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 )  رندهيگسانسيل( برداربهره گاهيجا ل يتحل

   ؛يصنعت تيمالك نقض ي دعو خواهان  عنوانبه

  ران يا  و كايامر  متحدهالاتيا  اروپا، هياتحاد  حقوق  يق يتطب مطالعه 
 ۱۰/۴/۱۴۰۲تاریخ تأیید:    ۲۲/۱/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 

  *یرقاسم جعفر زادهم   ________________________________________  
 مهدی کارچانی**

  چکیده
ا ،یمدن  یدادرسـ  نییآ و  قراردادها  حقوق  ،یفکر تیمالک  حقوق  یتلاق  نقاط از  یکی ناسـ  ییشـ

 در.  ندینما  یدعو  اقامه  یصـــنعت  تیمالک حقوق ناقض  هیعل  توانندیم که اســـت  یاشـــخاصـــ
  توانندیم یط یشــرا تحت زین رندگانیگســانسیل  حقوق، مالک بر  علاوه  کشــورها، از یاریبســ
ــ  تیواقع نیا از  امکان نیا  یبرقرار.  ندینما  یدعو   طرح ناقض هیعل ــودیم  یناشـ  نقض، که  شـ

ــرما و منـافع ــازدیم  متـأثر زین را  بردارانبهره یهایگذارهیـسـ  ازجملـه  مختلف  لیـدلا به  گاه و  سـ
تند؛ین  یدعو  اقامه به قادر ای لیما مالکان  ییقضـا  یهایدگیرسـ  یدگیچ یپ و  یدشـوار   نی درچن   سـ
 و  جامعه منافع  برداران،بهره منافع  برعلاوه شـود،  دانسـته مالک  به  منحصـر  خواهان اگر  یفروضـ

ــار  حقوق یاعطا از قانونگذار  اهداف  قرار ریتأث تحت نقض، یریگیپ  عدم  لیدلبه زین یانحص
  ارزش  کــاهش  برداران،بهره  یبرا  یدعو   طرح  حق  یبرقرار  عــدم  بعلاوه،.  گرفــت  خواهــد

. داشـت  خواهد دنبال به  را  گذارانهیسـرما و  نوآوران  زهیانگ  کاهش  جتاً ینت و  یفکر  یهاییدارا
 هیرو  از  یریگبهره و  کایامر   متحده الاتیا و  اروپا  هیاتحاد   مقررات  حیتشــر   با حاضــر  پژوهش

 یتجار علائم و  یصـنعت  یهاطرح  اختراعات، ثبت قانون  مقررات لیتحل  درصـدد  آنها  ییقضـا
 اقامه  درخصــوص  ۱۴۰۲  مصــوب  یصــنعت تیمالک از  تیحما  طرح  مقررات و  ۱۳۸۶  مصــوب

 
 ). m-jafarzadeh@sbu.ac.ir(   دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  *

ه   **  ایـ ــرمـ ارت و س ــجـوی دکـتـری حـقـوق تـجـ ذاری بـیـن دانش ــتـی گـ د بـهش ــهـیـ اه ش ــگـ ــئـول  / الـمـلـلـی دانش ده مس ــنـ   نـویس

 )m_karchani@sbu.ac.ir .( 
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ــط  یدعو  ــانسیل  توسـ ــ  ارائه  تاً ینهـا و  مقررات نیا نقـد  رنده،یگسـ ــت  یریتفسـ   نی ع در که اسـ
  جامعه، منافع قانونگذار، مدنظر  مصــالح  کنندهنیتأم کشــور،  یاقتصــاد  اتیواقع  با یســازگار

  .باشد حقوق نیا از یبرداربهره اجازه دارندگان و یصنعت تیمالک حقوق دارندگان
  .نفعیذ قرارداد، ثبت نده،ینما مقام،قائم سانس،یل قرارداد :يديواژگان كل

  مقدمه
ت که می نعتی اسـ  دارنده حقوق مالکیت صـ

ً
ولا ایی مراجعه و علیه ناقض  اصـ تواند به مراجع قضـ

دارد و  ان قرار نـ الکـ ــار مـ ا در انحصـ اری از کشــورهـ ان در بســیـ ا این امکـ امـ د  ایـ نمـ ه دعوی  امـ اقـ

گیرنده، حمایت از  گیرندگان نیز بنابر ملاحظاتی مثل حمایت از منافع لیسـانسبرداران/لیسـانسبهره 

ــرف  ــین یا نماینده از چنین  کنندگان و لزوم احترام به آزادی اراده طرفین، بهمص ــیل، جانش عنوان اص

تند. علیرغم نبود مقررات هماهنگ بین  ,de Werra[2]المللی در این زمینه(امکانی برخوردار هسـ

2017, pp.251-253تحت   ١گیرنده انحصـاری)، در اکثر کشـورها، تمایل بر این اسـت که لیسـانس

). این امر از این واقعیت ناشـی  AIPPI, 2006, p.2شـرایطی دارای حق طرح دعوی نقض باشـد(

ی که مابهمی یاری از موارد، خاصـه فرضـ ود که در بسـ انس انحصـاری، «مبلغ مقطوع»شـ  ٢ازای لیسـ

)، نقض حقوق مالکیت صـنعتی، بطور Blair & Cotter, 1999, p.86بوده و دریافت شـده باشـد(

گیرنده را تهدید کرده و درصــورت عدم اقدام بهنگام،  های لیســانسگذاریمســتقیم منافع و ســرمایه

)؛ مالک ممکن اسـت  ۴۸، ص۱۳۹۴بختیاروند و برادران،  شـود(موقعیت نامبرده با خطر مواجه می

اعتبار  ) و بیم بی۳۲۵، ص۱۳۸۷میرحســینی، های رســیدگی قضــایی(ها، پیچیدگییل هزینهدلبه

  شدن گواهینامه قادر یا مایل به اقامه دعوی نقض نباشد.

ــانس ــادی، عدم اعطای امکان طرح دعوی نقض به لیس گیرندگان، کاهش  از منظر تحلیل اقتص

برداری پرداخـت کننـد را موجـب خواهـد  هره ازایی کـه آنهـا حـاضــرنـد برای بارزش دارایی فکری و مـابـه

ــد(  به دلیل مقررات ناظر بر که این دارایی)، درحالیLiddicoat, 2017, p.639ش
ً
ــرفا ها نباید ص

). اگر یکی از  Blair & Cotter, 1999, p.15حق طرح دعوی ارزشــی بیشــتر یا کمتر پیدا کنند(

ــاری به دارندگان مال ــادی اعطای حقوق انحص ــویق  توجیهات اقتص کیت فکری، افزایش رفاه و تش

 
 لیسانس   گردیده برداری مالک و اشخاص ثالث ممنوع  . در نوشتار حاضر، منظور از لیسانس انحصاری، قراردادی است که در آن بهره  ١

ً
گیرنده  و صرفا

  ). ۳۰، ص ۱۳۹۴؛ بختیاروند و برادران،  ۷۰، ص ۱۳۹۵حق استفاده از حقوق مالکیت صنعتی مربوطه را داشته باشد(نجفی و داوری،  
2. Lump-sum 
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)، تحقق این امر مسـتلزم اختیار دارنده حقوق  ۱۶۸-۱۶۹، صـص.  ۱۳۸۹نیا،  حکمتنوآوری باشـد (

ــت( ــاری اس همین جهت برخی از   ). بهLiddicoat, 2017, p.637در نحوه اعمال حقوق انحص

گیرنـده  طرح دعوی لیســانسصــاحبنظران، بر لزوم احترام بـه آزادی قراردادی طرفین و برقراری حق 

ه د نمودهصــورت پیشبـ أکیـ د(فرض (درصــورت ســکوت قرارداد) تـ  ,de Werra[1], 2017انـ

pp.202-204  ا ه یـ دام غیرموجـ اقـ ه  ــت کـ ت اسـ ائز اهمیـ ک از این نظر نیز حـ الـ ه اراده مـ ). احترام بـ

ــانس ــت منافع مالک را در معرض خطر قرار دناهماهنگ لیس ــین ممکن اس اده و گیرنده علیه ناقض

ــازد( ــعیتی، در  BIRPI, 1967, p.69موقعیت حقوقی وی را متزلزل س ــداق بارز چنین وض )؛ مص

  معرض ابطال قرار گرفتن گواهینامه است.  

ده ــاحبنظران بر این عقیـ ــانسبرخی از صـ ــادی، اگر لیسـ ل اقتصـ ه از منظر تحلیـ د کـ ده  انـ گیرنـ

موردانتظـار برای وی و   غیرانحصـــاری امکـان اقـامـه دعوی داشــتـه بـاشـــد، مجموع ســود حـاصــلـه

حال بیان شـده که اما درعین )Blair & Cotter, 1999, p.89دهنده افزایش خواهد یافت(لیسـانس

ــانس ه لیسـ بـ ای حق طرح دعوی  ای  اعطـ ای مجوزهـ ک بر اعطـ الـ حق مـ ــاری،  ده غیرانحصـ گیرنـ

قرار بهره  متعـدد  دعـاوی  درمعرض  دام واحـد  اقـ بـابـت  را  اقض  نـ و  ه  را محـدود ســـاختـ برداری 

  ).Liddicoat, 2017, pp.638-639دهد(می

ــوص برقراری امکان یا حق  ــورها درخص نگرش متفاوت به این ملاحظات، تفاوت رویکرد کش

گیرنـده  گیرنـده و شــرایط آن را موجـب گردیـده اســـت: در امریکـا، لیســـانسطرح دعوی لیســـانس

عنوان شـده بههای صـنعتی ثبتغیرانحصـاری حق اقامه دعوی نقض درخصـوص اختراعات و طرح 

 و گاه مشترک شده را دارا نیست اما لیسانساختراع و علائم تجاری ثبت
ً
گیرنده انحصاری گاه مستقلا

ت( ورها Einhorn, 2006, pp. 623-624با مالک از چنین حقی برخوردار اسـ ). در برخی از کشـ

نوان خواهـان یـا  عگیرنـده انحصـــاری بـایـد مـالـک اختراع را بـههمچون اســترالیـا و انگلیس، لیســـانس

د( ایـ ل نمـ ده در دعوی نقض دخیـ و   .)AIPPI, 2006, p.2خوانـ ارک، اســتونی  دانمـ در شــیلی، 

ــانس ــب مورد حق اقامه دعوی نقض دارند(اندونزی، لیس ــاری نیز حس ).  Ibidگیرندگان غیرانحص

انون ثبـت اختراعـات، طرح  ا و قـ ه اروپـ ادیـ اری اتحـ د مقرره علائم تجـ اننـ   هـای دربرخی از مقررات، مـ

نعتی و علائم تجاری ایران(قانون   انس۱۳۸۶صـ ت لیسـ ورت درخواسـ گیرنده و امتناع یا عدم  )، درصـ

  گیرنده حق طرح دعوی اعطا شده است.توانایی مالک بر اقامه دعوی، به لیسانس

الاتی درخصــوص ذی ات داخلی، مقـ ه ثبـت  اگرچـه در ادبیـ امـ نفع/خواهـان دعوی ابطـال گواهینـ
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)؛ ســیدین و ۱۳۹۷)؛ کارچانی(۱۳۹۱صــادقی و جوهری(شــده(های صــنعتی منتشــر مالکیت

ط  ) اما راجع)۱۴۰۰)؛ و ناظری(۱۴۰۰)؛ حبیبا و ناظری(۱۳۹۷کارچانی( به اقامه دعوی نقض توسـ

خ به این بهره  دد پاسـ ر درصـ ر نگردیده اسـت. با این هدف، اثر حاضـ تقلی منتشـ بردار تاکنون اثری مسـ

و طرح حمایت از مالکیت صـنعتی،   ۱۳۸۶ی، وفق قانون  گیرنده قراردادپرسـش اسـت که آیا لیسـانس

اصـیل یا نماینده امکان طرح دعوی علیه ناقض را داراسـت یا خیر؟ در این رهگذر، با توجه   عنوانبه

هـای صــنعتی، بـا مقررات قـانون  بـه شــبـاهـت مقررات اتحـادیـه اروپـا در زمینـه علائم تجـاری و طرح 

ــده در « ۱۳۸۶ ــب ارائه ش ــت به ١»اختراع واحد دادگاه  وافقتنامهمو راهکار مناس ــمت نخس ، در قس

ــائی غنی ایالات متحده  ــت. در ادامه با توجه به رویه قض ــده اس تحلیل مقررات اتحادیه پرداخته ش

گیرنده، بررسـی مقررات و رویه دادگاههای این کشـور در  درخصـوص طرح دعوی توسـط لیسـانس

ــوم، با   ــمت س ــت. در قس ــتور کار قرار گرفته اس ــتفاده از  زمینه اختراعات و علائم تجاری در دس اس

حمایت از  و طرح    ۱۳۸۶های دو قســمت نخســت، تلاش گردیده تا با تحلیل مقررات قانون آورده

گیرنده و مالکیت صــنعتی، در راســتای پاســخ به پرســش مذکور و با توجه به منافع مالک، لیســانس

  جامعه، تفسیری مناسب ارائه گردد.

 . اتحادیه اروپا۱

ــتورالعمل اجرای حقوق مالکیت ف ــایی حق دارنده  ٢کری اتحادیه اروپا»«دس ــناس ــمن ش ، ض

ه طرق احقـاق حق، تصــمیم ه مـالکیـت فکری برای توســـل بـ گیری درخصــوص اعطـای این حق بـ

 حال، «مقرره )؛ بااینDirective, 2004, art.4گیرندگان را به کشورها واگذار نموده است(لیسانس

امـه دادگـاه واحـد    ٤حـادیـه»هـای [صــنعتی] ات، «مقرره طرح ٣علائم تجـاری اتحـادیـه» و نیز «موافقتنـ

  گیرنده هستند.، دربردارنده مقرراتی درخصوص اقامه دعوی توسط لیسانس٥اختراع»

 های صنعتی. علائم تجاری و طرح۱-۱

ــانس اد قرارداد، لیسـ ه مفـ ــه بـ دشـ دون خـ اری، بـ ت تجـ ــاری و وفق مقرره علامـ ده(انحصـ گیرنـ

 
1. Agreement on a Unified Patent Court 2013/C 175/01 (UPCA) 
2. Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights 
3. Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark (EUTMR) 
4. Regulation (EC) No 6/2002  on Community designs   (CDR) 
5. Agreement on a Unified Patent Court 2013/C 175/01 (UPCA) 
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ــایـت   ا درصــورت رضـ ه  دارنـده میغیرانحصـــاری) تنهـ امـ د دعوی نقض علامـت تجـاری را اقـ توانـ

حـال، اگر پس از اخطـار رســمی، دارنـده علامـت ظرف  ). بـااینEUTMR, 2017, art.25نمـایـد(

تواند خود مبادرت به طرح دعوی گیرنده انحصاری» میمهلت معقولی اقامه دعوی نکند، «لیسانس

  ).CDR, 2002, art.32اند(نیز تکرار شدهنماید. همین مقررات در مقرره طرح صنعتی اتحادیه،  

گیرنده امکان طرح دعوی نظر به شــناســایی آزادی قراردادی طرفین، اگر وفق قرارداد لیســانس

ته باشـد، اقامه دعوی توسـط لیسـانس گیرنده با مشـکلی مواجه نخواهد شـد؛ در یکی از آراء اخیر  داشـ

رت ضــمنی اشــاره شــده اســت؛ در پرونده صــودیوان دادگســتری اتحادیه اروپا، به این موضــوع به

 به لیسـانس
ً
گیرنده انحصـاری علامت، این حق اعطا  «پرفیومسـکو علیه پروکتِر»، وفق قرارداد صـراحتا

د( ناخته شـ ده بود و نامبرده دارای حق طرح دعوی شـ ).  In Case C‑355/21, 2022, para.12شـ

ــانس ت برخورداری از این حق، لیسـ ان طرح دعجهـ ده در زمـ ه حق وی گیرنـ د کـ ابـت کنـ ثـ د  ایـ وی بـ

  ).Tilmann & Plassmann, 2018, p.748موجب قرارداد محدود نشده است(به

به قرارداد و نیز رضـایت مالک بر طرح دعوی، این اسـت که آیا لزومی به پرسـش قابل طرح راجع

بی بودن  کتبی بودن قرارداد یا رضــایت وجود دارد؟ مقرره علامت تجاری، علیرغم اشــاره به لزوم کت

رورت .EUTMR, 2017, art.20.3قرارداد واگذاری( خنی از ضـ انس، سـ )، در مواد مربوط به لیسـ

کتبی بودن قرارداد یا رضـایت به میان نیاورده اسـت. در پرونده «جین کریسـچن علیه سـانجِی»، دیوان  

علامت  گیرنده شـفاهی نیز درصـورت رضـایت دارنده  عالی انگلسـتان بر این عقیده بود که لیسـانس

ــت( )؛ وفق نظر دیوان،  Christian v. Thakrar, 2011, para.7اتحادیه، قادر به طرح دعوی اس

اده   اده    ۲۲مـ ه   ۲۵مقرره [مـ الـب قرارداد لیســـانس درنظر نگرفتـ اتی درخصــوص قـ فعلی]، تشــریفـ

ــت( ــوص  ۳۲با توجه به ماده    ).ibid, para.6اس ــتدلالی درخص ــنعتی، چنین اس مقرره طرح ص

  رسد.ی اتحادیه نیز صحیح به نظر میهای صنعتطرح 

گیرنده درصــورتی حق طرح دعوی دارد که لیســانس درصــورت ســکوت قرارداد، لیســانس 

دهنده پس از اخطار ظرف «مهلتی معقول» اقدام به طرح دعوی ننماید.  انحصــاری بوده و لیســانس

ــفافی ــبت به تعیین بازه زمانی معین، اگرچه ش ت کمتری دارد لکن درنظر گرفتن «مهلت معقول» نس

ت(جهت انعطافبه رایط متفاوت، دارای ترجیح اسـ ).  de Werra[1], 2017, p.206پذیری در شـ

گیری مالک درحالتی که کالاهای ناقض علامت تجاری با کیفیت پایین  عنوان مثال، زمان تصـمیمبه

ــی که ارزیابی ماهیت اقدامات ــبت به فرض ــتند، نس ناقضــانه   در مقیاس گســترده درحال توزیع هس
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و معیار مهلت معقول پاسـخگوی هر دوحالت   )ibidبردار باشـند، کوتاهتر اسـت(بر و هزینهزمان

  خواهد بود.

ــش ــخگویی به آن را در دو پرونده یکی از پرس هایی که دیوان دادگســتری اتحادیه، فرصــت پاس

،  علامت تجاری  مقرره   ۲۷براساس ماده  گیرنده است: داشته، اثر ثبت قرارداد بر اقامه دعوی لیسانس

عمال حقوقی مندرج در مواد 
َ
(لیسانس)، بعد از ثبت در  ۲۵(حقوق عینی) و ۲۲(واگذاری)،  ۲۰«ا

تند». ب تناد هسـ خاص ثالث قابل اسـ ش مطرح میرابر اشـ ورت عدم ثبت حال این پرسـ ود که درصـ شـ

در پرونده «یوسـف علیه  حق اقامه دعوی نقض را دارد یا خیر؟   ۲۵گیرنده وفق ماده قرارداد، لیسـانس

نظر دیوان،   وفق؛  )In Case C163/15, 2016(برایدینگ»، دیوان به این پرسـش پاسـخی مثبت داد

 
ً
 لفظی پذیرفته نیسـتاولا

ً
ود و تفسـیر صـرفا  In Case(  این ماده باید با توجه به هدف آن تفسـیر شـ

C163/15, 2016, paras.18-19( ِاین مقرره با هدف حمایت از اشــخاص ،
ً
نیتی  با حســن ؛ ثانیا

امل   عیت، شـ ند و این وضـ ب کرده باشـ ده که حقوقی راجع به علامت کسـ خص ناقضتدوین شـ ،  شـ

، )In Case C163/15, 2016, para. 25(شـودنمی
ً
تفسـیری غیر از این پذیرفته شـود،  اگر؛ ثالثا

) مـی  ۲۰)۱۱[(  ۱۷)۶مـاده  نـظـر  بـه  هـوده  یـ بـ عـلـی]  مـقـرره، )؛  Ibid, paras.23-24(رســـدفـ طـبـق 

 حکمیکه تواند به حقوق خود اســتناد نماید درحالیواگذارشــونده تا قبل از ثبت قرارداد انتقال نمی

  گیرنده وجود ندارد.فعلی] راجع به لیسانس ۲۵[ ۲۲متناظر در ماده 

(لیســانس) ۳۲و  ۲۹، ۲۸مقرره طرح صــنعتی نیز، اعمال حقوقی مندرج در مواد   ۳۳وفق ماده 

ول» با بعد از ثبت دربرابر اشـخاص ثالث قابل اسـتناد هسـتند. دیوان در پرونده «فیلیپس علیه گرون

ــف علیه بر ــابه با پرونده «یوس ــتدلالهایی مش ــوص مواد متناظر  اس طرح   در مقرره ایدینگ»، درخص

 ,In Case C-419/15, 2016گیرنده را منوط به ثبت قرارداد ندانسـت(صـنعتی، طرح دعوی لیسـانس

para.33ه براین عقیـده بود کـه حق طرح دعوی لیســـانس مقرره،   ۳۲گیرنـده در مـاده  )؛ دیوان ازجملـ

 به اعلان قبلی به مالک طرح [و نه ثبت قرا 
ً
 ,In Case C-419/15رداد] منوط شــده اســت(صــرفا

2016, para.21(. منطق چنین حکمی این اســـت کـه نـاقض نبـایـد از عـدم انجـام یـک فراینـد اداری ،

ــانس لیسـ کـه  در شــرایطی  منتفع بخصــوص  ــده،  ــادی شـ اقتصـ ــارات  خسـ گیرنـده متحمـل 

 ).Höpperger, 2016, p.44گردد(
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  . اختراعات۱-۲

موافقتنامه دادگاه واحد اختراع، رویکردی متفاوت اتخاذ نموده اســت: چنانچه در قرارداد شــرط 

اعلان قبلی به دارنده اختراع، حق اقامه دعوی   شـرطبهگیرنده انحصـاری  خلاف نشـده باشـد، لیسـانس

گیرنده غیرانحصـاری تنها درصـورتی  ) اما لیسـانسUPCA, 2013, art.47.2نقض خواهد داشـت(

 در قرارداد لیسـانس دارای چنین حقی باشـد و به مالک اختراع نیز حق ا
ً
قامه دعوی دارد که صـراحتا

، دادگـاه بـه ۶۸). شـــایـان ذکر اســـت اگرچـه وفق مـاده  UPCA, 2013, art.47.3اعلان قبلی بـدهـد(

ــت «طرف زیان ــی از نقض حکم میدرخواس ــارت ناش دیده دارای کند و زیاندیده»، به جبران خس

  ۴۷دیده» در ماده مذکور، شـخصـی اسـت که وفق ماده سـترده اسـت اما منظور از «زیانمفهومی گ

در مقام بیان اشخاص دارای حق طرح دعوی مطالبه  ۶۸دارای حق طرح دعوی باشد؛ بنابراین، ماده  

  خسارت ناشی از نقض نیست.

جلوگیری  لزوم اعلان قبلی جهت طرح دعوی در راستای منافع خوانده دعوی و نه مالک، جهت 

از طرح دعاوی متعدد علیه وی وضـع گردیده اسـت؛ بنابراین، حتی اگر در قرارداد شـرط خلاف شـده 

ترتیب، حق ). بدینTilmann & Plassmann, 2018, p.748باشـد، اعلان به مالک ضـروری اسـت(

در   تواند بدلایلی ازجمله آزادیگیرندگان، به نظر مالک بســتگی دارد و وی میطرح دعوی لیســانس

 ,Ibidگیرندگان را محدود یا ممنوع سـازد(مذاکره با ناقضـان احتمالی، طرح دعوی توسـط لیسـانس

p.749 .( 

گیرنده انحصاری بر طرح دعوی نافی امکان طرح همان دعوی توسط مالک نیست حق لیسانس

ند( ت همزمان موجود باشـ )؛ البته Tilmann & Plassmann, 2018, p.747و این دو حق ممکن اسـ

اگر مالک اختراع دعوایی را علیه ناقض طرح کرده و سپس به شخص ثالثی لیسانس انحصاری اعطا  

تواند همان دعوی را نزد دادگاه  گیرنده مذکور تا خاتمه رسـیدگی به دعوی مالک، نمیکند، لیسـانس

 ,Ibidگیرنده نیز قابل اسـتناد خواهد بود(مطرح کند؛ حکم صـادره در دعوای مذکور، علیه لیسـانس

p.747ه امبرده در دعوی نقض لیســـانس). بـ الـک اختراع، اگر نـ ایـت حقوق مـ ده وارد  منظور رعـ گیرنـ

ده نمی ده برای طرح  نشــود، خوانـ د و خوانـ ه اختراع را مورد اعتراض قرار دهـ امـ ار گواهینـ د اعتبـ توانـ

  ).UPCA, 2013, art.47.5ادعای بطلان گواهینامه باید دعوایی مجزا علیه مالک اقامه نماید(

ک اختراع می الـ ل، مـ ان طرح دعوی مســتقـ د در دعوی  علاوه بر امکـ هتوانـ امـ ــدهاقـ توســط    شـ

). در فرض اخیر، وفق «قواعد  UPCA, 2013, art.47.4گیرنده انحصــاری نیز وارد شــود(لیســانس
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ــیدگی دادگاه واحد اختراع» ــورت بهتواند به هریک از دعاوی  ، دادگاه می١رس ــیدگی   ص جداگانه رس

ــورتی ــانسکند. همچنین، درص  دعوی نقض را اقامه نمایند، دادگاه  که مالک و لیس
ً
ــتقلا گیرنده مس

 ).UPCRoP, 2022, Rule.302اختیار دارد تا به این دعاوی توأمان رسیدگی نمایند(

  متحده امریکا. ایالات  ۲
قض درخصـوص اختراعات و گیرنده غیرانحصـاری حق اقامه دعوی ندر حقوق امریکا، لیسـانس

اری ثبـت ا لیســـانسEinhorn, 2006, pp. 623-624شـــده را دارا نیســـت (علائم تجـ ده  ) امـ گیرنـ

ت. همچنین، ثبت قرارداد   با مالک از چنین حقی برخوردار اسـ
ً
ترکا  و گاه مشـ

ً
تقلا اری گاه مسـ انحصـ

 .)Ibid, pp. 622-623شرط طرح دعوی نیست(لیسانس ضروری نبوده و پیش
 

  های صنعتی. اختراعات و طرح۲-۱

ده بهقانون اختراعات که درخصـوص طرح  ۲۸۱وفق ماده  عنوان اختراع نیز های صـنعتی ثبت شـ

قـانون   ۱۰۰اختصـــاص داشــتـه و مـاده    ٢مجری اســـت، حق اقـامـه دعوی نقض بـه «مـالـک اختراع»

گیرنده اشـاره ندارد. برای اینکه خواهان وفق قانون اساسی دارای مذکور، در تعریف مالک به لیسـانس

حق طرح دعوی شــناخته شــود، باید اثبات کند که از عمل مورد شــکایت، زیانی واقعی به وی وارد  

). وفق دیدگاه دادگاه  Burstein, 2015, p.516شـده که طی یک دادرسـی مطلوب، قابل جبران اسـت(

نز علیه موتورولا( )»،  ۲۰۱۰تجدیدنظر حوزه قضـایی چهارم ایالات متحده در پرونده «وایِو سـولوشـ

 قابل حمایت 
ً
شـخصـی وفق قانون اسـاسـی حق اقامه دعوی نقض اختراع را داراسـت که منفعتی قانونا

 ,WiAV Sols. v. Motorolaه اسـت(در اختراع داشـته و بتوان گفت از نقض ضـرری متوجه وی شـد

2010, p.1265گیرنده غیرانحصـاری مالک حقوق نبوده و از نقض ). وفق این معیار، چون لیسـانس

 با مالک اختراع حق طرح دعوی ضـرری به منافع قانونی وی وارد نمی
ً
 و چه مشترکا

ً
شود، چه مستقلا

  ).Einhorn, 2006, p.624ندارد(

انسهدادگاه فدرال در پرونده ت که لیسـ ده اسـ اری علیه ناقض  ای متعدد، متذکر شـ گیرنده انحصـ

 
1. Rules of Procedure of the Unified Patent Court, 2022. 
2. Patentee 
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 بتواند بهحق طرح دعوی دارد اما داشـتن این حق باعث نخواهد شـد تا لیسـانس
ً
تنهایی گیرنده لزوما

). ملاحظاتی مانند تضـمین حقوق همه ذینفعان  Abate & Morten, 2018, p.482طرح دعوی کند(

راری و تصمیمات متناقض، سبب گردیده تا دادگاهها معیاری اضافی های تک و جلوگیری از رسیدگی

 ,Ibidرا برای تعیین دارنـده حق طرح دعوی درنظر گیرنـد( ١موســوم بـه «حق طرح دعوی احتیـاطی»

2018, p.484از سـوی لیسـانس 
ً
عنوان گیرنده اقامه شـود و خوانده به)؛ برای مثال، اگر دعوی صـرفا

عنوان  مـه اختراع را ادعـا کنـد، تضــمینی برای حفظ حقوق مـالـک اختراع بـهاعتبـاری گواهینـادفـاع، بی

). براین اسـاس، خواهان باید نماینده تمامی منافع Greene, 2012, p.14شـخص غایب وجود ندارد(

ه  ث برای طرح دعوی تکیـ الـ ثـ اص  ه اشــخـ انونی خود و نـ و بر حقوق قـ ــد  اشـ بـ اشــی از اختراع  نـ

  ). Nguyen, 2015, p.13کند(

ت نظریه «تمام حقوق بنیادین»  توجه بب  ٢به ملاحظات مذکور، کاربسـ ط دادگاه فدرال را سـ توسـ

انحصــاری اگر دارای تمام حقوق بنیادین اختراع باشــد، مالک مؤثر   گیرندهگردیده اســت: لیســانس

)؛ درغیراینصورت،  Abate & Breen, 2020, p.1187تنهایی حق اقامه دعوی دارد(شناخته شده و به

).  Abate & Morten, 2018, p.479طرح دعوی کنـد( ٣عنوان «خواهـان مشــترک»بـا مـالـک بـهبـایـد  

ه کوکلیِر( ده «آلفرد علیـ ــایی نهم در پرونـ دنظر حوزه قضـ دیـ اه تجـ ام  ۲۰۱۰وفق نظر دادگـ )» اگر تمـ

دهنده مالک اختراع بوده و حق طرح دعوی گیرنده منتقل نشـود، لیسـانسحقوق بنیادین به لیسـانس

گیرنـده از منظر حق طرح دعوی، مـالـک محســوب  گر تمـام حقوق منتقـل شــود، لیســـانسدارد و ا

ــانسمی ــت، لیسـ هشــود. درفرض نخسـ ده بـ دارد و در فرض دوم،  گیرنـ ایی حق طرح دعوی نـ تنهـ

  ).Alfred v. Cochlear, 2010, pp.1359-1360دهنده حق اقامه دعوی نخواهد داشت(لیسانس

 ,Contrerasعوی، اختراع چند مالک جداگانه نخواهد داشت(تعیین دارنده حق طرح د  منظوربه

2022, p.321 ک [مؤثر] حق اختراع الـ ه مـ ه پرســش اصــلی این اســـت کـ ال این نظریـ ) و در اعمـ

درواقع، ازآنجاکه وفق قانون اختراعات، حق طرح  )؛Aspex v. Miracle, 2006, p.1342کیسـت؟(

گیرنده دارای تمام حقوق بنیادین باشـد، از نظر حق طرح  دعوی تنها به مالک تعلق دارد، اگر لیسـانس

  Liddicoat, 2017, p.644شـود(دعوی همسـنگ «مالک اختراع» محسـوب می
ً
). اعمال نظریه صـرفا

یـد داشــتن تمـامی حقوق بنیـادین ازجملـه حقوقی کـه براســـاس وقـایع دعوای مطروحـه نبوده بلکـه بـا

 
1. Prudential Standing 
2. All Substantial Rights Doctrine 
3. Co-plaitiff 
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ود( ی شـ تند، بررسـ وع دعوی نیسـ ، کلیت و گریدعبارت به)؛  Abate & Breen, 2020, p.1193موضـ

مـی گـرفـتـه  درنـظـر  قـرارداد  پـرونـده، USFRF v. Fujifilm, 2021, p.7شـــود(مـجـمـوع  هـر  لـذا   .(

گیرنـده لحـاظ  اعطـایی بـه لیســـانس فرد بوده و در آن بـایـد قصـــد طرفین و مـاهیـت حقوقمنحصــربـه

). در رویه دادگاه فدرال، حتی اگر طرفین دعوی، موضــوع فقدان حق Nguyen, 2015, p.28شــود(

 به این موضوع رسیدگی می
ً
  ).Ibid, 2015, p.24کند(اقامه دعوی را مطرح نکنند، دادگاه رأسا

ک اختراع محسـوب  گیرنده تحت چه شـرایطی، مالپرسـش حائز اهمیت این اسـت که لیسـانس

کننده خواهد بود؟ در  شــود و برخورداری یا عدم برخورداری از چه حقوقی در این راســتا تعیینمی

ه اه، از مؤلفـ دادگـ ه کوکلیر»  ده «آلفرد علیـ ادین پرونـ بنیـ تمـام حقوق  ال  انتقـ در  ه  کـ برده  ام  نـ هـایی 

ــولاتعیین ــاری تولید، اســتفاده و فروش محص ت یا خدمات تحت کننده هســتند: انتقال حق انحص

گیرنده بر اعطای لیسـانس فرعی، مفاد قرارداد درخصـوص بازگشـت حقوق به اختراع، حق لیسـانس

دهنـده بر کنترل و دهنـده در اثر نقض قرارداد لیســـانس، مـدت قرارداد، توانـایی لیســـانسلیســـانس

نـده در  گیرهـای لیســـانسهـای تمـدیـد، محـدودیـتدهنـده بـه پرداخـت هزینـهنظـارت، تعهـد لیســـانس

ــانس اشــی از اختراع، حق لیسـ افع نـ ذاری منـ ه دعوی نقض(واگـ امـ ده مبنی بر اقـ  .Alfred vگیرنـ

Cochlear, 2010, pp.1360-1361های دیگری ). برخی پژوهشگران، با مطالعه رویه قضایی، مؤلفه

گاهی یا طرف مشـورت قرار گرفتن درخصـوص  همچون حق سـازش اختلافات ناشـی از نقض، حق آ

ــانسفعالیت  دعاوی یا ــدن لیس ــهیم ش ــعیت س ــانس و وض دهنده در رویالتی یا های مربوط به لیس

ت افزوده ارات مربوط به اختراع را به این فهرسـ   ).Abate & Morten, 2018, pp.489-490اند(خسـ

ل مـدنظر قرار نگیرد(از نظر دادگـاه فـدرال، هیچ حقی آنچنـان بی  ,Ibidاهمیـت نیســـت کـه در تحلیـ

p.490.(  

گیرنده از همه حقوق مادی شـرط اولیه و لازم اما ناکافی برای داشـتن تمام  اری لیسـانسبرخورد 

ت؛  گیرنده به برخی از انواع حقوق مادی یا محصـول  محدود نمودن حق لیسـانسحقوق بنیادین اسـ

 & Abateشــوند(گیرنده از تمام حقوق تلقی میمندی لیســانسیا خدمات خاص، باعث عدم بهره 

Breen, 2020, pp.1193-1194.( انس اری طرح دعوی اما بنابراین اگر لیسـ گیرنده دارای حق انحصـ

 & Abate(برداری از اختراع باشــد، معیـار تمـام حقوق بنیـادین محقق نشــده اســتفاقد حق بهره 

Morten, 2018, p.493  .( بهره ه حق  انی کـ زمـ ا  تـ ا  اههـ ــت از نظر دادگـ ذکر اسـ ان  ــایـ برداری  شـ

ــانس ــود، حفظ حق بهره لیس ــوب ش ــخاص ثالث انحصــاری محس برداری برای  گیرنده درمقابل اش
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  ).Ibid, 2018, p.494(دهنده مخل انتقال تمام حقوق نیستلیسانس

جهـت اینکـه قرارداد لیســـانس هم  مـدیـا گیمز» بـهبـه همین جهـت، در پرونـده «گـامکو علیـه مولتی

ه ه یک بـ ه نیویورک و هم بـ ایی بـ ــانسجهـت جغرافیـ دود بود، لیسـ اربردهـای اختراع محـ ده  ی از کـ گیرنـ

ــد( ــناخته نش  دارای حق طرح دعوی ش
ً
ــتقلا ).  Gamco v. Multimedia Games, 2007, p.3مس

ــانس همینطور،  ایو وودز»، لیسـ اوهـ ه  ده «آلپز علیـ ا حق بهره در پرونـ ده تنهـ از اختراع  دهنـ برداری 

نوعی و...) را به ل ولات پروتز (پای مصـ وص محصـ انسدرخصـ برداری از  گیرنده اعطا کرده و بهره یسـ

ــته بود؛ طبق نظر دادگاه تجدیدنظر حوزه   ــولات را برای خود محفوظ داش ــایر محص اختراع برای س

ناخته نشـد(قضـایی یازدهم ایالات متحده، لیسـانس  ,Alps v. OWWگیرنده مالک تمام حقوق شـ

2015, pp.6-7سـپِکس آیوِر علیه میر
َ
کل اوپتیکس»، قرارداد لیسـانس دارای تاریخ  )؛ و یا در پرونده «ا

ت  قطعی خاتمه با امکان تمدید بود، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضـایی نهم ایالات متحده، عقیده داشـ

تفاده کمتر از  یاری  ۵که مدت اسـ تن بسـ ی از مدت گواهینامه اختراع) علیرغم داشـ  بخشـ
ً
رفا ال (صـ سـ

ــانساز حقوق بنیادین، باعث می ــود که لیس ــود(گیرنش  .Aspex vده، مالک مؤثر اختراع تلقی نش

Miracle, 2006, p.1343.(  

گیری نقض) و گیری درخصـوص طرح دعوی نقض(نادیدهدر رویه قضـایی، نداشـتن حق تصـمیم

ــده  ادین تلقی شـ ام حقوق بنیـ ال تمـ دم انتقـ اعـث عـ اشــی از اختراع بـ ال حقوق نـ داشــتن حق انتقـ نـ

ت( انسAbate & Breen, 2020, pp.1188-1190اسـ ین (حق ). توانایی لیسـ گیرنده بر تعقیب ناقضـ

دهاجرای اختراع) در قرارداد، تعیین ده  )؛ Contreras, 2022, p.327ترین عـامـل اســـت(کننـ در پرونـ

اد پژوهشــی دانشــگـاه فلوریـدا علیـه فوجی ل عـدم انتقـال حق طرح دعوی و چون  «بنیـ ه دلیـ فیلم» بـ

انس عه، واردات و اس ـلیسـ اخت، توسـ ی، دهنده، حق سـ وع اختراع برای اهداف پژوهشـ تفاده از موضـ

بالینی و آموزشــی را برای خود محفوظ نگاه داشــته بود، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضــایی دوم ایالات 

ــانس ه لیسـ ده اعلام نمود کـ ــت(متحـ ادین اختراع نیسـ ام حقوق بنیـ ده دارای تمـ  .USFRF vگیرنـ

Fujifilm, 2021, p.5( ــیمتریکس ع لیه بایوکِر» بدلیل عدم انتقال برخی حقوق  و یا در پرونده «اس

ه نظر اخیر را   ازجملـ الات متحـده  ایـ اول  ــایی  حوزه قضـ دنظر  دادگـاه تجـدیـ امـه دعوی،  اقـ حق 

  ).AsymmetRx v. Biocare, 2009, pp.1321-1322برگزید(

اس، لیسـانس د؛ گیرنده باید تصـمیمبر این اسـ گیرنده انحصـاری طرح دعوی علیه ناقضـین باشـ

بنابراین، هرگونه محدودیت بر این حق، باعث عدم انتقال تمام حقوق خواهد شــد: به همین جهت،  
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اسـتار علیه نانیاتک» وفق قرارداد، تنها علیه اشـخاصـی حق طرح دعوی وجود داشـت در پرونده «لون

ــت تا بدون نیاز به تأیید،  ــند و مالک اختراع حق داش ــت مندرج در قرارداد باش به  که خارج از فهرس

ازه بهره  اص طرف دعوی نقض، اجـ د(اشــخـ ا کنـ  ,Lone Star v. Nanyaبرداری از اختراع را اعطـ

2019, p.11  ــایی نهم ایالات متحده مقرر نمود به دلیل ). در این پرونده دادگاه تجدیدنظر حوزه قض

 حق طرحها، انتقالقیدوشـرط طرح دعوی در کنار سـایر محدودیتنداشـتن حق بی
ً
  گیرنده مسـتقلا

گیرنـده  ). همچنین در پرونـده «آلفرد علیـه کوکلیر»، طبق قرارداد لیســـانسibid, p.24دعوی نـدارد(

میم بر عدم طرح دعوی می ت اما اگر تصـ انسحق طرح دعوی داشـ ت تا گرفت، لیسـ دهنده حق داشـ

توانـد مـدت گیرنـده نمیخود طرح دعوی کنـد؛ دراین پرونـده، دادگـاه اســتـدلال نمود چون لیســـانس

ام ادین اســـتنـ ام حقوق بنیـ ک چیزی کمتر از تمـ الـ مـ ده بگیرد،  ادیـ دودی نقض را نـ  .Alfred v(حـ

Cochlear, 2010, pp.1354-1357.( 

شـود که بتواند آزادانه گیرنده درصـورتی مالک تمام حقوق محسـوب میعلاوه بر این، لیسـانس

ار»، در قرارداد مقرر شده استحقوق ناشـی از اختراع را به اشـخاص ثالث منتقل کند؛ در پرونده «لون

هـای قرارداد اولیـه بـاشــنـد و درغیراینصــورت بـه تـأییـد  هـای بعـدی بـایـد واجـد محـدودیـتبود کـه انتقـال

مـالـک اختراع نیـاز اســـت. درنظر دادگـاه این موضــوع، دال بر عـدم انتقـال تمـام حقوق درنظر گرفتـه  

  ).Lone Star v. Nanya, 2019, pp.11-14شد(

ه لیونوفق نظر دادگـاه ت ارا علیـ الکترونیکز»،  جـدیـدنظر حوزه قضـــایی هشــتم در پرونـده «لومینـ

الی مســتمر از بهره  افع مـ ا ســهم در خســـارت نـاشــی از نقض برای  صــرف برقراری منـ برداری یـ

).  Luminara v. Liown, 2016, p.12دهنده منافاتی با انتقال تمامی حقوق بنیادین ندارد(لیسـانس

ت ود تا دادگاه به انتقال تمام حقوق با دیده    البته این مؤلفه ممکن اسـ ایر عوامل، موجب شـ در کنار سـ

تار» دادگاه چنین نظر داد که سـهم قابل توجه مالک اختراع در   ، در پرونده «لون اسـ
ً
تردید بنگرد؛ مثلا

 ,Lone Star v. Nanya, 2019(عوایـد مـالی، حـاکی از ابقـای مـالکیـت اختراع برای نـامبرده اســـت

p.11.(  دا»، ســهم  همچن اه فلوریـ اد پژوهشــی دانشــگـ ده «بنیـ ا    ۱۰ین، در پرونـ ــدی    ۵۰تـ درصـ

ــانس د بهره لیسـ ده از عوایـ هدهنـ ــد(برداری، مؤلفـ ام حقوق تلقی شـ ال تمـ ه انتقـ  .USFRF vای علیـ

Fujifilm, 2021, p.11.( 
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 . علائم تجاری۲-۲

 دارای حق که لیسـانسدر حقوق امریکا، درحالی
ً
طرح دعوی نقض گیرندگان انحصـاری عموما

گیرندگان غیرانحصــاری از چنین حقی درخصــوص علائم ثبت شــده شــوند، لیســانسشــناخته می

  برخوردار نیستند.

 )۳۲. نقض علامت ثبت شده (ماده ۲-۲-۱

اده   ت  ۳۲وفق مـ اری ثبـ ت تجـ انون لنهم، حق طرح دعوی نقض علامـ تقـ ه «ثبـ ــده، بـ ده  شـ کننـ

گیرنده ندارد.  ای به لیســانسکننده»، اشــاره ثبتدر تعریف « ۴۵اختصــاص دارد؛ ماده   ١علامت»

یســـانـس لـ ریـف،  عـ تـ ن  ایـ ق  وفـ دعـوی دادگـاهـهـا  اقـامـه  حـق  واجـد  را  رانـحصـــاری  یـ غـ رنـده  یـ گـ

). همـاننـد آنچـه در دعوی نقض اختراع بیـان شـــد، در اینجـا نیز Einhorn, 2006, p.624داننـد(نمی

ازی لیسـانسبا معادل دادگاهها لامت، وی را دارای حق طرح دعوی گیرنده انحصـاری با مالک عسـ

ه لیســـانسمی د؛ درواقع، اگر قرارداد بـ د و «معـادل واگـذاری»داننـ ا کنـ ه اعطـ انـ الکـ ده حقوق مـ   ٢گیرنـ

 ,Landsman et.alگیرنده همانند مالک حق طرح دعوی خواهد داشـت(محسـوب شـود، لیسـانس

2009, p.1440.( 

تفاده از علامت در قلمروی  گیرنده بر منع لیسـانسدرصـورت عدم توانایی لیسـانس دهنده از اسـ

انس اری لیسـ ریح قرارداد بر مالکیت انحصـ انس، تصـ دهنده، وجود محدودیت جغرافیایی، الزام  لیسـ

ــانس ــانسلیسـ ا حفظ حق لیسـ ت یـ ده بر حفظ کیفیـ ت، وجود حقوق و گیرنـ ده بر کنترل کیفیـ دهنـ

گیرنده برای اعمال حقوق  ی لیسـانستعهداتی که با واگذاری در تضـادند و اعمال محدودیت بر توانای

 معادل واگذاری محســوب نخواهد شــد(
ً
 ,Landsman et.al, 2009علیه ناقضــین، قرارداد اصــولا

p.1441  ایننس ده «فـ ده، در پرونـ الات متحـ ایـ ــایی هفتم  دنظر حوزه قضـ دیـ اه تجـ ). وفق نظر دادگـ

تمنت علیه گبریت»، یکی از مؤلفه انسها، عدم حفظ حق اینوسـ تفاده از علامت برای لیسـ دهنده اسـ

دهنده وفق قرارداد که لیسـانس). در مواردیfinance Investment v. Geberit, 1998, p.532اسـت(

حقوق انحصـــاری مـالکـانـه را برای خود حفظ کرده و فقط حق اســتفـاده از علامـت را بـه اعطـا کنـد،  

انس ده و لیسـ وب نشـ ت(گیرنده قرارداد، معادل واگذاری محسـ  Novaحق طرح دعوی نخواهد داشـ

 
1. Registrant 

2. tantamount to an assignment 
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v. Adler, 2006, p.974کلاین علیه تانل ). دادگاه فدرال بخش جنوبی نیویورک در پرونده «کالوین

ل پیش ه دلیـ ه بـ گ»، ازجملـ دینـ ــانستریـ ت، لیسـ ارج از تعریف بینی حق کنترل کیفیـ ده را خـ گیرنـ

 ,Calvin Klein v. Tunnel Tradingو فـاقـد حق طرح دعوی دانســـت( ۳۲کننـده» در مـاده «ثبـت

2001, p.8.( 

ــانس ــدن، برخورداری لیس ــوب ش  طوربهگیرنده از حق طرح دعوی برای معادل واگذاری محس

ت( روری اما ناکافی اسـ ). وفق نظر دادگاه  Contreras, 2022, p.329مطلق و انحصـاری، شـرطی ضـ

نال نگتن در پرونده «نشـ رقی واشـ ینگ علیه اایالتی فدرال بخش شـ نسـ رف اعطای حق لایسـ ینلد»، صـ

 Nationalکند(گیرنده حق طرح دعوی اعطا نمیطرح دعوی بدون انتقال سـایر حقوق، به لیسـانس

Licensing v. Inland, 2004, p.1251  ت»، چون ه گبریـ ت علیـ ایننس اینوســتمنـ ده «فـ ). در پرونـ

ــانس اطلاعلیسـ ه  بـ ملزم  ده  ــت  گیرنـ دعوی داشـ انی حق طرح  زمـ ا  تنهـ ــانی نقض بود و  ه  رسـ کـ

دهنـده طرح دعوی نکنـد، دادگـاه تجـدیـدنظر حوزه قضـــایی هفتم، نظر دادگـاه فـدرال بخش لیســـانس

 finance Investmentگیرنده را تأیید نمود(شمالی ایندیانا مبنی بر نداشتن حق طرح دعوی لیسانس

v. Geberit, 1998, p.532.(  ل اینکـه مشـــابـه، در پرونـده «کیـاموتورز علیـه اتووُرکس» بـه دلی ـ  طوربـه

دهنده در دعوی نقض های لیسـانسرسـانی نقض و پیروی از دسـتورالعملگیرنده به اطلاعلیسـانس

ه ه کـافی ســوتـا، لیســـانسمتعهـد شـــده بود، دادگـاه فـدرال بخش مینـ گیرنـده را واجـد حقوق مـالکـانـ

  ).Kia Motors v. Autoworks, 2007, p.6ندانست(

اده   ده» در مـ اینـ ارت «نمـ ه عبـ ه بـ ا توجـ اده    ۴۵بـ اظر بر مـ ــانس۳۲نـ ده  ، ممکن اســـت لیسـ گیرنـ

ــاری نه همانند مالک بلکه به ــیر انحص ــد. البته تفس عنوان نماینده وی دارای امکان طرح دعوی باش

«نماینده» نزد دادگاهها یکسـان نیسـت: برخی با توجه به تعریف لغوی، نماینده را در معنای موسـع  

تفسـیری مضـیق، انحصـاری بودن لیسـانس یا عدم  که برخی دیگر، ضـمن کنند، درحالیتفسـیر می

 ,Knollدانند(عنوان نماینده میگیرنده بهتوانایی مالک بر طرح دعوی را شـرط اقامه دعوی لیسـانس

2015, p.984  به عقیده برخی از نویسندگان، با توجه به تاریخچه و عبارات مندرج در ماده، صرف .(

تن امکان  ت(طرح دعوی بهاجازه دارنده علامت، برای داشـ  ).Ibid, p.1028عنوان نماینده کافی اسـ

برخی وجود محـدودیـت  کـهیدرحـالدر زمینـه محـدودیـت جغرافیـایی دادگـاههـا نظر یکســانی نـدارنـد؛  

گیرنده  در قلمروی جغرافیایی قرارداد را دال بر معادل واگذاری نبودن قرارداد محسوب کرده و لیسانس

گیرنده تنها  دانند، برخی دیگر از دادگاهها اگر لیسـانسدعوی نمی را در چنین فرضـی دارای حق اقامه
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ممکن  را  توســط وی  دعوی  ــد، طرح  اشـ بـ ــار  انحصـ دارای  معین  قلمروی جغرافیـایی  ک  در یـ

  ).Landsman et.al, 2009, p.1444دانند(می

  )۴۳. نقض علامت ثبت نشده (بند الف ماده ۲-۲-۲

 زیانقانون لنهم،    ۴۳وفق بند «الف» ماده 
ً
دیده اسـت»   «هر شـخصـی که اعتقاد دارد که احتمالا

 بر این نکته تأکید تواند درخصــوص نقض علامت ثبتمی
ً
نشــده طرح دعوی کند؛ دادگاهها عموما

ــانس ــاری وفق این مقرره حق طرح دعوی نقض دارند که لیس ــاری و غیرانحص گیرنده اعم از انحص

ــده دارد( ــانسLandsman et.al, 2009, p.1438علامت ثبت نش ــاری  ) و لیس گیرندگان غیرانحص

د   اده  ۱اگرچـه وفق بنـ اده    ۳۲  مـ د الف مـ ا وفق بنـ د امـ دارنـ انون حق طرح دعوی نقض نـ از چنین    ۴۳قـ

تند(   ۴۳گیرنده بر طرح دعوی وفق ماده ). حق لیسـانسCalboli, 2016, p.451حقی برخوردار هسـ

ون این حق ناشــی از قرارداد اســت، با موجب قرارداد محدود شــود؛ چقانون لهنم، ممکن اســت به

  ).Ibid, p.1439قرارداد نیز قابل تحدید است(

آنچنان   ۴۳ی امریکا در پرونده «لِکسـمارک علیه اسـتاتیک کنترل»، لسـان ماده  عالوفق نظر دیوان  

ود( ل شـ ده بتواند به آن متوسـ خصـی که متحمل زیان شـ ت که هر شـ ترده نیسـ  ,Jacobson et.alگسـ

2021, para.7.2.(  براســاس رأی دیوان، خواهان برای داشــتن حق اقامه دعوی باید در محدوده نفع

موردحمـایـت قـانون قرار داشــتـه و ســببیـت نزدیـک میـان ضــرر وارده و نقض ادعـایی قـانون را اثبـات 

). بـا توجـه بـه اینکـه جهـت اقـامـه دعوی در  Lexmark v. Static Control, 2014, pp.18-22نمـایـد(

ده مـذکور،   ده (جزء «ب» قســمـت  تبلیغـات گمراهپرونـ اده    ۱کننـ د «الف» مـ ه نقض ۴۳بنـ ) بوده و نـ

)، برخی در شــمول این رأی نســبت به ۴۳بند «الف» ماده  ۱علامت تجاری (جزء «الف» قســمت 

ا در پرونـده بـه انـد.نقض علامـت تشــکیـک نموده ال، دادگـاه فـدرال بخش شــرقی ویرجینیـ عنوان مثـ

دی ه هَنـ دز علیـ ل»-«رینولـ ات گمراه فویـ ه تبلیغـ ا بـ ارک تنهـ ه رأی لکســمـ ده بود کـ ده  بر این عقیـ کننـ

  ماساچوست   ). همچنین، دادگاه فدرال بخشReynolds v. Handi-foil, 2014, p.4اختصاص دارد(

ــده در   ــتانداردهای مطرح ش ــتینگ»، اگرچه اذعان نمود که وفق اس در پرونده «احمدنعیم علیه هاس

ــبت به  ــبت به تعمیم رأی دیوان عالی نس پرونده لکســمارک، خواهان حق اقامه دعوی ندارد اما نس

). برخی از نویســنـدگـان تردیـد Ahmed v. Hosting.com, 2014نقض علامـت اظهـار تردیـد کرد(

ته و بر این عقیده  دادگاهها یر لفظی ماده برآمده و نه در  را موجه ندانسـ اند که دیوان عالی در مقام تفسـ
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کننـده مشـــاهـده متن مـاده و نـه در رأی دیوان، اثری از اختصـــاص چنین تفســیری بـه تبلیغـات گمراه

). پیش از صــدور رأی مذکور، برخی ضــمن انتقاد از برخورد Brennan, 2015, p.1702شــود(نمی

)،  Tushnet, 2011, pp.1383-1384(۴۳بند «الف» ماده  ۱تفاوت دادگاهها با این دو جزء قسمت  م

اذعان نموده بودند که علیرغم شباهت لسان قانونگذار در این دو بند، واجد حق طرح دعوی شناخته  

ــبت به تبلیغات گمراه ــدن در دعاوی علائم تجاری نس ــانش ــت(کننده آس  ,Tushnet, 2011تر اس

pp.1374-1375ــر به تبلیغات گمراه ــمارک منحص ــود، ). درهرحال، اگر رأی لکس ــته نش کننده دانس

ــاری از حق طرح  احراز معیارهای مندرج در این رأی برای برخورداری لیســانس گیرندگان غیرانحص

  دعوی ضروری است.

ده و ثبت نشـده (مواد   تن حق اقامه دعوی نقض علامت ثبت شـ و  ۳۲گفتنی اسـت، اگرچه داشـ

)، جهت شـرکت در دادرسـی کافی اسـت اما برای رسـیدگی، تمامی اشـخاص ضـروری باید در  ۴۳

ــرکت نمایند( ــانسدلیل زیان). بهContreras, 2022, p.332دعوی ش دهنده و های بالقوه برای لیس

قواعـد    ۱۹جلوگیری از طرح دعـاوی متعـدد علیـه نـاقض ادعـایی، اکثریـت دادگـاههـا بـا اســتنـاد بـه مـاده 

ی مدنی، حضـور لیسـانسفدرال د در دعوی اقامه شـده  ١ناپذیر»عنوان «طرف جداییدهنده را بهادرسـ

 درمواردی که Landsman et.al, 2009, p.1449دانند(گیرنده ضــروری میتوســط لیســانس
ً
). طبعا

دلیـل حفظ منـافع مـالـک و عـدم امکـان کنـد، بـهعنوان نمـاینـده مـالـک اقـامـه دعوی میگیرنـده بـهلیســانس

 حضـور لیسـانسمج
ً
دهنده ضـروری نیسـت. در پرونده «توتال دد طرح دعوی توسـط وی، اصـولا

سـی.اویل»، مسـئولیت شـروع و پیگیری دعوای نقض علامت تجاری به پترولیوم پورتوریکو علیه تی.

انس ده بود؛ دادگاه فدرال بخش پورتوریکو، اذعان نمود که بهلیسـ دلیل نماینده بودن  گیرنده واگذار شـ

 ــ  ,Total v. TC, 2009گیرنـده، نیـازی بـه حضــور مـالـک علامـت در دعوی وجود نـدارد(انسلیسـ

pp.215-217گیرنـده در قرارداد، قیـد و شــرط طرح دعوی برای لیســـانس). همچنین، وجود حق بی

ــانس ــایی لیس ــناس ــد تا تمایل دادگاه به ش ناپذیر دعوی عنوان طرف جداییدهنده بهباعث خواهد ش

  ).Landsman et.al, 2009, p.1452کاهش یابد(
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  ایران  -۳

  )۱۳۸۶های صنعتی و علائم تجاری(. قانون ثبت اختراعات، طرح۳-۱

د «ب» مـاده   اده    ۲۳، مـاده  ۱۵در بنـ انون    ۴۰و بنـد «ب» مـ عنوان اصـــل، حق طرح ، بـه۱۳۸۶قـ

ــت. ماده  ــاص یافته اس ــتا،  در همین   ۱۳۸۷نامه آیین ۱۸۲دعوی نقض، تنها به «مالک» اختص راس

ت صـورت  مقام قانونی وی» ممکن برداری از کالاهای ناقض را تنها از سـوی «مالک یا قائمدرخواسـ

اده  می د. در مـ أمینی و موقتی، «معترض» میآئین  ۱۸۳دانـ ات تـ دامـ اظر بر اقـ ه، نـ امـ د از مرجع نـ توانـ

تور موقت را درخواسـت نماید؛ اگر چه بلحاظ  قضـایی صـدور قرار تأمین دلیل، دسـتور توقیف و دسـ

ــت شــامل لیســانس ، ۱۳۹۶دریایی و نوروزی، گیرنده نیز باشــد(معنایی واژه «معترض» ممکن اس

قـانون تفســیر شــود و این واژه   ۶۰و    ۴۰،  ۲۳،  ۱۵)، امـا این واژه بـایـد در پرتو مواد ۹۲-۹۳صــص

انسنمی ایی حق طرح دعوی برای لیسـ ناسـ تا، برخ تواند مبنایی برای شـ د. دراین راسـ ی از  گیرنده باشـ

ت و بهتر بود امکان  تفاده از تدابیر تأمینی و موقتی منحصـر به مالک اسـ احبنظران معتقدند که اسـ صـ

  ).۱۰، ص۱۳۹۱جوهری و دیگران، شد(نفع» نیز تعمیم داده میاستفاده به اشخاص «ذی

) اما وفق قسـمت  ۳۳۲، ص۱۳۸۸صـالحی،  نفع اصـلی طرح دعوی نقض اسـت(اگرچه مالک ذی

عنوان اسـتثنای اصـل کلی مندرج در مواد مذکور، که مشـابه مقررات اتحادیه نون بهقا  ۶۰اخیر ماده 

گیرنده از دارنده تقاضـای  هرگاه ثابت شـود لیسـانساروپا درخصـوص علامت و طرح صـنعتی اسـت،  

ــته یا نتوانســته طرح دعوی کند، دادگاه می اقامه تواند علاوه بر صــدور  دعوی کرده اما دارنده نخواس

ــتور جلو ــارت مربوط نیز حکم  گیری از نقض حقوق یا نقض قریبدس الوقوع حقوق، به جبران خس

. مقرره اخیر تفاوتی میان انواع قرارداد صـادر کند و یا تصـمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید

ــت( ــده اس ــاری قائل نش ــاری و غیرانحص ــانس اعم از انحص ــنیلیس ). ۳۱۲، ص۱۳۹۰فروز، احس

 حق طرح دعوی خواهد داشت.ق شرایط مذکور، لیسانسترتیب، درصورت تحقبدین
ً
  گیرنده اصالتا

  ی هـااز اختراعـات، طرح   تی ـراجع بـه حمـا  پویوا   سی نوشی«پ ۳۷قـانون و مـاده  ۶۰اگرچـه در مـاده 

ت،   ۶۰) که ماده WIPO, 1999, p.67( ران»یا  یبرا  یو علائم تجار  یصـنعت قانون منبعث از آن اسـ

ای نشـده  گیرنده و عدم اقدام مالک اشـاره مدت معقول بین درخواسـت لیسـانسزمانی یا  به تعیین بازه 

ــانس ــت لیس ــتای اثبات امتناع یا عدم توانایی مالک، باید ثابت کند که اما بدیهی اس گیرنده در راس

دن ناقض  ت. همچنین، با توجه به «ثالث» تلقی شـ ته اسـ مالک برای اقامه دعوی مهلتی معقول داشـ
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، ۱۳۹۰میرحسـینی،  قانون اسـت( ۵۰از سـوی وی منوط به ثبت قرارداد وفق ماده  ادعایی، طرح دعوی

  ).۳۳۳، ص۱۳۸۸/ صالحی، ۴۵۳ص

و خاصــه   توســعهدرحالبرای کشــورهای   ۱۳۸۶به اعتقاد برخی از صــاحبنظران، رویکرد قانون 

ی انسدرفرضـ خص خارجی و لیسـ ت؛ در چنین حالتی و که مالک شـ د، مفید اسـ گیرنده داخلی باشـ

ــانسبخصـ ـ ــانس، منافع لیس ــاری بودن لیس  با نقض تهدید وص در فرض انحص
ً
ــتقیما گیرنده مس

همی ل هزینـ ه دلیـ ک بـ الـ ه مـ اســـب شــونـد و این خطر وجود دارد کـ دام منـ اوی اقـ دگی دعـ ا و پیچیـ هـ

). درمقابل، برخی از نویسندگان منوط بودن استحقاق اقامه دعوی ۳۲۵، ص۱۳۸۷میرحسینی،  نکند(

اند؛ به عقیده دم اقدام مالک را تکلیفی ناصـحیح و امری غیرمنطقی تلقی نمودهگیرنده به علیسـانس

انس عیف حق لیسـ ان، این امر باعث اتلاف وقت و تضـ ود(گیرنده میایشـ ، ۱۳۹۶دریایی و نوروزی، شـ

، ۱۳۹۶امـامی،  گیرنـده بـه حقوق مـالـک فـاقـد توجیـه اســت() و وابســتـه کردن حقوق لیســانس۹۲ص

دنظر می). به۴۰۲ص ازگاری با ، حداقل به۶۰حکم مندرج در قسـمت اخیر ماده   رسـ جهت عدم سـ

دلیل عدم جذابیت بازار ایران برای کثیری  واقعیات اقتصادی کشور قابل انتقاد است؛ توضیح اینکه به

ت لیسـانساز لیسـانس ت که درخواسـ یاری از موارد بعید اسـ گیرنده ایرانی دهندگان خارجی، در بسـ

انس برای اقامه دعوی را  د؛ اجابت نمایند و الزام مذکور تنها باعث اتلاف وقت لیسـ گیرنده خواهد شـ

رسـانی به مالک گیرندگان جهت اقامه دعوی تنها به اطلاعهمین جهت، شـایسـته بود که لیسـانسبه

  ملزم باشند.

 درصـورت امتناع یا عدم توانایی مالک «حق» نظر به مقررات مذکور، آیا لیسـانس
ً
گیرنده صـرفا

بر فرض سـکوت قرارداد حمل شـود، با توجه به اصـل   ۶۰امه دعوی دارد؟ اگر قسـمت اخیر ماده اق

ــمیم ــاماندهی امور مربوط به نقض، میآزادی قراردادی و حق مالک بر تص توان گفت که گیری و س

ت و لیسـانس تواند وفق قرارداد گیرنده میتوافقات قراردادی طرفین درخصـوص اقامه دعوی نافذ اسـ

نیز با  ۶۰ی امکان طرح دعوی نقض باشـد. طبق چنین تفسـیری، شـرایط طرح دعوی وفق ماده دارا 

دهنـده ممکن اســت در قرارداد شــرط کنـد که  عنوان مثـال، لیســانسقرارداد قابل تغییر هســتنـد؛ به

گیرنده بدون نیاز به درخواســت از وی امکان طرح دعوی داشــته باشــد یا حتی درصــورت  لیســانس

ناظر بر  ۶۰). درصـورتی که ماده WIPO, 1979, p.113ز چنین امکانی نداشـته باشـد(امتناع وی نی

گیرنده در فروضـی توان قائل بر امکان طرح دعوی لیسـانسرابطه قراردادی طرفین دانسـته شـود نیز می

مـاده   ات  تشــریفـ از طی  ه   ۶۰غیر  بـ دعوی  ــاری طرح  انحصـ حق  اینکـه اعطـای  بود. توضــیح 
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ــانس ــانسگیرنده، واجد الیس ــت که چون لیس گیرنده توانایی و اختیار لازم برای طرح  ین مفهوم اس

دهنـده از پیش اعلام  تواند منـافع وی را در دعوی مطروحه تأمین نمـاید، لیســانسدعوی را دارد و می

مـاده   شـــرایـط  بـنـابـرایـن،  و  کـرد  خـواهـد  امـتـنـاع  دعـوی  طـرح  از  کـه  دعـوی   ۶۰نـمـوده  طـرح  بـرای 

انس ده لیسـ خیص و اثبات امتناع یا عدم توان مالک بر طرح دعوی گیرنده محقق شـ ت؛ چون تشـ اسـ

  )، باب چنین تفسیری مسدود نیست.۳۲۷، ص۱۳۸۷میرحسینی،  به عهده دادگاهها گذاشته شده(

  
ً
درخصـوص طرح دعوی به نمایندگی از مالک، چون در مواد قانونی مربوط به طرح دعوی صـرفا

عنوان نماینده تواند به«نماینده» به میان نیامده و تنها شـخصـی میبه «مالک» اشـاره شـده و سـخنی از 

عنوان نماینده در «قانون» به رسـمیت شـناخته شـده قراردادی در دعوی مداخله نماید که سـمت وی به

، ۱۳۸۶)، در قانون ۱۱۰، ص۱۴۰۰؛ الســان و خنجری، ۵۵، ص۱۳۹۹افتخار جهرمی و الســان، باشــد(

  هگیرنده بطرح دعوی لیسـانس
ً
عنوان نماینده مالک منتفی اسـت حتی اگر در قرارداد لیسـانس صـراحتا

  گیرنده در طرح دعوی اشاره شده باشد.به نمایندگی لیسانس

  )۱۴۰۲( .  طرح حمایت از مالکیت صنعتی۳-۲

اده  ای همدر طرح مصــوب مجلس، مقرره  انون    ۶۰ســنـگ مـ دام   ۱۳۸۶قـ کـه در فرض عـدم اقـ

گیرنـده را ممکن بـدانـد، وجود نـدارد و مـاننـد مقررات ایـالات ســوی لیســـانسمـالـک، اقـامـه دعوی از 

 ســخنی از «دارنده مجوز بهره 
ً
عنوان دارنده امکان اقامه گیرنده» بهبرداری/لیســانسمتحده، صــراحتا

ا تفســیر مقررات درخصــوص طرح دعوی نقض توســط   ا بـایـد بـ امـده و دادگـاههـ ه میـان نیـ دعوی بـ

  ری نمایند.گیگیرنده تصمیملیسانس

  . اختراع، مدل مصرفی و طرح صنعتی۳-۲-۱

به  ۳۵حق طرح دعوی نقض حقوق ناشــی از اختراع، مدل مصــرفی و طرح صــنعتی وفق ماده 

درصـورت اثبات  ۷۲وفق ماده  ١مقام او» اختصـاص یافته اسـت.شـده یا نماینده یا قائم«مالک ثبت

 ــ ارات وارد درنتیجه نقض را جبران نماید.  نقض، مرتکب «به تقاضــای هر یک از ذینفعان» باید خس

گیرنده را نیز شـامل شـود اما اگرچه «ذینفعان» دارای مفهومی گسـترده بوده و ممکن اسـت لیسـانس

 
بخش اختراعات، راجع به دعوی نقض،    ۷۳و    ۷۲،  ۳۵، مقررات مواد  ۹۴و    ۸۱مالکیت صنعتی، وفق مواد    حمایت از   در طرح .   ١

  الرعایه هستند. های صنعتی نیز لازم های مصرفی و طرح جبران خسارت و تدابیر تأمینی و موقتی درخصوص مدل 



 

ی
لام

اس
ق 

قو
ح

/  
ده

رزا
عف

ج
م 

اس
یرق

م
  

ی
چان

ار
ی ک

هد
و م

  

200  

 با توجه به عبارت «درصورت اثبات نقض»، این ماده به مرحله پس از اقامه 
ً
باید توجه داشت که اولا

 مقرره اخیر نه در
ً
مقام بیان اشــخاص دارای حق طرح دعوی بلکه درصــدد   دعوی اشــاره دارد و ثانیا

، درخواسـت تدابیر  ۷۳اشـاره به لزوم جبران خسـارت ناشـی از نقض برآمده اسـت. همچنین، ماده 

وی «معترض» ممکن می تدلالی که در مورد ماده تأمینی و موقتی را از سـ نامه  آئین ۱۸۳داند که با اسـ

  ١گیرنده قرار گیرد.شناسایی حق طرح دعوی لیسانسبیان شد، بعید است بتواند مستمسک  ۱۳۸۷

گیرنده و شـرایط آن (ازجمله لزوم  در مواد طرح، علاوه بر عدم تصـریح به طرح دعوی لیسـانس

مقـام» نیز تبیین نگردیـده و مصــادیق آنهـا نیز برشــمرده  اطلاع بـه مـالـک)، مفـاهیم «نمـاینـده» و «قـائم

مقام» و تفسـیر قابل ارائه اسـت: نخسـت، کاربرد «قائمخصـوص حداقل چهار  نشـده اسـت؛ دراین

ــانس اکی از مفروض دانســتن حق لیسـ ده» حـ اینـ دگی قراردادی «نمـ اینـ نمـ ــاری و  ده انحصـ گیرنـ

ــانس ابراین، درصــورت ســکوت قرارداد،  لیسـ ــت؛ بنـ ــاری در طرح دعوی اسـ ده غیرانحصـ گیرنـ

عنوان نماینده قادر به صــاری بهگیرنده غیرانحعنوان اصــیل و لیســانسگیرنده انحصــاری بهلیســانس

طرح دعوی هسـتند. دوم، نظر به ماهیت قراردادهای لیسـانس، مشـابه موافقتنامه دادگاه واحد اختراع،  

ــاری بودن لیســـانس،  ک شـــد: درصــورت انحصـ ه تفکیـ ل بـ ائـ ان این دو نوع از قرارداد قـ د میـ ایـ بـ

عوی اســـت امـا درفرض  مقـام مـالـک در طرح دگیرنـده درصــورت ســکوت قرارداد، قـائملیســـانس

 امکان اقامه دعوی ندارد مگر اینکه قرارداد به وی چنین  غیرانحصـاری بودن، لیسـانس
ً
گیرنده اصـولا

ترتیـب، اســتفـاده از واژه «نمـاینـده» تنهـا بر شــنـاســـایی امکـان اعطـای  اختیـاری را اعطـا کنـد؛ بـدین

گیرنده  طرح دعوی لیســانسنمـاینـدگی در طرح دعوی دلالت دارد. ســوم، قانونگذار علیرغم اینکه  

ه ائمبـ ائمعنوان قـ ه، قـ دگی از مـالـک را ممکن دانســتـ اینـ ه نمـ ا بـ ام یـ دگی را مفروض  مقـ اینـ ا نمـ امی یـ مقـ

 به روابط قراردادی طرفین واگذار نموده اسـت؛ بنابراین، در صـورت سـکوت  
ً
ندانسـته و آن را صـرفا

ــانس ــرف قرارداد لیس ــت. همچنین، ص ــانس،   گیرنده قادر به طرح دعوی نیس ــاری بودن لیس انحص

 طرح دعوی کنـد. چهـارم،  عنوان قائمگیرنده بتواند بهموجب نخواهد شــد تا لیســانس
ً
مقـام اصــالتـا

 در معنـای عمومی خود در حقوق قراردادهـا و مقررات قـانونگـذار «نمـاینـده» و «قـائم
ً
مقـام» را صــرفـا

 
  ی اصلاح  نامه ن ی «آئ  ۶۴در ماده  ۱۳۸۷  نامه ن ی از آئ  ش ی پ  ، ی ن ی و تأم  ی موقت  ر ی تداب  ی عنوان متقاض ذکر است، واژه «معترض» به   ان ی شا .   ١

  ی و شاک   ی حقوق   ی «معترض در دعاو   ر، ی آمده بود. وفق مقرره اخ   ۱۳۳۷اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات» مصوب  

به پ   ر ی تداب   ن ی ا   یی اجع قضا مر   از   توانست ی م   » ی جزائ   ی در دعاو   ی خصوص  باتوجه  ا   نه ی ش ی را درخواست کند؛  از  واژه،    ن ی استفاده 

  «خواهان» درنظر گرفت.   ی آن را به معنا   د ی با   ی فعل   ت ی دروضع 
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ی تکرار نموده و بنابراین، مفهوم «نماینده» منحصـر به وک  ی  دادرسـ تری و موارد منصـوصـ لای دادگسـ

) و ۵۳۱، ش۱۳۹۲شـمس،  توانند نماینده غیروکیل دادگسـتری معرفی نمایند(اسـت که اشـخاص می

ائم المنظور از «قـ  انتقـ
ً
ا ام» صــرفـ ه نقضمقـ ده در قرارداد واگـذاری (راجع بـ اد گیرنـ هـای پیش از انعقـ

و عدم بیان  ۱۳۸۶قانون    ۶۰نند ماده ترتیب، بدلیل فقدان مقرراتی هماقرارداد واگذاری) است. بدین

 یا به نمایندگی از مالک در هیچ صـورتی امکان شـرایط طرح دعوی لیسـانس
ً
گیرنده، نامبرده اصـالتا

  طرح دعوی ندارد.

ت دشــوار می ارم، از این جهـ ذیرش نظر چهـ ه غیرممکن بودن طرح دعوی توســط  پـ د کـ ایـ نمـ

ده طرفین مغـایرت دارد، منـافع هر دو طرف قرارداد را گیرنـده علاوه بر اینکـه بـا احترام بـه ارا لیســـانس

متأثر خواهد ســاخت؛ دربرخی موارد ممکن اســت مالک به دلیل عدم توانایی، اعطای نمایندگی به 

انس انسلیسـ لی نقض، لیسـ رر اصـ یاری از فروض متضـ ت و گیرنده را ترجیح دهد و در بسـ گیرنده اسـ

  ). ۳۲۵، ص۱۳۸۷میرحسینی،  نباشد(  مالک ممکن است به هر علت مایل به طرح دعوی

ــد قدر متیقن عبارات مندرج در مواد  نظر میبه ــد که علاوه بر مالک،   ۷۳و  ۷۲،  ۳۵رس این باش

ــریح به لزوم  اشــخاص دیگری نیز امکان طرح دعوی دارند؛ اگرچه توجه به این عبارات و اشــاره ص

یر  ۳۵ده (راجع به قراردادهای واگذاری و لیسـانس) در ما ۵۸رعایت ماده  ه تفسـ ، برگزیدن یکی از سـ

گیرنده  نماید اما عبارات مذکور برای مفروض دانســتن نمایندگی قراردادی لیســانساول را توجیه می

غیرانحصـاری به اندازه کافی صـریح نیسـتند و پذیرش تفسـیر نخسـت نیز با مشـکل مواجه اسـت. باید 

هایی که بر عوی، علاوه بر هزینـهتوجه داشــت که افراط در توســعـه اشــخـاص دارای امکـان طرح د

کند، ممکن اسـت موجب تأثیر منفی بر سـطح نوآوری شـود چراکه  دسـتگاه قضـا و جامعه وارد می

)؛ درچنین  Greene, 2012, pp.26-27نوآوران بیشـتر با خطر اقامه دعاوی واهی مواجه خواهند شـد(

 دارای ی میگیرنـدگـان راجع بـه نقض حقوقی اقـدام بـه طرح دعووضــعیتی، لیســـانس
ً
ا کننـد کـه واقعـ

  ).Ibid, pp.26-27ارزش اقتصادی نیستند(

ــتگی دارد. اگر  ــانس بس ــوم، به تحلیل ماهیت قرارداد لیس ــیرهای دوم و س گزینش یکی از تفس

حاکی از    ۵۸برداری» در ماده همانند برخی از صــاحبنظران، اســتفاده از عنوان «قرارداد اجازه بهره 

  ۱۴۲، ص۱۳۹۲رهبری،  گذاری حق در لیســانس دانســته شــود(انتفـای تملیـک منفعـت یا وا 
ً
)، طبعا

فرض حق اقامه دعوی منتفی و نظر سـوم قابل پذیرش است اما اگر لیسانس انحصاری از انتقال پیش

تر اســت چراکـه انتقـال حقوق  عقود نـاقلـه محســوب شــود، پـذیرش نظر دوم بـه راه صــواب نزدیـک
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 شـامل حق اقامه دعوی ناشـی از نقض این حقوق نیز انحصـاری درچارچوب قرارداد لیسـانس اصـو
ً
لا

رسـد  نظر میخواهد بود. اگرچه تحلیل ماهیت لیسـانس از حوصـله این نوشـتار خارج اسـت اما به

، مـانع از آن نیســـت کـه بـا تحلیـل مفـاد قرارداد، ۵۸برداری» در مـاده  اســتفـاده از عنوان «اجـازه بهره 

ــوب  ــاری از عقود ناقله محس ــانس انحص ــانس  لیس ــده و لیس ــیر دوم بهش ــورت گیرنده وفق تفس ص

  فرض دارای حق اقامه دعوی شناخته شود.پیش

گیرنده در گزینش تفسـیر مناسـب باید توجه داشـت، اگرچه گاه متضـرر اصـلی نقض، لیسـانس

) اما مســئول اصــلی INTA, 2019, p.26شــود(گذاری وی با نقض تهدید میاســت و ســرمایه

نحوه  و  اقـدام  مـالـک  شــنـاســـایی،  همچنـان  نـاقضــین،  دعوی علیـه  کیفیـت طرح  و  زمـان   ،

د(می ینی،  باشـ ت که می) و هم۳۲۴، ص۱۳۸۷میرحسـ اماندهی امور مربوط به اوسـ بت به سـ تواند نسـ

انس ط لیسـ ت باعث ورود نقض در قرارداد اقدام نماید. همچنین، طرح دعوی توسـ گیرنده ممکن اسـ

 وی را با د
ً
 ,BIRPI, 1967عوی ابطـال گواهینـامه مواجه ســاختـه(لطمـه به منـافع مالک شــده و مثلا

p.69 یا موقعیت سـازش وی با ناقضـین را از بین ببرد. بعلاوه، طرح دعوی نقض تنها راه احقاق حق (

تواند خسـارت ناشـی از نقض تعهدات قراردادی را نیز وفق شـرایط  گیرنده نیسـت و وی میلیسـانس

  دهنده مطالبه کند.قرارداد از لیسانس

عنوان شایان ذکر است، همانند آنچه در موافقتنامه دادگاه واحد اختراع اروپا مقرر شده، ناقض به

 از ســوی لیســانس
ً
تواند دعوی تقابل ابطال گیرنده اقامه شــده، نمیخوانده دعوی نقضــی که صــرفا

ب تواند ازطریق دادخواســت جلگواهینامه را علیه خواهان طرح کند؛ درچنین فرضــی، خوانده می

 علیه مالک اقامه نموده و  ۱۴۰تا  ۱۳۵ثالث وفق مواد  
ً
ق.آ.د.م. اقدام کرده یا دعوی ابطال را مســتقلا

اده    تی ـاز ظرف   ـ  یبرا   ق.آ.د.م.  ۱۰۳مـ ه دع ـ  یدگی ـرسـ ان بـ ال    اویتوأمـ د  نقض و ابطـ ایـ د. نبـ بهره جویـ

ط   اقامه آن،  ۵۸به ماده طرح مالکیت صـنعتی   ۳۵فراموش کرد که با توجه به ارجاع ماده   دعوی توسـ

گیرنده منوط به ثبت قرارداد اسـت چراکه «ناقض» یکی از مصـادیق اشـخاص ثالثی اسـت که لیسـانس

  اثر قرارداد نسبت به آنها به ثبت قرارداد منوط شده است.

  . علامت تجاری۳-۲-۲

ــانس ــت که در مورد مقررات مربوط به اقامه دعوی لیس  همان اس
ً
ــادیق گیرنده عمدتا ــایر مص س

ــد؛ با این تفاوت که برخلاف ماده  ــرح فوق بیان ش ــنعتی به ش طرح،    ۱۰۸، در ماده ۳۵مالکیت ص
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مقام» و ای به «قائماختصــاص یافته و اشــاره  او»  ندهینما ایشــده  «مالک علامت ثبتاقامه دعوی به 

  نشده است.  ۵۸لزوم رعایت ماده 

یا سهو قلم دانسته شود، این نتیجه حاصل   مقام» ناشی از مسامحهچنانچه عدم ذکر «قائم  

 دعوی نقض را اقامه نماید و گیرنده در صـورت سـکوت قرارداد نمیگردد که لیسـانسمی
ً
تواند اصـالتا

طرح دعوی توسـط وی منحصـر به فرض نمایندگی قراردادی خواهد بود. باتوجه به لزوم جلوگیری از  

رف  خاص دارای کنندگان در حقوق علاگمراهی و حمایت از مصـ ت تا طیف اشـ ئم تجاری، لازم اسـ

انس ود؛ اگر لیسـ یر شـ ع تفسـ ورت موسـ گیرنده داخلی امکان طرح  امکان طرح دعوی علیه ناقض بصـ

های مالک، احتمال تمایل دلیل محدودیتدعوی نداشـته و مالک علامت شـخص خارجی باشـد، به

ه اســتمرار نقض و گمراهی مصــرف  ت؛ دبـ افـ د یـ ان افزایش خواهـ دگـ رواقع، طرح دعوی نقض کننـ

موقع  علامـت تجـاری هم بـه نفع مـالـک و هم بـه نفع عموم جـامعـه اســـت و درصــورت عـدم اقـدام بـه

کننـدگـان در بـازار بـا کـالاهـایی مواجـه خواهنـد شـــد کـه بـا منشـــأ علامـت تجـاری ارتبـاطی مصــرف 

گیرنده، قدرت )؛ از نظرگاه منافع مالک نیز عدم طرح دعوی لیسـانسKnoll, 2015, p.985(١ندارند

ــی از   ــت رفتن حقوق ناش ــت منجر به از دس ــی علامت را کاهش داده و حتی ممکن اس تمایزبخش

  ). Ibidعلامت شود(

اره صـریح به ماده    می قرارداد   معنای، بهطرح ۱۰۸در ماده  ۵۸عدم اشـ عدم لزوم تنظیم رسـ

 در ماده لیسـانس برای ایجاد امکان طرح دعوی توسـط لیسـانس
ً
 ۱۱۶گیرنده نخواهد بود چراکه اولا

 باتوجه به ثالث تلقی شــدن ناقض، اطلاق ماده  ۵۸بطورکلی به رعایت ماده 
ً
، ۵۸تأکید شــده و ثانیا

  نماید.می  لزوم تنظیم رسمی قرارداد جهت استناد علیه وی را ایجاب
   

 
 دستور    توانند طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مراجع کیفری درصورت وجود ادله قابل قبول می   ۱۱۶ماده    ۱. وفق تبصره   ١

ً
رأسا

  . ند ی علامت تجارتي متقلبانه را صادر نما   ی دارا   ی و توقیف کالاها   ی آور جمع 
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  گیرینتیجه
گیرندگان، بر حقوق دارنده، منافع لیسانسای است که علاوهنقض حقوق مالکیت صنعتی پدیده

گیرنده  ســازد؛ بنابراین، تعیین وضــعیت لیســانسکنندگان را نیز متأثر مینظم بازار و حقوق مصــرف 

ه هبـ ان طرح دعوی نقض بـ ت از حقوق  منظور برقراری توازن می ـعنوان شــخص دارای امکـ ایـ ان حمـ

انس نعتی و حقوق لیسـ ت.  دارنده مالکیت صـ روری اسـ گیرنده و ارتقای کارایی و نوآوری در بازار ضـ

های متفاوت برقراری این تعادل، مقررات مختلف کشــورها در این خصــوص را ســبب اگرچه شــیوه 

ای حق طرح  گیرنده انحصــاری دارگردیده اما در اکثریت کشــورها تمایل بر این اســت که لیســانس

  دعوی نقض شناخته شود.

ــان داد که در مقررات اتحادیه اروپا راجع به علائم تجاری و طرح  ــنعتی،  این تحقیق نش های ص

گیرنده انحصـاری این ضـمن احترام به آزادی قراردادی طرفین، درفرض سـکوت قرارداد به لیسـانس

ــده تا با اخطار به مالک و امتناع وی    دعوی نقض را اقامه نماید. در موافقتنامه  امکان داده ش
ً
ــالتا اص

گیرنده فرض تنها به لیسانسبر شـناسـایی آزادی قراردادی، بصورت پیشدادگاه واحد اختراع نیز علاوه

ــانس ــده و برقراری این حق برای لیس ــاری حق طرح دعوی اعطا ش ــاری به انحص گیرنده غیرانحص

ت. در موافقتنا مه، طرح دعوی درهرصـورت منوط به اخطار قبلی به مالک قرارداد واگذار گردیده اسـ

  اختراع است.

ــانس ــایی دادگاههای ایالات متحده، لیس ــورتی  در برابر، در رویه قض ــاری درص گیرنده انحص

 حق اقامه دعوی نقض اختراع و طرح 
ً
عنوان اختراع را داراسـت که شـده بههای صـنعتی ثبتمسـتقلا

مالک مؤثر اختراع محســوب شــود. درخصــوص نقض علائم  طبق نظریه «تمام حقوق بنیادین»،  

انس ایی، لیسـ ده نیز طبق رویه قضـ ورتی حق اقامه دعوی تجاری ثبت شـ اری تنها درصـ گیرنده انحصـ

دارد که قرارداد لیسـانس، «معادل واگذاری» محسـوب شـود. دادگاهها در اعمال نظریه تمام حقوق  

ارهـایی همچون   بنیـادین و احراز معـادل واگـذاری بودن قرارداد،  علاوه بر توجـه بـه قصـــد طرفین، معیـ

تعهـد  گیرنـده از حق طرح یـا عـدم طرح دعوی نقض،  گســتره حقوق اعطـایی، برخورداری لیســـانس

دهنده بر کنترل و نظارت و... را مدنظر توانایی لیسانس د، ی تمد  یهانهی به پرداخت هز دهندهسانسیل

  اند.قرار داده

های نویسنویس وایپو برای ایران و سایر پیش، با تأسی از پیش۱۳۸۶  اما، در حقوق ایران، قانون

قوانین وایپو برای کشـورهای درحال توسـعه و مشـابه با مقررات اتحادیه اروپا راجع به علائم تجاری و 
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گیرندگان اختراع، طرح صـنعتی و علامت  فرض به تمامی لیسـانسصـورت پیشهای صـنعتی، بهطرح 

 به تجاری این امکان دا
ً
ده شــده تا با اخطار به مالک درصــورت عدم تمایل یا توانایی وی، شــخصــا

افع و  ه منـ بـ ک،  الـ ه حقوق مـ ه بـ ار توجـ ذکور، درکنـ ار مـ د. راهکـ اینـ نمـ ادرت  طرح دعوی نقض مبـ

گیرنده و لزوم پیگیری نقض حقوق در راستای تأمین منافع جامعه و نظم بازار گذاری لیسانسسرمایه

ته و ط بنویسبق پیشنیز عنایت داشـ عه  های وایپو، مناسـ ورهای درحال توسـ ازوکار برای کشـ ترین سـ

انس ط لیسـ ازوکار مالک درهرحال از اقامه دعوی توسـ گردد. البته با گیرنده مطلع میاسـت. در این سـ

رسـانی به مالک برای اقامه دعوی های اقتصـادی کشـور، شـایسـته بود تا صـرف اطلاعتوجه به واقعیت

  گیرنده منوط به عدم اقدام مالک نباشد.قدام لیسانسکافی باشد و ا

، مقرراتی ۱۳۸۶کننـدگـان بـا انحراف از قـانون  تـدوینا، در طرح حمـایـت از مـالکیـت صــنعتی،  ام ـ

انـد.  شــبیـه بـه آنچـه در قوانین ایـالات متحـده راجع بـه اختراعـات و علائم تجـاری آمـده، وضــع نموده

های صنعتی و با کمی تسامح علائم  های مصرفی، طرح مقررات طرح، درخصوص اختراعات، مدل

 ندهینما ایشده «مالک ثبترنده، طرح دعوی از سوی گیتجاری یکسان بوده و بدون اشاره به لیسانس

کنندگان طرح  ممکن دانسـته شـده اسـت. اگرچه مشـخص نیسـت تغییر رویکرد تدوین مقام او»قائم  ای

بت به قانون   نعتی نسـ ازوکار مندرج  ۱۳۸۶حمایت از مالکیت صـ ده و سـ ی شـ ، از چه ملاحظاتی ناشـ

ــعیت  ۱۳۸۶در قانون   ــت اما دروض ــورای  که طرح بهفعلی  دارای ترجیح اس دلیل عدم تأمین نظر ش

ده ال شـ لحت ارسـ خیص مصـ لاح و تغییر رویکرد آن بیهوده  نگهبان به مجمع تشـ خن از لزوم اصـ ، سـ

 بر دوش دادگـاههـای مســتقر در  بـه نظر می
ً
رســـد. نظر بـه اینکـه چگونگی اعمـال این مقررات تمـامـا

ت، آنها می ایی ویژه مالکیت فکری اسـ ب ابهام و خلأ موجود  توانند بمجتمع قضـ یر مناسـ ا ارائه تفسـ

  در مقررات مذکور را برطرف سازند.  

ــعف و قوت هر یک  ــیر ممکن از این مقررات ارائه و نقاط ض ــد تا تفاس در این تحقیق تلاش ش

بررســی گردد؛ نظر بـه لزوم احترام بـه اراده طرفین قرارداد و ایجـاد توازن میـان منـافع آنهـا، لزوم وجود  

ــنهاد مقررات پیش ــانه، پیش ــکوت قرارداد و ضــرورت جلوگیری از اعمال ناقض ــورت س فرض درص

شــود تا ضــمن توجه به ماهیت قرارداد لیســانس انحصــاری تفســیری برگزیده شــود که طبق آن  می

ــانس ــکوت قرارداد، لیس ــورت س ــاری به عنوان قائمدرص مقام دارای حق طرح دعوی گیرنده انحص

ــود؛ برای احتیاط و ریزبی ــوب ش ــتحقاق نامبرده در اقامه دعوی،  محس ــنجش اس ــوص س نی درخص

ه، اســتفـاده نمود. در فرض می توان از معیـارهـایی کـه در رویـه قضـــایی امریکـا موردتوجـه قرار گرفتـ
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رســـانی طرح دعوی بـه پـذیرش چنین تفســیری، بـا توجـه بـه خلأ مقررات درخصــوص لزوم اطلاع

ار دادن خوانده در ردیف خواندگان دعوی را مالک، ضــروری اســت تا دادگاهها تدبیری مثل لزوم قر

  اتخاذ نمایند.

 نقطه
ً
ای آغازین جهت پژوهش درخصـوص حق اقامه نوشـتار حاضـر در حد بضـاعت خود صـرفا

شــود و مقولات متعددی حول محور این گیرنده و خواهان این دعوی محســوب میدعوی لیســانس

وع وجود دارند که می وع پژوهشموضـ انسهای آتتوانند موضـ ند؛ لیسـ گیرنده اجباری به عنوان ی باشـ

گیرندگان به دعوی نقض اقامه شده توسط مالک خواهان دعوی نقض، امکان یا لزوم الحاق لیسانس

  عنوان خوانده دعوی نقض ازجمله این موضوعات هستند.دهنده بهو لیسانس
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