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  ؛ اختراع حق  حاكم بر تفسير ادعا در دعاوي نقض اصول
  آمريكا و ايران حقوقدر پرتو  تطبيقي مطالعه

  ٢*زاده، رضا عرب١ميرقاسم جعفرزاده

 .، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانخصوصيدانشيار گروه حقوق  .١
 بهشتي، تهران، ايران دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد  .٢

  
١٤٠٢/ ١١/ ١٨:  ارسال   خي تار  ١٤٠٣/ ١٨/٠٧:  رش ي پذ   خيتار                                           

  

  چكيده 
استنادترين و   پرگواهي اختراع،    مهم  اختراع به عنوان بخش حقوقيمخترع در اظهارنامه ثبت  ي  هاادعا

چالش حال  عين  نقض  در  دعاوي  در  اختراع  گواهي  بخش  رويه باشد.  مياختراع  برانگيزترين  ارزيابي 
اين بخش از گواهي اختراع به سزايي كه    تأثير  رغمعليقضايي كشورهاي گوناگون گواه اين مهم است كه  

خود را از دست  راهگشاياي، نقش ها و تفاسير سليقهبه دليل برداشتدر سرنوشت دعواي نقض دارد، 
اين مقاله، ضمن بررسي رويه قضايي محاكم فدرال    و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است.  داده

آمريكا و شناسايي هفت اصل مورد استناد قضات آمريكايي به هنگام تفسير ادعاها، ضرورت و اهميت  
ق  دهد. همچنين، اين تحقيبيني توسط اصحاب دعوي را نشان ميتفسير يكنواخت، روشمند و قابل پيش

براي  راهنمايي روشن  ارائه  در صدد  ايران،  اختراعات  در حقوق  اين اصول  ارزيابي  پالايش و  ضمن 
وجود باشد. با  قضات ايراني به هنگام تفسير ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعواي نقض مي

يافتهاين ويژگي خاص  بر  اقرار  مقاله، ضمن  اين  نويسندگان  دادگاه،  قضات  راهبردي  فدرال  ههاي  اي 
تفسير  روشمندسازي  تبيين ضرورت  مفاهيم،  اين  با  مواجهه  منظور  به  تنها  را  مزبور  اصول  آمريكا، 

  نمايند. ادعاها با هدف پيشگيري از بروز تشتت آراء به هنگام تفسير ادعاها در دعاوي نقض پيشنهاد مي 

  .حق اختراع، نقض، توصيف تفسير ادعا،  ادعا، كلمات كليدي: 

ࣹࡷوق ਏࣣงฎৈی   ୓ی   धصൎنا೥ه ୑و঒ش   
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  مقدمه .  ١
ادعا به عنوان بخشي از اظهارنامه كه دامنه حقوق انحصاري دارنده گواهي اختراع  

نمايد، همواره در دعاوي نقض اختراع مورد استناد طرفين دعوا قرار  را مشخص مي
گيرد. اهميت اين قسمت از آن روست كه سعي دارد عبارات فني اختراع را با ادبياتي  مي

دعواي   يك  در  نمايد.  عرضه  قسمتحقوقي  ساير  با  ادعا  تطبيق  اختراع  هاي نقض 
اظهارنامه از يك سو و مقايسه ادعا با محصول طرف دعوا از سوي ديگر چالش مهمي 

نحو گرچه متقاضي مكلف است ادعاهاي خود را به  است كه دادگاه با آن مواجه است.  
صنعتي و علائم    هايطرحقانون ثبت اختراعات،    ٦گويا و واضح طرح نمايد (بند ج ماده  

دادگاه مجبور  )، ليكن حتي اگر ادعاها روشن و بدون ابهام باشند باز هم  ١٣٨٦تجاري  
ادبيات علمي    باشد.اظهارنامه مياز  بخش    اين  به تفسير اصطلاحات و عبارات مندرج در

اي از مسائل در رابطه با  هاي تفسير ادعا، طيف گستردهر شيوه اصول حاكم ب  به  ناظر
مالكيت فكري،   نهاد    يها هيروحقوق  و ساختار سازماني  در    كنندهيدگيرساداري  را 

دادگاه  گيرد.برمي سوي  از  تفسير  تشتت  از  جلوگيري  مراجع  لزوم  ساير  و  ها 
از ادعاهاي منعكس در اظهارنامه ثبت اختراع و لزوم بهبود عملكرد نظام    كننده يدگيرس

از آنجا كه دامنه اختراع و    .وادار نموده است  يشياندچارهثبت اختراع، محققان را به  
- حق انحصاري اعطايي به دارنده اختراع بر اساس ادعاهاي مطروحه توسط وي مي

خواهد تفسير  . تفسير ادعا از قضات ميآيدباشد، اهميت تفسير آن بيشتر به چشم مي
هاي ادعاها را بر اساس شواهد دروني و بيروني  و تعبير اصطلاحات، عبارات و واژه

تعمق در رويه قضايي ايالات متحده امريكا به عنوان يكي از پيشروترين  ارزيابي نمايند.  
كشور به مرور  هاي حقوقي ناظر بر اختراعات بيانگر اين مهم است كه محاكم اين نظام

ادعاها داشتهزمان سعي در قاعده نمودن تفسير  تفسير روشمند،  اند.  مند  اين  حاصل 
درك درستي  قادر به  ،ها با اتكاي به آنشناسايي تدريجي چندين اصل است كه دادگاه

تا  شده و با اين روش سعي نمودند  از معناي ادعاهاي موضوع اظهارنامه ثبت اختراع  
به حداقل برسد، چرا كه تصميمات و آراء مبتني بر معيارهاي متقن   به مرور تشتت آراء

تر و جايگزين مطلوبي براي  تر و مقرون به صرفههاي سريعو قاطع، منجر به دادرسي
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  ١گردند. دعاوي پرهزينه، داراي اطناب و فاقد منفعت اجتماعي، تلقي مي
اين آراء صادره در نظام حقوقي    مقاله نويسندگان، ضمن توصيف و ارزيابي  در 

ارائه    آمريكا   ايالات متحده اين    استناد توسطاصول مورد    ن يترمهمسعي در  محاكم 
  . از سوي ديگر داردقضات ايراني  سازي اين اصول براي  الامكان بوميكشور و حتي

دسترس جهت تفسير ادعا،  در دسترس بودن ضوابط و چهارچوب معين يا اصول در  
د  نمايرهنمون مي  آن  ترهرچه دقيق  سينوشيپمتقاضي را نيز به تنظيم و ارائه ادعاها و  

  . گرددكه از شمول فن سابق در ادعا پيشگيري   يبه نحو
 هاي توصيفات بر ادعاها محدوديت ممنوعيت تحميل  -اولاصل . ٢

در  ي مندرج  هااستناد به محدوديترويه قضايي محاكم فدرال، بيانگر اين است كه  
نادرست است(مانند تجسم   في توص اين اصل گفته  هاي اثباتي) در ادعاها  . در توجيه 

تري از ادعاها دارند و تنها تجسم خاصي  كه اصولاً توصيفات محدوده كوچكشده است  
كنند. يتري اختراع را معرفي مصورت كليه  ادعا ب  كه  يحالكنند در  از اختراع را بيان مي

  )٩٤: ١٣٩٥(بهادري جهرمي، 

 Phillips v. AWH) فيليپس عليه شركت آ.دبليو.اچ  مشهور  دادگاه فدرال در دعواي 

Corp. - 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))    موضوع اين  به  طولاني  طور  به 
  پرداخت.

- را در خصوص پنل ٧٩٨/٦٧٧/٤٢قضيه از اين قرار بود كه فيليپس، اختراع شماره 
اي بود كه با استفاده از  ها به گونهثبت نمود. كاركرد پنل  ٣اي پوسته فولادي مدولار ه

به عنوان يك مانع داخلي، مانع از منحرف شدن مواد    تنيده هاي فولادي در هم  حفاظ
  شد. داخلي مي  شدهپرتاب

 
اند و به  شايسته يادآوري است كه اصول مورد بررسي در اين نوشتار به مرور زمان شناسايي و تكامل يافته ١

ترين اصول  همچنين، لازم به ذكر است گرچه در اين نوشتار مهم   همين جهت از اهميت يكساني برخوردار نيستند. 
اند، ليكن از آنجا كه اين اصول به مرور در آراء قضايي مورد استناد قرار گرفته و از آنجا مورد استناد معرفي شده

نگارندگان مدعي بررسي همه  اند،  صورت پراكنده در آثار حقوقدانان آمريكايي مورد بحث قرار گرفتهه  كه صرفاً ب
  اصول حاكم بر تفسير ادعا نبوده و اصول ديگري نيز ممكن است مورد استناد محاكم قرار گرفته باشد. 

2 U.S. Patent No. 4,677,798  
3 Modular Steel Shell Panels 
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اقدام موجب طرح  كه اين    هاي مشابهي را توليد و به بازار عرضه نمود خوانده، پنل
  دعواي نقض توسط شركت فيليپس گرديد. 

به تفسير اصطلاح سپرك اين دعوي، دادگاه منطقه مجبور  . دادگاه در  گرديد   ١در 
توصيف،   قسمت  مندرجات  به  عنايت  با  گرچه  داشت،  بيان  اصطلاح  اين  تفسير  مقام 

اين اصطلاح  ها و كاركردهاي متنوع و متفاوتي است، لكن نبايستي  سپرك داراي ويژگي
هاي مذكور گردد. توضيح  تا بتواند شامل همه ويژگي  طور محدود قرائت نمود ه  را ب

اينكه در قسمت ادعا، صرفاً به اين اشاره شده است كه اختراع شامل موانع داخلي است 
هاي آ.دبليو.اچ در  گيرند و از آنجا كه سپركدرجه قرار مي  ٩٠كه در زوايايي غير از  

نقض  ٩٠زاويه   وي  اقدام  است،  گرفته  قرار  نميدرجه  با  آميز  پرونده  متعاقباً  باشد. 
  تأييد دادگاه مذكور، استدلال دادگاه منطقه را    و اعتراض فيليپس به دادگاه فدرال رفت  

 نمود. 
كوهرنت    شركت  عليه  فيزيكز  اسپكترا  شركت  دعواي  در  اصل  اين  توجيه  در 

(Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1533 (Fed. 
Cir. 1987))   گفته شده است هدف از توصيف، آموزش و توانمندسازي افراد ماهر در

فن مربوطه براي ساخت و استفاده از اختراع و ارائه بهترين حالت براي انجام اين كار 
شود كه آيا  است. بيشتر مواقع، با بررسي توصيف در متن گواهي اختراع، مشخص مي

كند  هاي خاصي از اختراع را براي دستيابي به آن اهداف ارائه ميارنده اختراع نمونهد
هاي موجود در  يا اينكه آيا دارنده گواهي اختراع در عوض قصد دارد ادعاها و تجسم

اي كه در آن دارنده اختراع از يك  شيوه ٢ارائه نمايد.  زمانهمطور كاملاً ه توصيف را ب
  ٣كند. نمايد معمولاً اين تمايز را آشكار مياصطلاح در توصيف و ادعاها استفاده مي

استناد نموده، پرونده آزمايشگاه ام.بي.او   اين اصل  به  پرونده مشهور ديگري كه 

 Mbo labs., inc. v. becton, dickinson & co., 474)عليه بكتون ديكينسون  

f.3d 1323, 1330–1331 (fed. cir. 2007))    گواهي دارنده  دعوي،  خواهان  است. 

 
1 Baffle 
2 See SciMed Life Sys., 242 F.3d at 1341. 
3 See Snow v. Lake Shore & Michigan Southern Ry. Co., 121 U.S. 617 (1887). 
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اي جعبه پوششي كوچك براي سرنگ بود  كه موضوع آن به گونه  بود   ٨٨٥/٣٦١اختراع  
كه پس از اتمام تزريق، سوزن را پوشش داده و مانع از بروز آسيب احتمالي به فرد  

  ي محصول مشابهي را توليد و روانه بازار نمود شد. بعداً خوانده دعو تزريق كننده مي
بود    كه مدعي  خواهان  شد.  ام.بي.او  آزمايشگاه  توسط  نقض  دعواي  طرح  موجب 

ادعاهاي   اختراع وي را نقض كرده    ٣٣و    ٣٢،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٠،  ١٩،  ١٣محصول خوانده، 
است. دادگاه منطقه ماساچوست در راستاي رسيدگي به اين دعوي مجبور به تفسير  

ب«و    ٢» فوراً«حاتي همچون  اصطلا لغزندهه  دريافت  خوانده    ،گرديد  ٣» صورت  كه  چرا 
در بازار عرضه شده    ٤»سيفتي گلايد«مدعي بود محصول وي كه تحت عنوان تجاري  

كرد. من جمله اينكه  هاي مندرج در توصيف اختراع خواهان را نقض نميبود، محدوديت
سوزن جمع شونده است، محصول وي صرفاً  بر خلاف محصول خواهان كه حاوي يك  

از   محافظ آن فوراً پس  ثابت بود. همچنين برخلاف محصول خواهان كه  يك سوزن 
باشد، محافظ سرنگ خوانده، با فشار دادن بازو توسط شخص  خروج سوزن فعال مي
  ي رأدادگاه منطقه به عدم نقض، خواهان به    يرأگرديد. پس از  تزريق كننده فعال مي

  . نموداعتراض صادره 

 :در دادگاه فدرال توضيح داد ٥بعداً، قاضي ريچارد
«دارنده اختراع در اينجا به وضوح از طريق توصيف و سابقه پيگرد قانوني، نشان  
داده است كه اختراع به عنوان يك ويژگي اساسي، ايمني فوري سوزن را پس از خروج  

اي تفسير شود تا  كه ادعاها به گونهبنابراين مناسب است   ؛كنداز بدن بيمار فراهم مي
ويژگي نياز دارند. تفسير    اطمينان حاصل شود كه محصول تجديدنظرخوانده نيز به اين 

» معناي   »فوراًاصطلاح  بيمار  زمانهم«به  بدن  از  سوزن  خروج  است »با   ...صحيح 
د،  شونيافت مي  ٣٣يا    ٣٢اي كه در ادعاهاي  بنابراين هيچ يك از شرايط مورد مناقشه

را بر اين    زمانهماي تفسير شوند كه الزامات ايمني  توانند به طور منطقي به گونهنمي

 
1  U.S. Reissue Patent No. 36,885 (the RE '885 patent) (filed July 1, 1999) 
2 Immediately 
3 Slidably receive 
4 Safety Glide 
5 Richard J 
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ضروري به نظر   ٣٣و  ٣٢ادعاها تحميل كنند. پيوند دادن محدوديت «فوراً» به ادعاهاي 
مينمي تشخيص  اين،  بر  علاوه  براي  رسد.»  توصيف  از  استفاده  بين  تمايز  كه  دهيم 

هاي توصيف در ادعا، از سوي  ز يك سو و استناد به محدوديتتفسير معناي يك ادعا ا

مي باشديگر،  دشوار  عمل  در   Comark Communs., Inc. v. Harris)  د. تواند 

Corp., 156 F.3d 1182, 1186–87 (Fed. Cir. 1998))  
ايراني نيز به اين اصل توجه داشته است. فلذا، ذيل بند ج    گذارقانونرسد  به نظر مي

صنعتي و علائم تجاري، در اين خصوص آمده    هايطرحقانون ثبت اختراعات،    ٦ماده  
نمي و  است  فني  اطلاعات  ارائه  منظور  به  فقط  «... خلاصه توصيف  براي  است:  توان 

  تأييد قانون مذكور نيز در    نامهنيآئ  ١٤تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.» ماده  
دارد: «خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار  همين اصل اشعار مي

  تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.»رود و نميمي
  اصطلاحات ممنوعيت تفسير متناقض -دوماصل . ٣

الامكان منجر به حتيبر مبناي اين اصل، ادعاها بايستي به نحوي تفسير گردند كه  
اول عدم   اين خصوص با دو فرض مواجه هستيم. فرض  معناي متناقض نگردند. در 
تفسير متناقض دو اصطلاح در ادعاها و فرض دوم عدم تفسير متناقض دو اصطلاح در  

 توصيف و ادعا. 
 اصطلاح يكسان در ادعاها  .١-٣

د (يا در چندين ادعا) بيش از يك بار در يك ادعاي واح يهنگامي كه اصطلاح يكسان
هاي ديگر در همان شود، اصطلاح مندرج در ادعا بايد به همان نحو در مكان استفاده مي

دعواي   در  شود.  تفسير  اختراع  حق  همان  ادعاهاي  ساير  در  يا  عليه  رادعا  كسنورد 

قاضي    (Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336 (2001)) لايترام  
تواند معناي همان استفاده از يك اصطلاح در يك ادعا اغلب مي«پرونده اعلام داشت:  

لذا در تفسير يك اصطلاح، همواره بايستي    »اصطلاح را در ساير ادعاها داشته باشد.
  تفسير مشابهي را اعمال نمود. مگر اينكه به وضوح، خلاف آن ثابت گردد. 

نورترن تلكام    توان به دعواي شركت فونومتريكس عليه شركتاين خصوص مي  در

(Phonometrics, Inc. v. Northern Telecom Inc., 133 F.3d 1459, 1465 
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(Fed. Cir. 1998))    اشاره نمود. در اين دعوا خواهان مدعي بود، خوانده، حق اختراع
صادر    ١٩٧٣اكتبر    ٣٠در    ٢رايش   و لارنس  ١را كه متعلق به فيليپ گراهام  ٤٦٣شماره  

اي براي  شده بود را نقض نموده است. اختراع مذكور در خصوص يك دستگاه رايانه
هتل شبيه  اماكني  از  تماساستفاده  هزينه  و  رديابي طول  براي  غيره  و  تلفني  ها  هاي 

ار  خوانده دعوي با طرح دعواي متقابل مدعي عدم اعتبهاي جداگانه از راه دور بود.  اتاق
طور قابل  ه  ب«اختراع مذكور گرديد. در اين دعوي كه دادگاه مجبور به تفسير اصطلاح  

مداوم در يك ادعا استفاده    به طوركلمه يا عبارتي كه  «بود، بيان داشت:    ٣» اي آنيملاحظه

شودمي تفسير  نحو  همان  به  بايد   Phonometrics, Inc. v. Northern)  . »شود 

Telecom Inc., 133 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1998))  
 ادعاها  و توصيف در يكسان اصطلاح .٢-٣

از سوي ديگر، هنگامي كه يك ادعا هم در قسمت توصيف و هم در ادعاها استفاده  
دهنده گستردگي  هاي متفاوت از اين اصطلاح در توصيف عموماً نشان شود، استفادهمي

ديگري مبني بر محدود شدن تفسير، وجود نداشته  اين اصطلاح است، بدون اينكه شواهد  

  .باشد

پاپه  ب پلي  عليه  تِك  پريما  دعواي  در  نمونه   .Prima Tek II, L.L.C. v)   طور 

Polypap - 412 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2005))    در اختلاف  آن  موضوع  كه 
شماره   اختراع  اعتبار  تفاسير    ٥٣٢/٦١٥/٥٤خصوص  داشت  بيان  فدرال  دادگاه  بود 
هاي  كه علاوه بر ادعا، در قسمت  ٥»گل  دارنده نگهمواد  «متناقض دادگاه منطقه از اصطلاح  

گوناگون توصيف نيز درج شده است، اشتباه بوده و اعلام داشت يك اصطلاح واحد در  
  ٦سرتاسر گواهي اختراع بايستي به يك صورت تفسير گردد. 

ري نيز دادگاه فدرال بيان داشت: در مقام تفسير بايستي از توسعه يا  در دعواي ديگ
 

1 Phillip Graham 
2 Lawrence Reich 
3 substantially instantaneously 
4 United States Patent No. 5,615,532 
5 floral holding material 
6 Also see: Renishaw PLC v. Marposs Societa’ per Azioni, 158 F.3d 1243, 1249, 48 USPQ2d 
1117, 1121 (Fed. Cir. 1998) 
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تضييق معناي اصطلاحات ادعا خودداري نموده و همان معنايي كه در قسمت توصيف  

رود. ادعا بكار  است در  گرفته شده  نظر   .Enercon GMbH v)  براي اصطلاح در 

ITC, 151 F.3d 1376, 1385 (Fed. Cir. 1998))  
ام حقوقي ايران اصل مذكور به صراحت مورد استناد قرار نگرفته است،  گرچه در نظ

كه به مدد    توان اين اصل را مشابه اصل عدم اشتراك در آثار اصوليون دانستليكن مي
  تواند توسط محاكم مورد استناد قرار گيرد. قانون اساسي مي ١٦٧اصل 

است كه لفظي داراي  در تعريف اصل عدم اشتراك گفته شده است اشتراك به آن معن
اي بر اراده متعاقدين نسبت به يكي از دو يا چند  دو يا چند معني باشد. حال اگر قرينه

گوييم اصل عدم  شود، ليكن در صورت عدم وجود قرينه ميمعنا باشد طبق آن عمل مي
  كنيمو در كل متن طبق آن عمل مي  اشتراك معناست يعني معناي اول را معتبر دانسته

  . )١٩٤: ١٣٧٦ (صاحبي،
دعاها و توصيفات به معناي  لزوم تفسير اصطلاحات مندرج در ا  -سوماصل  .  ٤

  متبادر 
باشد. توضيح اينكه چنانچه  يكي از اصول مهم تفسير ادعا، تفسير به معني متبادر مي

يك اصطلاح بكار رفته در ادعا واجد معاني متعددي باشد، در صورت بروز اختلاف،  
منظور از معناي معمول، معنايي است كه شخص   شوند.خود تفسير ميدر معناي معمول  

:  ١٣٩٥(بهادري جهرمي،  ع از آن اصطلاح دريافت نموده استماهر در زمان ثبت اخترا
٨٩(.  

كنسول وايت  شركت  عليه  تورو  شركت  دعواي   Toro Co. v. White)  در 

Consol. Indus., Inc., 199 F.3d 1295, 1299, 53 USPQ2d 1065, 1067 
(Fed.Cir.1999))    دادگاه بيان داشت: «به عنوان يك اصل كلي، همه اصطلاحات در يك

ادعاي ثبت اختراع بايد در معناي ساده، معمولي و مرسوم خود براي يك فرد داراي  
مهارت معمولي در فن مربوطه تفسير شوند.» دعواي مذكور، پيرو ثبت اختراع شماره  

تورو   ٥٢٨ شركت  به  دستگاه  ،  متعلق  يك  خصوص  در  اختراع  اين  شد.  مطرح 
جاروبرقي/مكنده بود. دستگاهي كه با استفاده از يك فن گريز از مركز، هم به عنوان  

استفاده    هاآنزباله و هم به عنوان دمنده براي پراكنده كردن    يآور جمعجاروبرقي براي  
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رسيد،  قه به نظر مي. گرچه اختراع مورد ادعا، در فن يا صنعت قبلي داراي سابشدمي
ليكن داراي اين نوآوري بود كه سرعت دمنده با نسبت قطر دهانه ورودي هوا نسبت  

يافت قدرت  به قطر پروانه نسبت معكوس داشت و بر اين اساس هرچه قطر افزايش مي
- شد كه دستگاه در زمان مكش زبالهيافت. اين نوآوري موجب اين ميمكش كاهش مي

عملكرد مواجه نشود. شركت وايت كنسول محصول مشابهي را  هاي ضخيم با اختلال  
نمايد با اين تفاوت كه تغيير در قطر جاروبرقي/دمنده به صورت دستي انجام طراحي مي

دادگاه  مي در  تورو  توسط شركت  اختراع  نقض  دعواي  به طرح  منجر  امر  اين  شود. 
دعاي خواهان در گواهي  سوتا گرديد. خوانده دعوي چنين دفاع نمود كه ااي مينهمنطقه

گردد. ليكن دادگاه چنين نظر داد كه در قسمت توصيفات  اختراع شامل محصول وي نمي 
واژه  ٥٢٨اختراع   براي  معناي خاصي  قابل  «،  »ضميمه«،  »شامل«،  »پوشش«هاي  هيچ 

و غيره نسبت داده نشده است. در ادامه دادگاه بيان داشت، در مقام رسيدگي    »جابجايي
بايد تعيين شود كه يك فرد باتجربه در زمينه اختراع مورد بحث، با مطالعه اسناد ثبت  

كه اين امر مستلزم درك شرايطي است   كنداختراع چه دركي از اختراع را دريافت مي
  كه اختراع در آن خلق گرديده است.

ونچرز   سي.وي.آي/بتا  شركت  دعواي  تورا  عليه در   CVI/Beta)  شركت 

Ventures, Inc. v. Tura LP 112, F.3d 1146, 42, 1159, USPQ2d 1577, 1586, 
(Fed. Cir. 1997))   كه موضوع اختلاف آن پيرامون اختراع فريم عينك با توان مقاومت

د و بازگشت به حالت اوليه  در برابر تغيير دما و قابليت كشساني تا ميزان سه درص 
شد. در اين شرايط، دادگاه بيان داشت:    ١بود، دادگاه مجبور به تفسير اصطلاح كشساني 

در همين راستا،    » ما مجبوريم اصطلاح كشساني را مرتباً در قلمرو ادعاها تفسير كنيم.«
ه  درصد اين است كبر خلاف نظر تورا كه معتقد بود منظور از كشساني به ميزان سه  

توليد تغيير شكل دهدمحصول  ميزان  به هر  به    شده  بازگشت  قابل  آن  تا سه درصد 
شود اين است كه  حالت قبلي است، دادگاه بيان داشت، آنچه بدواً از ادعا برداشت مي 

تغيير تا سه درصد قابل بازگشت به حالت اوليه است و چنانچه تغيير بيش از سه درصد  

 
1 Elasticity 
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د،  باشد به حالت اوليه برنخواهد گشت، نه اينكه چنانچه تغيير بيش از سه درصد باش
 سه درصد آن به حالت اوليه تغيير خواهد يافت.

شركت   دعواي  گرفت،  قرار  استناد  مورد  آن  در  مذكور  اصل  كه  ديگري  پرونده 

آي.جي سوث كاردينال  شركت  عليه  تكنولوژي   .Southwall Techs., Inc. v)  وال 

Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1579, 34 USPQ2d 1673, 1679 
(Fed.Cir.1995))  ود. دعواي مذكور مربوط به نقض ادعاي اختراعي بود كه موضوع  ب

كرد ولي اين شيشه مانع عبور گرما  بود كه نور از آن عبور مي  آن توليد نوعي شيشه
شد. در دعواي مذكور،  شد. شيشه مذكور با استفاده از چند لايه فلز خاص توليد ميمي

بيان داشت ملاك معناي معمول آن  ١»وستهيپهمبه ماًيمستق«دادگاه در تفسير اصطلاح 

  .باشدمي جوارهماست كه تماس واقعي يا 
به معناي متبادر در آن بكار رفت دعواي   ديگري كه اصل تفسير  دعواي مشهور 

 York Products)  شركت يورك پروداكشن عليه مركز سنترال تراكتور فارم فميلي 

Inc. v. Central Tractor Farm Family Center (1996))    ،اين دعوي در  بود. 
شماره   اختراع  گواهي  داراي  كه  خصوص    ٨٧٦/٩٥٨/٤خواهان  بار  «در  تخت  آستر 

گرديد.    ٢» خودرو خوانده  توسط  خود  اختراع  نقض  مدعي  در  بود،  مذكور،  اختراع 
پيرو طرح اين  گرديد.  خودروهاي باري نصب شده و مانع از بروز آسيب به كالاها مي

نمود.    ٣»حداقل بخش قابل توجهي از ارتفاع آن«دعوي، قاضي اقدام به تفسير اصطلاح  
در اين راستا و پس از منازعات طولاني بين طرفين دعوي، قاضي با استناد به همين  
اصل، بيان داشت اصطلاحات و واژگان مندرج در ادعا بايستي در معناي معمول خود  

هاي كناري  لبه آستر بايد از هر يك از ديواره«ايت بيان داشت:  تفسير شوند و در نه
كف خودرو باري بيرون زده و از نزديك به پايين تا نزديك بالاي ديواره جانبي امتداد  

  » داشته باشد.
استثناء مهمي كه در خصوص اين اصل بايستي در نظر داشت در موردي است كه  

 
1 directly contiguous 
2 Vehicle Cargo Bed Liner 
3 “at least a substantial part of the entire height thereof " 
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دام به تعريف يك اصطلاح نموده است كه با  متقاضي ثبت اختراع، در تقاضانامه خود اق
اختلاف در چنين موردي،   آن اصطلاح مغايرت دارد. در صورت بروز  معناي عرفي 

رسيدگي متقاضي  مرجع  تعريف  بايستي  دهدكننده  قرار  خود  تفسير  معيار  را    ثبت 
  . )٩٣: ١٣٩٥(بهادري جهرمي، 

توان اين اصل را بكار  قانون مدني، مي   ٢٢٤در نظام حقوقي ايران، با استناد به ماده  
الظهور) در فقه شيعه    هرا مشابه اصل ظهور (اصال  مذكور  توان اصل برد. همچنين مي

  ١مورد تحليل قرار گرفته است.يون دانست كه در منابع متعدد اصول
، متقاضي مكلف است در صورت استناد  نامهآئين   ١٦همچنين از آنجا كه وفق ماده  

ا واحدهاي  اختلاف  ندازهبه  نمايد، در صورت بروز  قواعد متعارف استفاده  از  گيري، 
كه طبيعتاً معناي   پيرامون واحدهاي مذكور، اصل بر استفاده از معيار متعارف است

  باشد. متبادر به ذهن نيز مي
 فسير ادعاها در راستاي حفظ اعتبار اختراعلزوم ت -چهارماصل . ٥

حاوي اين مهم است كه وقتي تفسير يك ادعا تحت اصول    شدهشناخته يكي از اصول  
مبهم است و ممكن است بين تفسيري كه ادعا را نامعتبر    واقعاًاستاندارد تفسير ادعا  

بيني بودن طبق فن يا صنعت كند (مثلاً به دليل گسترده بودن و در نتيجه قابل پيشمي
و در نتيجه    كند (مثلاً به دليل محدودتر بودنيقبلي)، يا تفسير ديگري كه ادعا را معتبر م

اي  امكان به گونه  تا حداجتناب از قرار گرفتن در دامنه فن يا صنعت قبلي)، ادعاها بايد  
 ٢توان از فروع فرض اعتبار تفسير شوند كه اعتبار خود را حفظ كنند. اصل مذكور را مي

، در صورت بروز اختلاف  ١٩٥٢ دانست. در نظام حقوقي ايالات متحده، از سال  اختراع
  شود (صادقي و ض مذكور، واجد اعتبار فرض ميپيرامون اعتبار اختراع، به موجب فر

، سيستم بررسي ماهوي به عنوان سيستم  ١٩٥٢توضيح اينكه از سال    . )٦٣:  ١٣٩١اميني،  
مورد استفاده در حقوق ايالات متحده انتخاب گرديد، لذا فرض بر اين است كه مرجع  

  هاي لازم در خصوص قابليت ثبت اختراع را معمول داشته است.ثبت اختراع، بررسي

 
براي اطلاعات بيشتر ر.ك: افخمي، علي و نودهي، غلامحسين، نظريه معنايي اصالت ظهور در اصول فقه شيعه،   ١

  ١٣٨١، ارديبهشت  ٢و   ١ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دوره مجله دانشكده  
2 Presumption of Validity 
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البته، در موضوع آزمايشگاه ام.بي.او، به عنوان يك پرونده پس از فيليپس، دادگاه  
ادعا    ياعتباريبفدرال اعلام كرد در مواردي كه تفسير يك ادعا واضح است و منجر به  

بر اعتبار ادعا، بر آن پايبند    تأثير   رغم عليواضح ادعا،  شود، دادگاه بايد با تفسير  مي
  .باشد

با   مجدد بود تا دامنه پوشش اختراع خود را  انتشار  به دنبال  ام.بي.او به وضوح 
حركت تمام  پوشش  براي  خود  ادعاهاي  مجدد  پس  بازنويسي  صرفاً  نه  نسبي،  هاي 

در   روشن  اظهارات  اين  به  توجه  با  دهد.  گسترش  [انتشار  گرفتن،  بررسي  تاريخچه 
اعلام قصد  به  هستيم  مجبور  ما  اختراع،  پوشش  مجدد]  گسترش  براي  ام.بي.او  شده 

كنيم عمل  خود  مي  .ادعاهاي  باطل  گسترده  ادعاهاي  اين  آيا  خير...  اينكه  يا  شوند 

 MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson)  موضوعي جدا از تفسير [ادعا] است.

& Co., 474 F.3d 1323, 1332 (Fed. Cir. 2007))  
با اين حال، تفسير در جهت اعتبار بايد به عنوان آخرين راه حل مورد استفاده قرار  

بر اين اساس، اين اصل را [كه ادعاها بايد براي حفظ اعتبار  «گيرد، نه يك اصل اوليه.  
تمام   كارگيري  به  از  پس  دادگاه  كه  است  گرديده  محدود  مواردي  به  شوند]  تفسير 

 Phillips v. AWH)  »زارهاي موجود براي تفسير ادعا، اين ادعا همچنان مبهم است.اب

Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))    مشكل    قدر آنتفسير ادعاها در اينجا

  .نيست كه مستلزم توسل به حداكثر اعتبار باشد
لازم به ذكر است در نظام حقوقي كشورمان نيز، به استناد مقررات مندرج در قانون  

اين قانون، سيستم بررسي ماهوي مورد استفاده    ١٣و    ١١مواد    بالأخص،  ١٣٨٦سال  
مورد تقاضاي ثبت را به    فرايندقرار گرفته است. لذا از آنجا كه مرجع ثبت، محصول يا 

و به تبع آن لزوم    »فرض اعتبار اختراع«ر اين اساس  نمايد، بلحاظ ماهوي ارزيابي مي
اختراع، بايستي مد نظر قرار گيرد (بهادري جهرمي تفسير ادعا در راستاي حفظ اعتبار  

ديگري    .)٢١٣:  ١٤٠٠شاكري،    و معيار  محاكم  از  برخي  در  اخيراً  است  ذكر  به  لازم 
اين صورت كه   بتوان ادعا را به صور مختلفي تفسير    هرگاهجايگزين شده است، به 

(بهادري جهرمي،   يشتر منافع عمومي را تضمين نمايد نمود، تفسيري ارجحيت دارد كه ب 
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٩٦: ١٣٩٥(.  
 زوم حمل هر ادعا بر معناي مستقلل -پنجماصل . ٦

شود، يك اصل ساختاري نيز شناخته مي  ١اين اصل كه با عنوان دكترين تمايز ادعا 
تفسير ادعاهاي مندرج در اظهارنامه ثبت اختراعات است. اين اصل در قرائت وسيع خود  

اي تفسير شود  كند كه هيچ دو ادعا در يك اظهارنامه ثبت اختراع نبايد به گونهبيان مي 
به عبارت ديگر، فرض بر اين است كه هر ادعا در يك  ؛  دهد كه يك موضوع را پوشش  

  اظهارنامه ثبت اختراع از نظر دامنه و مفهوم با ساير ادعاها متفاوت است.
در دعواي ونگر منيوفكچرينگ    ٢بر همين اساس، دادگاه بخش جنوبي ايالت آيووا 

 Wenger Manufacturing Inc. v. Coating)  عليه كوتينگ ماشينري سيستمز 

Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001))    تمايز
را   مي  گونهنياادعا  را  نمايد:  تعريف  خاصي  محدوديت  كه  وابسته  ادعاي  يك  وجود 

ايجاد مياضافه مي كند كه محدوديت مورد بحث در ادعاي مستقل  كند، اين فرض را 
  شود. يافت نمي

اين   بر  مذكور  هميشه  اصل  تقريباً  اختراع  ثبت  متقاضيان  كه  است  متكي  واقعيت 
نويسند تا بكوشند چندين تلاش مختلف براي به تصوير كشيدن اختراع  چندين ادعا را مي

شده  ري كه در راستاي اين دكترين بيانخود در قالب كلمات داشته باشند. استدلال ديگ
باشد،  ك مقصود خلاف عقل مياين است كه بيان دو عبارت متفاوت براي رسيدن به ي

لذا قابل توجيه نيست كه يك نفر دو ادعا را براي يك محصول واحد بيان نمايد. در اين  
و ادعاي    »هاي بزرگابزارك«در برگيرنده    ١طور نمونه چنانچه ادعاي شماره  ه  راستا ب
اندازه دارند  ١هاي ادعاي شماره  ابزارك«شامل    ٢شماره   متر مكعب    »كه حداقل دو 

متر    ٢هاي كمتر از  ابزارك  ١باشد، منطقي است چنين استنباط كنيم كه ادعاي شماره  
عا مانع از اين حمايت  در اين اد  » بزرگ«گيرد و استفاده از واژه  مكعب را نيز دربر مي

 .(Lemley, 2007: 12) نخواهد بود 

 
1 The Doctrine of Claim Differentiation 
2 Southern District of Iowa 
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ادعا منجر به ساختارهاي گسترده  به طور دكترين تمايز  از  از  كلي، استفاده  تري 
كند تا در دعاوي نقض  شود، اين امر به دارنده اختراع كمك ميادعاهاي ثبت اختراع مي

 :Allison, Lemley, 2000)  تري از اختراع خود ارائه نماينداختراع، حمايت گسترده

2120) . 
جايي كه محدوديتي كه به دنبال قرائت يك ادعاي دارد  همچنين بيان مي  دادگاه فدرال

ترين  شود، دكترين تمايز ادعا در قويمستقل است، قبلاً در يك ادعاي وابسته ظاهر مي

 Sunrace Roots Enter. Co. v. SRAM Corp., 336 F.3d) حالت خود قرار دارد. 

1298, 1302–03 (Fed. Cir. 2003))    كه جايي  در  ادعا...  تسري  تمايز  مورد  در 
و اين    محدوديت موجود در يك ادعاي وابسته به يك ادعاي مستقل، اختلاف وجود دارد

است. اعمال  قابل  وضوح  به  است،  ادعا  دو  اين  بين  معنادار  تفاوت  تنها    محدوديت 

(D.M.I., Inc. v. Deere & Co., 755 F.2d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1985), 
Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 910 (Fed. Cir. 

فرض اين كه يك ادعاي مستقل محدوديتي ندارد كه براي اولين بار در يك    ((2004
شود، به ويژه زماني قوي است كه محدوديت مورد اختلاف  ادعاي وابسته مطرح مي

ن اصرار دارد كه  تنها تفاوت معنادار بين ادعاي مستقل و وابسته باشد و يكي از طرفي

 Wenger)  محدوديت مندرج در ادعاي وابسته را بايد به ادعاي مستقل نيز تسري داد. 

Manufacturing Inc. v. Coating Machinery Systems, Inc., 239 F.3d 
1225, 1233 (Fed. Cir. 2001))  

ن دادگاه فدرال در قضيه مشهور فيليپس بيان كرد: ايجاد تمايز بين ادعاها همچني
تواند راهنماي مفيدي براي درك معناي ويژه اصطلاحات ادعا باشد. به عنوان مثال،  مي

اضافه مي ادعاي وابسته كه محدوديت خاصي را  يك  ايجاد  وجود  اين فرض را  كند، 

 Phillips v. AWH)  كند كه محدوديت مورد بحث در ادعاي مستقل وجود ندارد.مي

Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)) 
 Intamin v. Magnetar Tech, 483 F.3d) مگنتار تِك عليهدر دعواي اينتامين 

1328 (Fed. Cir. 2007))    مطرح شد، دادگاه فدرال بيان نمود، نظر    ٢٠٠٧كه در سال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

21
 ]

 

                            14 / 28

https://clr.modares.ac.ir/article-20-73766-fa.html


. ..اصول حاكم بر تفسير ادعا  _______________________________ و همكاران  رضا عرب زاده  

115  
 

كه در آن واسطه    ١دستگاه ترمز شماره  «به اينكه در ادعاي وابسته عنوان شده است  
، دكترين تمايز ادعا اقتضاء دارد به نحوي تفسير نماييم كه  »مذكور غيرمغناطيسي است

  هاي مغناطيسي و غيرمغناطيسي گردد. ادعاي شماره يك شامل واسطه
آنچه در اعمال دكترين تمايز ادعا قابل ملاحظه است اين نكته ضروري است كه اين  

؛  گيرد كه مشابه بودن دو ادعا امري بديهي نباشد جايي مورد اعمال قرار ميدكترين تا 
 ها آنبه عبارت ديگر چنانچه دو ادعا به قدري با يكديگر مشابه باشد كه ايجاد تمايز بين  

  مذكور اعمال نخواهد شد. در اين مورد دعواي پادز عليه پورتا استور اصل  ممكن نباشد  

(Pods v. Porta Stor, 484 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2007))    در   ٢٠٠٧كه در سال
اين دعوا دادگاه فدرال بيان داشت  قابل ملاحظه است. در  دادگاه فدرال مطرح گرديد 

حامل  قاب  يك  شامل  ادعا  مورد   ١چنانچه  را  چهارضلعي  قاب  ادعا صرفاً  اين  باشد، 
د چنين اقتضاء  شوبرداشت مي  »قاب«دهد چرا كه عرفاً آنچه از واژه  حمايت قرار مي

به صراحت   ديگري  ادعاي  اگر  قاب چهارضلعي را مورد    به طوردارد، حتي  جداگانه 
  حمايت قرار دهد. 

اينكه دكترين تمايز ادعا در صورتي مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه    ديگرنكته  
بكار رفتن آن در تضاد به هدف اختراع يا روشي كه در توصيف ارائه شده است در  

ر اين مورد، اين اصل مورد پذيرش عقلا است  ). د(Lemley,2000:13د  تعارض نباش
بر    . )١:  ١٣٩٨زاده،  (تقي   باشدميكه مترادف بودن دو عبارت يا اصطلاح، خلاف منطق  

از   اساس و همچنين  نيز    آنجا كه اين  ماهوي  لحاظ  ثبت، به  تقاضانامه توسط مرجع 
شود و در صورت عدم تطبيق ادعاها با اختراع با ضمانت اجراي عدم ثبت  ارزيابي مي

هايي از وجود اصل مذكور در  توان به اين نتيجه رسيد كه رگهمواجه خواهد شد، مي
  حقوقي ايران نيز قابل مشاهده است. نظام
 هاي مندرج در ادعا ها و مثالنهاجتناب از ترجيح نمو -ششماصل . ٧

متحده،   ايالات  قضايي  كه    بالأخصرويه  دارند  گرايش  نظر  اين  بر  فدرال  محاكم 
مي  ييادعا  ريتفس« استثناء  را  ترجيحي  تجسم  ميكه  اعمال  ندرت  به   »گردد.كند... 

 
1 Carrier frame 
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(SanDisk Corp. v. Memorex Prods., Inc., 415 F.3d 1278, 1285 (Fed. 
Cir. 2005))  كنيم  اي تفسير نمي، ما معمولاً اصطلاحات ادعا را به گونهديگربه عبارت

اخت نمونه  دربردارنده كه صرفاً   گواهي  مندرج در  باشد.هاي   .Verizon Servs) راع 

Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1305 (Fed. Cir. 
دليل منطقي اين امر، اين مهم است كه ارائه مثال از ناحيه مخترع نوعاً به منظور    ((2007

اداره ثبت و مخاطب مي براي  قلمرو  روشن شدن موضوع  نمودن  نه محدود  باشد و 
  اختراع. 

اين   ميدر  لايترام خصوص  شركت  عليه  ركسنورد  شركت  پرونده  به     توان 

(Rexnord Corp. v. Laitram Corp., 274 F.3d 1336 (2001))    .در  اشاره نمود
انتقال   تسمه  يك  حاوي  كه  خوانده  محصول  بود  مدعي  خواهان  مذكور،  پرونده 

باشد. ادعاهاي مي  ١محصولات فروافتاده از نوار نقاله بود، متضمن نقض اختراع وي 
كه    اختراع خواهان به روشني بيانگر توليد يك گونه نوار نقاله بود   ١٦و    ١٢،  ٥شماره  
شد مجدداً به چرخه باز  خودكار اقلامي را كه از روي آن به پايين پرتاب مي  به طور 

را مطرح    سؤال اين    ٢» بخش«گرداند. در اين دعوي، دادگاه در راستاي تفسير اصطلاح  مي
آيا منظور از بخش (آن طور كه در ادعاهاي اختراع شركت ركسنورد درج شده    نمود كه

است) قطعاتي از محصول است كه قابل جداسازي است، يا هم قطعات جداشدني و هم  
هاي محصول خوانده  گيرد؟ از آنجا كه هر يك از تسمهقطعات جدانشدني را در بر مي 

ارچه داشتند، در مقام دفاع معتقد بود  اي بود كه ساختاري يكپهاي زنجيرهحاوي حلقه
الوصف خواهان بر اين بود كه  باشد. معكننده اختراع خواهان نميمحصول وي نقض 

مي موجب  تقاضانامه  در  مندرج  ادعاي  موسع  ناقض تفسير  خوانده  محصول  شود 
اختراع وي باشد. دادگاه بدوي با اعلام اينكه اصطلاح مذكور مبهم است، لذا با تفسير  

شامل قطعات جداشدني تعريف نموده    صرفاًيق ادعا، به استناد توصيف كه بخش را  مض

 
1  U.S. Patent No. 5,634,550 (“the *1339'550 patent”), entitled “Direction Changing 
Mechanism For Transferring Articles Between Transverse Conveyors,” which issued on 
June 3, 1997. 
2 Portion 
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  بود، دعواي خواهان را رد كرد.
هاي لغات، دادگاه فدرال معتقد بود به گواه فرهنگ  صادره،  ي رأپس از اعتراض به  

اي است و قطعات جداشدني و جدانشدني را در بر  واژه بخش داراي معناي گسترده
تعابيري همچون  گيرد. دمي از  استفاده  فدرال بيان داشت،  ادامه دادگاه  ، ١» ضميمه«ر 

نصب« دوم«و    ٢» قابل  قطعات   ٣» قطعه  به  محدود  خواهان  اختراع  كه  است  آن  بيانگر 
در قسمت خلاصه اختراع، دو تجسم وجود دارد كه از تفسير    همچنين  ،جداشدني نيست

-كند به نحوي كه شامل قطعات جداشدني و جدانشدني ميپشتيباني مي  »بخش«موسع  
  شود. 

هاي ديگري داشته باشد و  تواند تجسمتصريح شده بود اختراع مي  ديگر اينكه نكته  
نيز مخترع تذكر  به روش خاتمه  اجرا شود. در  گوناگون  بود:  هاي  فهميده  «داده  بايد 

شود كه اين اختراع محدود به اعمال جزئيات تفسير و تركيب اجزاء وفق توصيفات ذيل  
  ».باشدينمها يا نقشه

تواند  اطلاق داشته و مي  »بخش«به همين دلايل، دادگاه فدرال با اين استدلال كه واژه  
گردد، تفسير مضيق اين اصطلاح توسط دادگاه  شامل قطعات جداشدني و جدانشدني  

 نمود.  ي رأمنطقه را قابل انتقاد دانسته و اقدام به نقض 

توا داروسازي  عليه شركت  فايزر  شركت  دعواي  ديگر   .Pfizer, Inc. v) مورد 

Teva Pharm. USA, Inc., 429 F.3d 1364, 1374 (Fed. Cir. 2005))    .است
هاي شركت فايزر اقدام به ثبت اختراعي در خصوص تركيبات دارويي حاوي مهاركننده

ترين استفاده  و روش ساخت آن بود. مهم  مانند كويناپريل  ٤آنزيم مبدل آنژيوتانسين
بالا بود. تركيب مذكور نسبت به محصولات    ٥تركيب مذكور براي درمان فشار خون 

هاي شيميايي شامل اساسي بود. در اين اختراع واكنش  ويژگيمشابه قبلي داراي يك  

 
1 Attachment 
2 Mountable 
3 Second piece 
4 ACE 
5 Hypertension 
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كننده حاوي فلز و  ، با استفاده از يك تثبيت٣و تغيير رنگ   ٢، هيدروليز شدن١چرخه شدن 
توا جهت اخذ    ٤يك ساكاريد  از تقاضاي شركت  از    هيد ييتأبه حداقل رسيده بود. پس 

، فايزر اقدام  ٥با نام تجاري آندا   ١٩٩٩سازمان غذا و دارو براي دارويي مشابه در سال  
نقض   دعواي  طرح  تركيبات   عليهبه  شامل  ساكاريد  بود  مدعي  خواهان  نمود.  توا 

شود، ساكاريدها، قندها و تركيبات مشتق شده ميها، پليناگوني همچون كربوهيدراتگو
  دانست.خوانده، ساكاريد را صرفاً نوعي قند ميدر حالي كه 

به    ٤٥٠از اختراع    ١٦و   ١ساكاريد در ادعاهاي  «دادگاه بدوي چنين تفسير نمود كه:  
به  تر،  هاي با وزن مولكولي پايين معناي خاص يك قند است و تنها شامل كربوهيدرات

دي  طور و  مونو  ساده  خاص،  مشتقات  همچنين  و  ج  هاآنساكاريدها  لاكتوز،  از  مله 
  » شود.روز، مانيتول و سوربيتول مياساك

اگرچه تفسير دادگاه با آنچه خواهان مدعي بود قدري تفاوت داشت ليكن به وضوح  
هاي ترجيحي را در تفسير خود به كار نبرده است.  بيانگر آن بود كه دادگاه صرفاً نمونه

  مود. ن تأييددادگاه فدرال نيز متعاقباً تفسير دادگاه بدوي را  
،  نامهآئين   ١٤قانون و    ٦توان با وحدت ملاك از مواد  در خصوص اين اصل نيز مي

توان به استناد خلاصه توصيف، دامنه ادعا را كه نمي  طورهمانچنين نتيجه گرفت كه  
توان دامنه ادعا را مورد  هاي مندرج در تقاضانامه نيز نميمحدود نمود، به استناد مثال

 خدشه قرار داد. 
ناقض حق در تفسير  فرايندعدم جواز استناد به محصول يا  -هفتم اصل. ٨

 ادعاها 
در  ي كه در زمان تفسير ادعا بايستي مدنظر قرار گيرد، عدم اصولترين يكي از مهم

مناسب است دادگاه هنگام تعيين اينكه  «اگرچه  كننده است.  گرفتن محصول نقض  نظر

 Exigent) »تفسير كرد، محصول خوانده را در نظر بگيرداي از ادعا را بايد  چه جنبه 

 
1 cyclization 
2 hydrolysis 
3 Discoloration 
4 Saccharide 
5 Abbreviated New Drug Application (ANDA) 
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Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc., 442 F.3d 1301, 1310 n.10 
(Fed. Cir. 2006))   ،ليكن مي«،  تفسير  ادعا  زبان  پرتو  در  پرتو  ادعا  در  نه  شود... 

 SRI Int’l v. Matsushita Elec. Corp. of Am., 775 F.2d)  » محصول خوانده.

1107, 1118 (Fed. Cir. 1985))  خوانده نقش اصلي   فرايندبه عبارت ديگر محصول يا
ادعا    و كند و صرفاً ممكن است در جهت تعيين دامنه و قلمر در تفسير ادعا بازي نمي

  بكارگيري شود. 
  ، مورد استناد دادگاه آمريكايي قرار گرفته است  اصليكي از دعاوي مهمي كه اين  

اختراع    كه راجع به  است  دعواي شركت اكسيجنت تكنولوژي عليه شركت آترانا سلوشنز
به    ٨٨٥١شماره   چندمنظوره مربوط  تراكنش  پردازش  سيستم  اين  مي  ٢يك  در  باشد. 

دادگاه  دعوي به ،  اصطلاحات    اقدام  از  بعضي  جمله  تفسير  كنترل«من  ،  ٣»پردازشگر 
پس از تشخيص عدم نقض توسط خوانده    نمود.   ٥» مرجع پرداخت«و    ٤»حساب كاربري«

  منطقه در مرحله بدوي، خواهان دعوي در مرحله تجديدنظر بر اين اعتقاد بود كه دادگاه  
را بر اساس اظهارات و ادعاهاي خوانده دعواي نقض تفسير    »مرجع پرداخت«اصطلاح  

  كنندهمصرفط  هايي كه توسداده«  مرجع پرداخت را به عنوان  منطقهدادگاه    نموده بود. 
مي ميوارد  تراكنش  پولي  ارزش  بيانگر  كه  مصرفشود  مجوز  و  براي  باشد  كننده 

تعريف    ٦» شودپرداخت به پايانه و همچنين براي تعيين ارزش حساب كاربر استفاده مي
اي  نمود. ليكن اكسيجنت در مقام تجديدنظرخواهي با بيان اينكه ادعاي وي هيچ اشاره

ندارد، تفسير دادگاه بدوي را بسيار مضيق و    ٧» مرجع پرداخت بيانگر ارزش پولي«به  
، اظهارات تجديدنظرخواه را پذيرفته  اصلدادگاه فدرال با استناد به همين    .اشتباه دانست

ادعا بايستي در پرتو زبان ادعاي مدعي نقض تفسير گردد نه در پرتو  و بيان داشت،  

 
1 U.S. Patent No. 6,651,885 
2 Multi-function transaction processing system 
3 Control processor 
4 User account 
5 Payment authority 
6 “Data that is input by the consumer that represents the monetary value of the transaction 
and the consumer’s authorization for payment that is received by the transaction terminal 
and is also used to define the value of the user’s account.” 
7 “Payment authority representing a monetary value” 
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  كننده). محصول خوانده (نقض

لابراتواريز هركون  شركت  عليه  فارماسيوتيكالز  كي  دعواي   Key) در 

Pharmaceuticals v. Hercon Laboratories Corp., 161 F.3d 709 (1998)) 
، پس از تقاضاي شركت هركون  اين پروندهدر    مورد استناد قرار گرفت.  اصلنيز اين  

كي فارماسيوتيكالز به استناد اختراع خود كه تحت شماره  ،  FDAجهت ثبت يك دارو در  

 FDAگواهي صادره توسط    اقدام به طرح دعواي ابطال   به ثبت رسيده بود،   ٩٣٨/١٨٦/٥١
متقابل،را   دعواي  طرح  قالب  در  هركون  شركت  مقابل  در  اخترا  نمود.  شد  ع  مدعي 
فارماسيوتيكالزتوسط    شدهثبت به    كي  مربوط  پوستي  «كه  ترانس  وصله 

شده است. در دعواي مربوطه،    ي برداريكپ  ٣از يك اختراع ژاپني بود،    ٢» نيتروگليسيرين
شماره   ادعاي  تفسير  به  اختلاف،  فصل  و  حل  در جهت  بدوي  تقاضانامه   ١٤دادگاه 

  اعتراض   در مقامشركت كي فارماسيوتيكالز، اقدام نمود. در همين راستا خواهان تقابل  
عنوان نمود در دعواي نقض نبايستي به ادعاي    منطقه،صادره از ناحيه دادگاه    يرأ به  

ليكن    .شودتوجه    كنندهنقض پذيرفته شد،  استدلال مذكور توسط دادگاه فدرال  گرچه 
 شد.  تأييد دادگاه منطقه به استناد دلايل ديگر  ي رأ

نمايد اين مهم است كه مخترع، به عنوان كسي كه  آنچه اين اصل را قابل توجيه مي
تر به محصول  وي يا از جانب وي نگارش شده است، نگاهي دقيق  تقاضانامه ثبت توسط

بايستي در خصوص نقض    شدهمطرحاز سوي ديگر دعواي نقض  داشته و    فرايند يا  
محصول   گرفتن  نظر  در  حقوقي،  لحاظ  به  لذا  نمايد،  رسيدگي  نقض  مدعي  محصول 

  باشد.كننده در تفسير، نوعي خروج از اصل منع تحصيل دليل توسط دادرس مينقض
ادّعا«توان اصل مذكور را مشابه قاعده فقهي  در حقوق ايران، مي  »البيّنه علي من 

دليل بر عهده مدعي گذاشته شده و بدواً  مذكور، تكليف ارائه  دانست. بر اساس قاعده  
  باشد.توسط مدعي مي شدهارائهادله  گيردآنچه مورد ارزيابي قرار مي

  

 
1 U.S. Patent No. 5,186,938 
2 nitroglycerin transdermal patch 
3 Japanese Kokai 46959-1983 
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  و پيشنهاد  گيرينتيجه . ٩
و   يك  از  بيش  از  پس  متحده  ايالات  بر    قرنمينمحاكم  ناظر  دعاوي  به  رسيدگي 

اند. تفسير ادعاهاي را بررسي نموده  از دعاوي نقض اختراع  اختراعات، فروض متعددي 
  مكرراً بررسي گرديده و ماحصل آن  چالشي  اختراع به عنوان يكي از اين موضوعات

در اين   تواند چراغ راه قضات نسل جديد گوناگوني است كه اكنون مي اصول  شناسايي
باشد بودن  .  كشور  مفيد  در  مورد مذكور    اصولگرچه  اين كشور  ترديد    نزد محاكم 
  با  تزاحم در گاه ممكن است گه اصول اين  ي ر يكارگبهرسد اولا؛ً به نظر مينيست، ليكن 

،  اصولهاي جديد استناد به اين  با گذر زمان و تولد فناوري  و ثانياً؛  د قرار گيرنيكديگر  
راهگشا   نبوده و مشمول مرور زمان گردد. به همين جهت استمرار  در برخي موارد 

- اصل شناسي به هنگام تفسير ادعاها با لحاظ شرايط جديد همواره مورد توصيه مي
  باشد.

همچنين، با اينكه در اين تحقيق سعي شده است بسترهاي قانوني وجاهت استناد به 
ايران كم و بيش     اصول تواند به  آنچه مي  نشان داده شود، ولي اين اصول در حقوق 

را در نظام حقوقي ما قابل اتكا نمايد، تدوين يك سند    هاآنو    مذكور كارايي اعطا كند
كه   به نحوي  جامع است  در    اصولاجرايي  و  نموده  تشريح  ادعا را  تفسير  بر  حاكم 

راستا اصول    . در همينراهكار روشن ارائه نمايد  هاآنصورت بروز تزاحم نيز، براي  
توانند به عنوان راهنمايي مقدماتي براي قضات ايراني باشد.  ميمندرج در اين نوشتار،  

بيني گردد تا از ثبت اختراعاتي كه واجد ادعاهاي  از سوي ديگر لازم است تمهيداتي پيش
مبهم و قابل تفسير است تا حد امكان جلوگيري گردد و همچنين اين امكان در اختيار  

در   بتواند  كه  گيرد  قرار  اختراع  ثبت  اختراع،    ثبت  فرايند متقاضي  ثبت  از  حتي پس  و 
  ادعاهاي مندرج در تقاضانامه خود را اصلاح نمايد. 

  
 

  منابع .١٠
  فارسيمنابع  .١-١٠
  كتب الف)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

21
 ]

 

                            21 / 28

https://clr.modares.ac.ir/article-20-73766-fa.html


   ١٢٨-١٠١صص   /١٢٥ ي اپيپ / ٣ / شماره ٢٨دوره   /١٤٠٣ پائيز /ي قي حقوق تطب يهاپژوهش                    

122  
 

مهدي   . ١ خصوصي،    . )١٣٧٦(صاحبي،  حقوق  در  قراردادها  تهران،  تفسير 
 . انتشارات ققنوس

ذهابي، . ٢ (  صالحي  نگرشي تطبيقي،    )،١٣٨٨جمال،  اختراع؛    شركت تهران،  حق 
 ر. سهامي انتشا

 . نشر ميزان تهران، حقوق اختراعات،)، ١٣٨٧(ميرحسيني، سيد حسن،  . ٣
 ت مقالاب) 

و   . ۴ نودهيافخمي، علي  در  «  . )١٣٨١(  غلامحسين  معنايي اصالت ظهور  نظريه 
،  ٢و    ١، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دوره  »اصول فقه شيعه

 . ٣٦٢-٣٤١صص 

اعتبار گواهينامه ثبت  «  .)١٤٠٠(  زهرا شاكريبهادري جهرمي، زهرا و   . ۵ اصل 
،  ١، شماره  ١٨دوره  مجله حقوق خصوصي،  ،  »اختراع و اعمال آن در نظام حقوقي ايران

 . ٢٢٥-٢٠٣صص 

محمدرضا . ۶ «١٣٨٩(  پروين،  فنـي  )،  عرصـه  تعيـين  در  اختراع  ادعاهاي  نقش 
مطالعات حقوق   فصلنامه،  »توسط حق اختراع؛ «كنكاشي در زيست فناوري»  شدهتيحما

 . ١٠٤-٧١، صص ١٢، شماره ٤پزشـكي، دوره 

جايگاه ادعا(ها)ي مندرج در  « )،١٤٠٠( يمقامقائم رمهردا گلريزحبيبا، سعيد و   . ٧
اختراعاتاظهارنامه از  حمايتي  محدوده  در  اختراع  ثبت  حقوقي   ،»هاي  تحقيقات  مجله 

 . ٦٢-٣٨صص ، ٩٦، شماره ٢٤دانشگاه شهيد بهشتي، دوره 

مفهوم اصل حقوقي و مقايسه آن با قاعده حقوقي  )، «١٣٩٧(  حياتي، علي عباس . ٨
دوفصلنامه علمي دانش حقوق مدني، سال  ، »)(مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه

 .٤٤-٢٩، صص ١٤، شماره ٧

نامه حق موجبات و آثار ابطال گواهي«  .)١٣٩١(  مهدي امينيصادقي، محمود و   . ٩
 .٧٢-٥٥، صص ١، شماره  ٣دوره  ات حقوق تطبيقي، عمطالمجله  ،»اختراع
 نامه و رساله پايان ج) 
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١٠ . ) زهرا  جهرمي،  در   .)١٣٩٥بهادري  اختراع  نقض حق  احراز  مطلوب  شيوه 
معادلها،   دكترين  به  نگاهي  با  ايران  حقوق  حقوق  دكتراي  مدرك  اخذ  براي  رساله 

 خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران. 

، مسئوليت مدني ناشي از نقض حق اختراع)،  ١٣٩٢(  قاضي زاده، محمدرضا . ١١
مدرك  رساله   اخذ  خصوصي،  براي  حقوق  حقوق،  دكتراي  شهيد  دانشكده  دانشگاه 
 .بهشتي
  و مقررات  قوانيند) 

 ١٣٨٦صنعتي و علائم تجاري مصوب  هايطرحقانون ثبت اختراعات،  . ١٢

اختراعات،  آيين . ١٣ ثبت  قانون  اجرايي  تجاري    هايطرحنامه  علائم  و  صنعتي 
 ١٣٨٧مصوب 

 منابع الكترونيكي ه) 

«پيچيدگي ترجمه متون حقوقي با نگاهي به اصل عدم    ). ١٣٩٨(  علي   ، تقي زاده . ١۴
  : به آدرس،٧/١٠/١٣٩٨ترادف»، تاريخ انتشار: 

https://jahanesanat.ir/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D
8%AF%DA%AF%DB%8C-
%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-
%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-
%D8%A8%D8%A7-
%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D8%A7%D8%B5/27281 / 
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Abstract: 
The patent claims as an important legal part of the patent certificate are the most cited 
and the most challenging part of the patent certificate in patent infringement lawsuits. 
The evaluation of the jurisprudence of various countries proves that despite the 
significant impact that this part of the patent certificate has on the fate of infringement 
lawsuits, due to the arbitrary  constructions, it has lost its pioneering role and the 
judgements are clearly incoherent. This article, in addition examining the judicial 
procedure of American courts and identifying the seven principles cited by judges, 
shows the necessity and importance of uniform, methodical and predictable 
construction by parties. Also, while refining and evaluating these principles in Iran's 
patent law, this research aims to provide clear guidance for Iranian judges when 
interpreting claims in settling disputes of infringement lawsuits. Nevertheless, the 
authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings 
of the judges of the American federal courts, use the aforementioned principles only 
for face these concepts, to explain the necessity of systematizing claims construction 
with the aim of preventing occurrence of conflicting opinions when interpreting 
claims in Infringement claims are suggested. Nevertheless, the authors of this article, 
while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the 
American courts, use the aforementioned principles only to face these concepts, to 
explain the necessity of systematizing the interpretation of claims with the aim of 
preventing the occurrence of conflicting opinions when interpreting claims are 
suggested. 
 
Keywords: Claim, Claim Construction, Specification, Patent, Infringement 
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