مربوط  »اختراع«و  »كشف«ارزيابي 
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البته لازم به ذكر است آنچه كه . به اختراعات زيست فناوري بسيار نزديك به يكديگر گرديده است

در اين سطور مورد نظر است بررسي كشف و يا اختراع بودن يك ماده بيولوژيكي به عنوان موضوع 
بلكه هدف از طرح اين موضوع بررسي جوانب متعدد قابليت تعميم دامنه حمايت  حق اختراع نمي باشد

محصول بيولوژيكي بدست آمده از /حق اختراع يك فرايند بيوتكنولوژيكي ثبت اختراع شده به مواد
 .اين قبيل فرايندها است

قضايي اروپايي در نظام حقوقي ثبت اختراع و بويژه مطابق با رويه هاي  »ناشناخته بودن«اصطلاح  ـ28
ناشناخته بودن به لحاظ : متعددي در عرصه زيست فناوري از دو زاويه قابل طرح و بررسي مي باشد

موضوع حمايت مورد ادعا و ناشناخته بودن به لحاظ عدم شناخت  »وجود قبلي«عدم شناخت نسبت به 
شايان ذكر  اساس، بر اين. براي همان موضوع حمايتي مورد ادعا »كاركرد نوين مطروحه«نسبت به 

نيز مي تواند ماهيتي  »شناخته شده«است كه حتي كاركردي نوين براي يك موضوع حمايتي 
را براي آن موضوع حمايتي مورد ادعا رقم زند كه البته در اين قبيل موارد بر  »ناشناخته و جديد«

نظر به همان حمايت حقوقي مورد  حسب قوانين و رويه هاي قضايي كشورهاي متفاوت اروپايي،
موضوع حمايت ذيربط مورد ادعا و يا صرفاً به كاركرد نوين مطروحه از آن موضوع قابل اعطا مي 

  .يابد

تعميم دامنه حمايت حقوقي فرايند ثبت اختراع شده به محصول (قابليت اعمال اين چنين راهكاري  ـ29
ژاپن نيز كه در سطور بعد  كشور 1999در تصميم قضايي سال ) بدست آمده از آن فرايند »ناشناخته«

  .بدان اشاره خواهد شد، در عرصه اختراعات دارويي مورد موافقت قرار گرفته است

30- Cimetidine. 
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