
Arc
hive

 of
 S

ID

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، عضو هيأت مديره انجمن علمي حقوق مالكيت فكري . 1
 Email: Mehdii_zahedii@yahoo.com                                    (نويسنده مسؤول) .ايران

                                          

نانوذرات؛ بررسي شروط جديد و ابتكاري  تفاوت در اندازه
  آوري نانو بودن در اختراعات فن
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  چكيده
آوري نانو،  ها براي ثبت اختراعات مربوط به فن همزمان با افزايش روزافزون تقاضانامه
وجود آمده است. ه قبيل اختراعات ب هاي ثبت اين مباحث حقوقي مختلفي پيرامون چالش

ي اندازه بسيار  به واسطه عمدتاً نانوآوري  اختراعات فن در اين ميان، از آنجايي كه
شود كه آيا مواد  ال مهم مطرح ميؤشوند، اين س مي يفتوص) >nm 100كوچكشان (

 شده در مقياس نانو نسبت به مواد با مقياس بزرگتر از نظر حقوق ثبت اختراع كوچك
بايستي واجد  شوند؟ همچنين، مواد در مقياس نانو و كابردهاي آنها مي جديد محسوب مي

چه شرايطي باشند تا به عنوان اختراع متضمن گام ابتكاري تلقي گردند. مقاله حاضر 
هاي ثبت چنين  آوري نانو دشواري درصدد است تا با توجه به خصوصيات اختراعات فن

 هاي موجود بپردازد. حل در ادامه به بررسي راهاختراعاتي را شناسايي كند و 

  
  كليديگان واژ

  ي نانو ذرات، جديد و ابتكاري بودن آوري نانو، تفاوت در اندازه اختراعات فن
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بررسي شروط جديد و ابتكاري بودن در  :نانوذرات تفاوت در اندازه
  آوري نانو اختراعات فن

واعد اصولي راجع به آن قدمتي بالغ اگرچه آگاهي دانشمندان از اتم، ساختار و ق
ي  آوري نانو به مفهوم امروزي آن از اواخر دهه پيدايش فن 1بر دو قرن دارد،

ي ذرات در مقياس  ). علم نانو مطالعهBricklebank, 2010 p. 73آغاز شد ( 1980
ي است. هر نانومتر يك ميليارد بار هندسدر يك يا چندبعد  2يك تا صد نانومتر

آوري نانو را از ساير  فن ز يك متر است. آنچه ابداعات مرتبط باتر ا كوچك
و عملكرد ذرات مواد در خواص تفاوت قابل توجه ، كند مياختراعات متمايز 

 بزرگتر هاي در مقياسدر مقايسه با ويژگي و كاركرد آنها  3مقياس نانو (نانومواد)
و الكتريكى تر هاي سريع واكنش پذيري شيمايي بالاتر، پاسخ نانومواداست.

ثيرات بهتر مكانيكي و زيستي را نسبت به مواد با سايز أها و ت ، قابليت مغناطيسي
 Mahmoudi and others, 2011( دهند (و بالاتر) از خود نشان مي 4ميكرومتري

pp 1-10; Scheu, 2006 p. 205و  تحقيقاتگسترش  ). در نتيجه، از طريق
قادر خواهند بود تا  ، دانشمندانيا مولكولي در مقياس اتمي مواد دستكاري ساختار
بودن تر  و كوچك سبكيدكنند كه ضمن تول يدي راجد يها يستممواد، ابزار و س

 يشتري داشته باشند.ب يكارآمدمتفاوت چشمگير و خصوصيات 

است. به اين  دانش اي بودن اين رشته ياننانو مي ورآ فنهاي مهم  يكي از ويژگي
 يمهندسي همانند و تخصص يچند حوزه علم ياروش دو  دانش، تجارب وترتيب، 

ساخت  يبرا يدامپزشك ي وپزشك ي،شناس يستزيمي، برق و ش يك،مواد، مكان
گردند. اين ويژگي به نوبه  با يكديگر تلفيق مينانو ي ورآ فنابداعات مربوط به 

در علوم و صنايع مختلف  نانوي ورآ فنخود بازتاب كننده تنوع كاركردهاي 
آن در  يبه كاربردها توان ينانو مي ورآ فنكاركردهاي مهم  يها نمونهاز باشد.  مي
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اشاره كرد كه  يجانب آثار با حداقلساخت داروها  يبرا ي و داروسازيپزشك
 .گذارند يم يرتأث (و حتي يك سلول خاص) خاصبافت  يكتنها بر  انههدفمند

سراميك و كامپوزيت طراحي  براي مثال، دانشمندان نانوذراتي از جنس پليمر، فلز،
 Nel( روند كار مي هب درمان سرطاندر هاي دارويى   به عنوان حاملكنندكه  مي

Andre E and others, 2009pp. 553-555( . اي به گونهنانوذرات اين اندازه 
 موجبسرطانى  ي هاي توده مويرگ يعبور از غشابا بتوانند  شود تا مهندسي مي

 دنتوده سرطانى شو بافتدر حاوي دارو نانوذرات ايجاد غلظت بالايى از 
هاي سرطانى با  رسانش دارو به سلولبه اين ترتيب،  ).8-9ص  ،ش.1388، زاده كوچك(

ه ب،ندا دهعوامل درمانى انباشته يا كپسوله ش آنهاساختار  ي كه درنانوذراتاستفاده از 
هاي سالم در  تبر روى بافدارو آثار تخريبى و  پذيرد ي انجام ميهدفمند طور

، كوچك زاده(يابد  كاهش مي به نحو چشمگيري رمانىي دعوامل شيم مقايسه با
  ).10ص، ش.1388

اي از  كارگيري آنها در طيف گستردهه قابليت كنترل مواد در مقياس نانو و ب
هاي گوناگون زندگي انسان از  نويد بخش تحولي شگرف در جنبه يععلوم و صنا

غذايي، پوشاك، بهداشت و درمان، وسايل الكتريكي و جمله محيط زيست، صنايع 
كشورهاي مختلف بر اساس  ، جهت  از اين نظامي است. - مكانيكي و صنايع دفاعي

را در كانون  نانوي آور فنهاي خود گسترش و توسعه تحقيقات مرتبط با  ظرفيت
 يققتح«هاي  هاي هنگفتي را براي پروژه يگذاردهند و سرمايه  توجه خود قرار مي

، 2010هاي  دهند. براي مثال، در سال انجام مي نانوي آور فني  در زمينه5»هو توسع
در آمريكاكه متولي 6ملينانو ي آور فن يشگاميپبودجه مركز  م.2012و  2011
 2,1و  1,8، 1,6است به ترتيب نانو ي آور فني  هاي تحقيقي در عرصه برنامه

 ;National Nanotechnology Initiative, 2012ميليارد دلار بوده است (

Makker, 2011 p. 1168; Fatehi and others, 2011. p 1341(.  اين ارقام در
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به ترتيب  2012و  2011، 2010هاي  ات وابسته به اتحاديه اروپا در سالسسمؤ
 ,European Commissionميليون يورو بوده است ( 501,87 و 446,68، 305,24

2010 p. 71; European Commission, 2011 p. 104; European 
Commission, 2012 p. 105.( 

حمايت  نانوهاي  ارزش بالاي اقتصادي و تاثيرات مختلف و معتنابه نوآوري
 .Bawa, 2004 ppسازد( حقوقي از اين قبيل ابداعات را امري اجتناب ناپذير مي

ز ترين سازوكارها براي حمايت ا ). از منظر حقوقي، يكي از اصلي36-37
براي  ورقه ثبت اختراعباشد. مزاياي  ي ثبت اختراع مي اختراعات، اعطاي ورقه

از چندين جهت قابل بررسي است. در وهله اول، اين  نانوهاي  مخترعين نوآوري
تواند با در  كند كه از طريق آن او مي به دارنده آن حق انحصاري اعطا مي ورقه

اع در كشور يا كشورهاي كنترل گرفتن ساخت، خريد و فروش موضوع اختر
مربوطه در موقعيت برتري نسبت به رقبا قرار گيرد. به اين ترتيب، تا زماني كه 

بيست سال  يت حقوق ثبت اختراع باشد (معمولاًمحصول به ثبت رسيده مورد حما
 به طوري آن قادر خواهد بود  از تاريخ تسليم تقاضانامه ثبت اختراع) دارنده

به بازار عرضه كند و از سود حاصل از تجاري سازي آن  بلامنازع كالاي خود را
  مند گردد.بهره

امكان انعقاد قرارداد ليسانس (مجوز) است كه  ثبت اختراعيكي ديگر از مزاياي 
برداري و استفاده از  تواند اجازه بهره به موجب آن مالك ورقه ثبت اختراع مي

 .Lemley, 2005 ppد (اختراع را تحت شرايط معين به مجوز گيرنده اعطا كن

هاي  تواند در زمان ). از طريق قراداد ليسانس مجوز دهنده نه تنها مي623-627
كند، بلكه او قادر خواهد بود قلمروي جغرافيايي  مشخص مبلغ معيني را دريافت مي

برداري از اختراع خود را گسترش دهد و با اين روش ضمن شناساندن كالاي  بهره
قاط مختلف دنيا و كسب شهرت، منفعت بيشتري را عايد خود به مشتريان در ن
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در اين است كه داشتن اختراع يا اختراعات به  ثبت اختراعخود سازد. فايده ديگر
گذاري بيشتر هم در موضوع اختراع و هم در  ثبت رسيده موجب جلب سرمايه

 ثبت اختراعخاص، از آنجايي كه  به طورشود.  هاي آتي مالكان آن مي پروژه
اشخاص حقيقي و حقوقي است،   ابداع  قدرت خلاقيت و انگر توانايينش

گذاري در  گذاران با رغبت و علاقه بيشتري نسبت به همكاري و سرمايه سرمايه
  دهند. هاي تحقيق وتوسعه دارندگان اوراق ثبت اختراع تمايل نشان مي برنامه

هاي  نبايد دشواري آيد،  سخن به ميان مي ثبت اختراعبا اين وجود، زماني كه از 
بايستي واجد  دست كم گرفته شود. اختراعات ميثبت اختراع فني و حقوقي براي 

شرايط معيني باشند تا قابليت ثبت شدن را داشته باشند. معيارهاي اصلي براي 
داشتن گام بودن و  يدجد7صدور ورقه ثبت اختراع شامل موضوع قابل ثبت بودن،

). با ثبت اختراع يياروپا يون)كنوانس1( 52(ماده  و كاربرد صنعتي هستند يابتكار
و  ثبت اختراع يرد تقاضاهاهاي تجديدنظراز تصميمات  نگاهي اجمالي به پرونده

شود  يده، اين نكته آشكار مياعتراض به اختراع به ثبت رسآراء صادره در مورد 
ترين  مدهي از عداشتن گام ابتكارنبودن و يدنثبت اختراع جد يارهايمعكه در ميان 

هاي اعتراض به اختراع ثبت  ترين سبب دلايل رد تقاضاهاي ثبت و همچنين اصلي
  شده در مراجع ثبت اختراع هستند.

رو در ثبت اختراعات مربوط به  هاي پيش چالش بررس حاضربه از اين رو، مقاله
 اين پردازد. براي آوري نانو در زمينه تحقق شروط جديد و ابتكاري بودن مي فن

نسبت به بسياري از قوانين ثبت 8اختراع ثبتي اروپاي ر،از آنجا كه كنوانسيونمنظو
اختراع در كشورهاي داراي آمار بالاي ثبت اختراع، همانند قانون ثبت اختراع 

 علائم و صنعتي طرحهاي ،اختراعات ثبت قانونمشابهت بيشتري با  9آمريكا،
 يياروپاي  ادارهينكه اه نظر بو همچنين  10دارد، ش.1386مصوب  ايران تجاري

هاي ثبت  رتبه دوم صدور ورقه م.2007تا  1976هاي  در بين سال ثبت اختراع
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رتبه اول را در جهان دارا  2008آوري نانو و در سال  اختراع مرتبط با فن
 ;Hsinchun Chen and others, 2008 p. 124; OECD, 2009 p. 71باشد( مي

OECD, 2012 ،(هاي تأهي برجستهي و آر اختراع ثبت يياروپا يونكنوانس 
به عنوان مبناي حقوقي اين مقاله مورد  ثبت اختراع يياروپاي  تجديدنظر اداره
  11.گيرند مطالعه قرار مي

  

  نانوي آور فنجديد محسوب شدن اختراعات  .1
مطابق  .است اختراعات بودن ثبت قابل براي اساسي شرايط از يكي بودن جديد
 قلمداد جديد اختراع يك زماني ثبت اختراع ييروپاا يونكنوانس )1( 54ماده

شامل هر نوع قبلي  صنعت يا فن. نباشد 12»قبلي صنعت يا فن«از  بخشي شودكه مي
صورت ه شود كه تا قبل از زمان تسليم تقاضانامه ثبت اختراع خواه ب اطلاعاتي مي

موم شفاهي خواه كتبي و چه به طريق استفاده از كالا چه غير آن در دسترس ع
 4و بند ه ماده  ثبت اختراع يياروپا يون) كنوانس2( 54قرار گرفته است (ماده
م تجاري ايران). در صورتي كه يهاي صنعتي و علا طرح قانون ثبت اختراعات،

موجود تقاضانامه ثبت اختراع  يمتسلپيش از زمان دانش و فن محتوي اختراع در 
  د و قابل ثبت نخواهد بود.شو تلقي مي 13»پيش بيني شده«باشد، آن اختراع 

 سابقه به مسبوق اختراع اصلي ايده كه كند مي تضمين اختراع بودن شرط جديد
  كند كه از  مي معرفي آوري فن و صنعت دنياي به را جديدي چيز مخترع و نبوده

)رسد طريق آن به جامعه منفعتي مي  Anderman, 2007 p.133 همچنين، اين (
دي نتواند براي چيزي كه عموم مردم آزادانه از آن شود تا هيچ فر شرط موجب مي

در اختيار خود قرار دهد محدوديت ايجاد كند و آن را انحصارا ،كنند استفاده مي  

(Merrell v. Norton, 1996, p. 83; PLG v. Ardon, 1995 p. 136; Phillips 
and Firth, 2001 p. 43). 

ي آور فناختراعات در ن بود يدشرط جددر خصوص چگونگي بررسي و احراز 
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 ياراندازه بس ي  به واسطه اختراعات عمدتا، با توجه به اينكه اين قبيل نانو
ا آيشود.  هاي گوناگوني مطرح مي الات و چالشؤشوند، س يم توصيفكوچكشان 

شود تا اختراع  در مقياس ميكرون موجب مي وجود مواد در مقياس بزرگتر مثلاً
آيا تفاوت در اندازه از طريق  اصولاً شود؟لمداد ق ،شده ينيب يشپمورد نظر 

شناخته شده به اختراع وصف جديد  قبلاً ي مواد و كاهش اندازه 14»سازي كوچك«
ي نانوذرات در مدرك  كند؟ همچنين در صورتي كه ميان اندازه بودن اعطا مي

 نانو آوري فنآنها در اختراع مربوط به   موجود و قابل دسترس براي عموم با اندازه
  تداخل وجود داشته باشد، آيا اختراع كماكان جديد محسوب خواهد شد؟

 ي براي اولين بار در پرونده نانو آوري فن ي تفاوت در اندازه در اختراعات لهامس
Orica v. BASF15 ي، شركت اريكا استراليا ذرات أمطرح گرديد. در اين ر

-هستهساختار «ه دليل نانومتر ساخته بود كه ب 100پيلمري با قطر كمتر از 
پوليمريزه «فرايند  شدند. پراكنده ميدر محلول  يداريپابه نحو  16»پوسته
توانايي پراكنده  گرفت. صورت ميدرجه  40 يرز يذرات در دمانانو 17»شدن

گرديد.  مي 18»وحسط يصاف«يدار نانو ذرات در فاز مايع موجب افزايش پاكردن 
 اي ودن توسط شركت رقيب، يعني بياين اختراع به دليل فقدان شرط جديد ب

اف اختراع به  اس اي اف، مورد چالش گرفت. سند مورد استناد شركت بي اس
 جلاي« براي نانومتر 111 ي با اندازه يلمريذرات پ اي بود كه در آن ثبت رسيده

  گرفتند. مورد استفاده قرار مي 19»سطوحبالاي 
 تأيهو اختراع بسيار كم بود،  مواد در سند معارض ي نانو اگرچه اختلاف اندازه

پوليمريزه دو ويژگي خاص اختراع، يعني  ،پرونده اعلام داشت يندر انظر  يدتجد
درجه و اندازه گزينش شده براي نانو ذرات، موجب جديد  40در دماي زير  شدن

 به طورشوند. در واقع، اختراع مورد بحث  محسوب شدن اختراع مورد چالش مي
در 20»يلمدهنده ف يلتشك«ذرات نانوشدن د كه با كوچكتر موفقي نشان داده بو
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 ينهزم هاي هدر داخل حفرآنها نفوذ نانومتر)  100ي معين (با حداكثر قطر  اندازه
يابد. سند معارض نه تنها به اين نكته  يم يشسطح افزا يو صاف يافته يشافزا

درنظر گرفتن كرد تا با  اي نداشت، بلكه فرد ماهر در صنعت را ترغيب نمي اشاره
سازي در  پوليمريزهنانو ذرات را كاهش دهد و با انجام   اطلاعات افشا شده اندازه

يكا توليد كند. در نتيجه، شركت ار درجه ابداعي مشابه با اختراع 40دماي زير 
  يد قلمداد گرديد.جداختراع مورد بررسي 

 و ينهكمگاهي  ي كهبه طوري اندازه هستند  برخي از اختراعات نانو داراي دامنه
كند.  تداخل پيدا مي ،شناخته شدهاز قبل  ي مواد ي اندازه ي آنها با دامنه يشينهب يا

ي  كند كه اندازه اي توليد مي ذراتي را با هدف ويژه به عنوان مثال، مخترعي نانو
ثبت اختراع،   نانومتر است. در عين حال، پيش از تسليم تقاضانامه 10- 20آنها بين 

يا نانومتر  15-500دارد كه در آن به نانوذرات مشابه و در مقياس  سندي وجود
الي كه در اينجا مطرح ؤنانومتر اشاره شده است. س 500كمتر از  اندازهدر  صرفاً
ي اختراع و سند معارض تا چه حد   ي تداخل در اندازه شود اين است كه منطقه مي

اينجا آشكار  له درأيت اين مسدهد. اهم ثير قرار ميأجديد بودن اختراع را مورد ت
تواند خواص  نانومتر) هم مي 2شود كه حتي تغييرات بسيار كوچك (حدود  مي

 21»شيميايي و خواص فيزيك«نانوذرات را به صورت كامل تغيير دهد. براي مثال 
نانومتر  7متفاوت از نانوذرات مشابه با قطر  نانومتر كاملاً 5ذرات طلا با قطر نانو

  ).Mahoudi, Serpooshan and Laurent, 2011pp. 3007-3-26است (
پيرامون اين موضوع ابراز  SmithKline v. Wyeth22يأدر ر نظر يدتجد تأيه

 ژن واكسني مركب از يك نوع آنتي يبتركنظر كرد. موضوع اين پرونده توليد 
تا  60ال در آن بين  پي ي ام اندازهكه و يك حامل مناسب  23»ال پي ام« متصل به

ال در  پي نانومتر بود. هدف از توليد اين واكسن ارتقاي خواص كمكي ام 120
بود. خواهان در اين پرونده درصدد بود با استناد  24»2 تبخال ساده يروسو«درمان 
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نانومتر  500تا  80ي  ال با اندازه پي ي ثبت اختراع پيشين كه در آن ام به تقاضانامه
الذكر را باطل  قي فو ع به ثبت رسيدهبراي هدف مشابهي ساخته شده بود، اخترا

ي اصلي در اينجا بود كه آيا انتشار اطلاعات پيرامون مواد با  لهأكند. در واقع مس
نانومتر موجب زوال وصف جديد بودن اختراعي شود كه مواد  500تا  80مقياس 
تداخل قبلي  صنعت يا فنبا نانومتر  120تا  80ي رفته در آن در اندازه به كار
  ؟داشت
ال با  پي اي به تهيه ام ، اشارهمعارضيدنظر در ابتدا ابراز داشت در سند تجد تأيه

ي كه فرد ماهر در صنعت با استفاده از آن به به طور.ي خاصي نشده است  اندازه
اي به  علاوه، اين سند اشارهه خصوصي گردد. ب ي به فكر توليد اين ماده در اندازه

 نتيجه مطلوبتري.هاي كوچكتر ممكن است  ر اندازهال د پي اين نداشت كه توليد ام
ي آن داشته باشد. در واقع، با در نظر گرفتن اطلاعات افشا خواص كمك يارتقا در

حدس بزند كه ساخت  ،شده در سند معارض، فرد ماهر در صنعت ممكن بود
 دارد.بر نانومتر) بهترين نتيجه را در 120-60نانومتر (و نه  375ي  ال در اندازه پي ام

مقرر داشت كه  پروندهاين در  نظر يدتجد تأهيبا عنايت به نكات ذكر شده 
 120تا  80آن در اختراع ( ي اندازهبا سند معارض ال در  پي ام ي تداخل اندازه

است  ناچيز تداخل اين كه چرا ؛گردد نمي اختراع شدن محسوب جديد مانع )نانومتر
شودتا  نمي سبب و معارض) سند در ال پي ام هانداز ي محدوده كل از درصد 10 از (كمتر
  بيني باشد. مورد بحث قابل پيش فرد ماهر در صنعتبراي  اصلي اختراع ياجزا

موضوع اختراع ساخت فيبر مصنوعي بود  25ي مشابه ديگري، همچنين در پرونده
ي  اندازه يانگينبا م27»ديوكسيد تيتانيم« نانوذراتو  26»استرسلولز«كه متشكل از 

تقاضاي  ثبت اختراع يياروپاي  اداره 28»بخش اعتراض«بود.  نانومتر 100از  كمتر
ابطال اين اختراع را به جهت فقدان وصف جديد بودن كرده بود. سند معارض 

در مقياس ديوكسيد تيتانيم ورقه ثبت اختراعي بود كه راجع به ساخت نانوذرات 
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اظهار  پرونده ي اين بارهدرر تجديدنظ هياتنانومتر با هدف مشابه بود.  1000تا  10
نيست. ذرات نانواندازه  يانگينمبيانگر سند معارض كار رفته در ه ب ياسمقداشت 
ذرات ديوكسيد ي  اندازه يشينهو ب ينهكمبه  صرفاً نانومتر 1000تا  10 ياسمقبلكه، 

ديوكسيد در محصول مورد نظر اشاره دارد. در واقع، ميانگين اندازه ذرات تيتانيم 
ي مورد ادعايي  است كه خارج از محدوده نانومتر 300سند معارض در انيم تيت

ي  اختراع است. بنابراين، به دليل تفاوت در ميانگين اندازه و كم بودن محدوده
در دست هاي اختراع  مستقيم و آشكاري ويژگي به طورتداخل، سند معارض 

شود. مبناي  وب ميكند و در نتيجه اختراع جديد محس را پيش بيني نمي رسيدگي
 اصولاً 29»افشاي كلي«دارد يك  اي است كه مقرر مي اصلي اين تصميم قاعده

 EPO, 2010 Chشود ( موجب زوال وصف جديد بودن ادعاهاي خاص اختراع نمي

C.IV.9.5.(  
توان سه معيار كلي را براي جديد محسوب  فوق الذكر، مي يبا درنظر گرفتن آرا

آوري نانو ارائه كرد كه برآورده شدن هر كدام از  شدن اختراعات مرتبط با فن
 ,HOECHST, 1985كند ( آنها براي اعطاي وصف جديد بودن اختراع كفايت مي

para 5-7; EPO, 2010 Ch C.IV.9.8 يار به قرار ذيل است:سه مع). اين  
ي  ي گزينش شده نسبت به اندازه ي اندازه، محدوده در اختراعات داراي دامنه. 1

طور كه در  تر باشد. به عنوان مثال، همان بايست كوچك اخته شده ميمواد شن
ي اندازه نانوذرات در اختراع  مطرح شد،  محدودهSmithKline v. Wyethيأر

ي مواد شناخته  نانومتر بود كه در مقايسه با اندازه 120تا  60مورد رسيدگي بين 
تيجه، اختراع جديد كوچكتر بود. در ن لازم قدربه نانومتر)  500تا  80شده (

  اعلام گرديد.
اندازه چه در ساير موارد)   ي گزينش شده (چه در اختراعات داراي دامنه اندازه. 2

ي مواد شناخته شده باشد. براي نمونه، در  دورتر از اندازهكافي  ي به اندازه
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از  اختراع (كمترذرات در ي  اندازه يانگينم، Celanese v. Rhodiaي پرونده
 300(سند معارض از ميانگين اندازه ذرات در به قدر كافي ) مترنانو 100

  بود تا مانع جديد محسوب شدن اختراع نشود. دور) نانومتر
ي اندازه چه در ساير   ي نانوذرات (چه در اختراعات داراي دامنه گزينش اندازه. 3

ثير أت«موارد) به صورت اتفاقي نباشد. گزينش اندازه بايد هدفمند و متضمن 
). براي مثال BRAUN/Epilating device, 2002 para 7باشد (30»فني جديدي

 100تفاوت در اندازه نانو ذرات در اختراع (كمتر از Orica v. BASFي أدر ر
نانومتر) بسيار ناچيز بود. اما، به دليل اينكه  111نانومتر) و اطلاعات افشا شده (

ب افزايش كارايي مواد ي نانو ذرات در اختراع موج ي گزينش شده اندازه
  شد، اختراع واجد شرط جديد بودن اعلام گرديد. مي

در پايان اين قسمت، لازم به ذكر است كه احراز وصف جديد بودن اختراع 
ي جديد توليد  هنگامي كه موضوع اختراع فرآيند است مي تواند ناشي از طريقه

 يكي از ادعاهاي اختراع Integran v. Atotech،31 ي ، در پروندهنانومواد باشد. مثلا
دهي  رسوب«با روش  32»يكلن يستالينانومواد كر«راجع به توليد موضوع بحث 

اي  ي مجله نانومتر بود. سند معارض مقاله 10تا  8در مقياس  33»يضربان الكتريكي
 11يكل در مقياس ن يستالينانومواد كرشد چگونه  بود كه در آن توضيح داده مي

 تجديد تأهيشدند.  ساخته مي 34»متوالي دهي الكتريكي رسوب«نانومتر با روش 
ي نانوذرات در دو مورد  اگر چه اختلاف اندازه داشتاعلام  پرونده نظر در اين

ضرباني و  دهي الكتريكي رسوببسيار جزيي است، بين توليد نانومواد با روش 
. تفاوت ساختاري وجود دارد متوالي دهي الكتريكي رسوبساخت آنها از طريق 

آوري  دهد كه در فن را ارائه مي نانومواد يدتولي جديدي از ابداع شده طريقه روش
جديد اعلام  متنازع فيهنگهداري راكتور اتمي نيز كاربرد دارد. از اين رو، اختراع 

  شد.
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  نانوي آور فنگام ابتكاري در اختراعات  .2
زماني متضمن يكي ديگر از شروط ثبت اختراع داشتن گام ابتكاري است. اختراع 

فن يا صنعت قبلي، براي شخص  گردد كه با در نظر گرفتن گام ابتكاري قلمداد مي
ثبت  يياروپا يونكنوانس 56مادهماهر در صنعت مربوطه بديهي و آشكار نباشد (

). قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري ايران 2و ماده  اختراع
كند كه آيا  پردازد و ارزيابي مي ي اختراع مي اين شرط در واقع به بررسي جوهره

شناخته شده گامي به جلو برداشته است  اختراع مورد بررسي نسبت به آنچه قبلا
)Richt, 2004-2005 pp. 139-142ًزماني بحث داشتن گام ابتكاري  )؟ اصولا

  شود كه جديد بودن اختراع احراز شده باشد. مطرح مي
كه آيا  قضاوت توسط شخص ماهر پيرامون اين آوري نانو، در اختراعات فن

ي مي باشد و يا خير داراي ويژگي متفاوتي با گام ابتكاراختراع مربوطه حاوي 
آوري  باشد. از آنجايي كه در برخي از اختراعات مرتبط با فن ساير اختراعات مي

 سطاند و بررسي اين شرط تو دو يا چند رشته از علوم با يكديگر تلفيق يافتهنانو 
 Bowman, 2007فردي ماهر در يك صنعت خاص كاري دشوار و پيچيده است (

p. 312; Velzen, 2008 p. 296معمولا ،(  گروهي از اشخاص با مهارت در
گيرند  هاي بكار رفته در اختراع امر احراز اين شرط را برعهده مي دانش

)Simmons, 2007 p. 788.(  
در  يگام ابتكارلاتي در مورد چگونگي احراز ؤاهمانند شرط جديد بودن، س

 قبلاً مواد سازي كوچكگردد. براي مثال، آيا   آوري نانو مطرح مي فناختراعات 
شناخته شده متضمن گام ابتكاري است؟ به عبارت ديگر، آيا فرد ماهر در صنعت 

 كند يا خير؟ شناخته شده را امري بديهي تلقي مي ي مواد مربوطه كاهش اندازه
بايست واجد چه شرايطي باشند تا داراي گام  آوري نانو مي فناختراعات  اصولاً

ي اروپايي ثبت  ي عملي اداره ي مقاله با نگاهي به رويه ابتكاري باشند؟ در ادامه
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مورد مطالعه  اختراعاتدر اين نوع از  يگام ابتكاراختراع، چگونگي احراز شرط 
  گيرد. قرار مي
اين است كه اگر اطلاعات موجود و در  يگام ابتكاري ي كلي در ارزياب قاعده

را هدايت كند تا با اعمال آنها مشكل مطرح فرد ماهر در صنعت  دسترس عموم،
شده توسط اختراع را با روش و ابزار مشابه حل كند، در اين صورت اختراع فاقد 

 ي ). در پروندهHoudaille v. Voest-Alpine, 1989 para 5گام ابتكاري است (
Celanese v. Rhodia اي  كه پيشتر به آن اشاره شد، اختراع از پيش ثبت شده

قابل  به طورنانوذرات ديوكسيد تيتانيم ي  كرد اندازه وجود داشت كه افشا مي
در نظر  تجديد تأهيدهد.  ثير قرار ميأرا مورد ت 35»ينور يريپذ يبتخر«توجهي 

ا در نظر گرفتن اين نكته، فرد گرفت كه آيا ب بايست تصميم مي مي پروندهاين 
توانست براي حل مشكل مطرح شده به پاسخي مشابه  ماهر در صنعت مربوطه مي

رغم اينكه اختراع  مورد چالش برسد و اختراع را حدس بزند. علي ي اختراع با نتيجه
فرد به اين نتيجه رسيد كه  تأهيجديد اعلام شده بود، با عنايت به نظر كارشناسي، 

ظر گرفتن صنعت بدون انجام تحقيقات و آزمايشات غير متعارف و با در ن ماهر در
 يريپذ يبتخرشد كه سريعتر شدن  متوجه مي اطلاعات افشا شده منطقاً

 در مقياس ذكر شده در اختراعنانوذرات ديوكسيد تيتانيم يپليمرها با توليد نور
ومتر) قابل دست يافتن نان 100تر از  ذرات با ميانگين قطر پايين مورد چالش (نانو

  است. به اين ترتيب، اختراع متضمن گام ابتكاري نبوده است و باطل اعلام گرديد.
ي نانومواد نبايد به نحوي باشد كه فرد ماهر با توجه به  بنابراين گزينش اندازه

در صنعت مربوطه منطقاً  36»روال عادي آزمون و خطا«اطلاعات موجود و با انجام 
. در SmithKline Plc's Patent, 2006 para 17)( به با اختراع برسدي مشا به نتيجه

ي خاص زماني متضمن گام  ي نانوذرات و يا گزينش اندازه واقع، كاهش اندازه
ثيرش أباشد كه ت 37»فردي به مزيت فني منحصر«ابتكاري خواهد بود كه داراي 
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ايست در فن يا ب ثيري نميأي خاص مشاهده شود. چنين ت در آن اندازه اختصاصاً
 Van( صنعت قبلي موجود باشد و در نظر شخص ماهر گامي بديهي به نظر برسد

Amelsvoort v. Hunter Douglas, 2008 para 6.3.1.(  
متعددي پيرامون احراز گام ابتكاري اختراعات مرتبط با  ياين قاعده در آرا

 Siemens v. Fujistu،38يأآوري نانو مورد استناد قرار گرفت. در ر فن
عايق ي  لايه«ساخته شده بود كه شامل يك  39»ثير ميدانىأبا ت يترانزيستور«

يدنظردر رابطه با گام تجد تأهينانومتر بود.  18تا  3 ضخامتبا  40»كاري شده
ابتكاري اين اختراع اظهار داشت كه كاهش ضخامت عايق در اين اختراع در 

نيم  تجهيزاتچكتر كردن راستاي گرايش موجود در صنايع الكترونيكي براي كو
موجب  كلي امري مفيد است و عموماً به طوراست. در حالي كه اين گرايش  رسانا

توان  ثير فني خاصي را نميأگونه ت شود، اما هيچ ي ميتجهيزاتارتقاي كارايي چنين 
نظر گرفت. بنابراين، از مشخص شده در اختراع در ضخامتبراي ساخت عايق با 
ت الكترونيك اين اختراع امري بديهي و فاقد گام ابتكاري ديد فرد ماهر در صنع

  شود. قلمداد مي
 42توليد يك وسيله (نمونه حاوي سلول) موضوع اختراع 41ي مشابه ديگر،أدر ر

مقياس سازوكار جريان سيال در «براي آناليز يك سيال بود. اين نمونه داراي يك 
دهانه «امل يك بود كه ش 44»ي جامدي ي كوچك شده لايه«و يك  43»متوسط
در آن بود كه ابعاد مجراها  46»مجراهايي براي جريان سيال«و همچنين  45»ورودي

ي  نانومتر اندازه داشتند. اگر چه اين اختراع بواسطه 500000تا  100بين 
متضمن گام ابتكاري  مقياس متوسطسازوكار جريان سيال در هاي خاص  ويژگي

ان سيال به تنهايي فاقد گام ابتكاري اعلام شد، كوچك ساختن مجراها براي جري
دانست كه براي  چرا كه فرد ماهر در صنعت با استفاده از اطلاعات موجود مي ؛بود

ي جامد قرار  بايست مقادير كمتري از سيال در لايه افزايش دقت در آناليز مي
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 .پذير بود انجام سهولت با كوچك ساختن مجاري جريان سيال به كاراين و گرفت مي

، چگونگي احراز شرط داشتن گام مشابهي آر يرو سا يأدو ر ينتوجه به ابا 
توان در چند نكته خلاصه كرد.  آوري نانورا مي ابتكاري در اختراعات فن

ثيرات أها در بسياري از صنايع ت ي مواد و دستگاه سازي و كاهش اندازه كوچك
ها  واد و دستگاهشود كه م اندازه ذرات موجب مي تقليلمطلوبي را در پي دارد. 

مولكول دقت در حد ، استحكام ،رسانش آنها (همانند افزايشيي كاراسبكتر شده و 
ي) ارتقاي قابل توجهي داشته باشد. اتلاف انرژ و كاهش خواص مغناطيسي ،اتميا 

ضاي ثبت آن درخواست در زمان بررسي شرط ابتكاري بودن، اگر اختراعي كه تقا
 تقليلي معمول در صنعت مربوطه براي  رويه تعقيبي  نتيجه شده است صرفاً

ي درنظر گرفته شده، به جز  يا اينكه اندازه ها باشد، و ي مواد و دستگاه اندازه
مزاياي كلي ناشي از كاهش اندازه، فاقد مزيتي منحصر به فرد باشد، آن اختراع به 

  دليل فقدان شرط ابتكاري بودن به ثبت نخواهد رسيد.
تراع مشكل فني را كه اختراع در صدد رفع آن بوده با برعكس، زماني كه اخ
يت يا مزي مورد نظر حل كرده است و به اين طريق  گزينش هدفمند اندازه

اصلي اختراع اضافه كرد، در اين صورت، وجود ي فني شگرفي را به اجزا مزاياي
گام ابتكاري در اختراع مورد تصديق قرار خواهد گرفت. همچنين در صورتي كه 

ي آنها در  ي گزينش شده در اختراع با اندازه ثيرات مواد در اندازهأثير يا تأت نوع
قابل غير به طورثيرات آن أاما ميزان ت ،ي قبلي يكسان باشد هاي شناخته شده مقياس

باشد، اين اختراع نيز  شناخته شده هاي اندازهدر ثير مواد أانتظاري بيشتر از ت
 EPO, 2010 Ch C.IV.11.12; Rutt and( ابتكاري محسوب خواهد شد

Downing, 2007 p. 840(.  
مثال مناسبي را  ـ كه پيشتر به آن اشاره شدـ  SmithKline v. Wyethي  پرونده

واكسني مركب از  يبترككند. موضوع اين پرونده توليد  در اين زمينه فراهم مي
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به بافت  ال و يك حامل مناسب براي رسانش دارو پي ام متصل به ژن يك نوع آنتي
ال در درمان  پي هدف بود. مقصود از توليد اين واكسن ارتقاي خواص كمكي ام

 بود. مخترعين در اين پرونده موفق شده بودند تا با كاهش 2 تبخال ساده يروسو
اص نانومتر به نتيجه مطلوب برسند و خو 120تا  60ال در مقياس  پي ي ام اندازه

  ال را تقويت كنند. پي كمكي ام
ي ثبت اين اختراع منتشر  كدام از اسناد مرتبط كه قبل از تسليم تقاضانامه هيچ

ثير قابل توجهي بر أال ت پي ي ام اندازه اي بدين نداشتند كه كاهش شده بودند اشاره
 افزايش خواص كمكي آن دارد. در واقع، اطلاعات موجود در فن يا صنعت قبلي

با اطلاع از آنها به فكر ارتقاي شد كه فرد ماهر در صنعت  به اين نمي  منتهي
علاوه، هرچند سندي ه ب بيفتد. ي آن اندازه ال از طريق كاهش پي خواص كمكي ام
چند سال قبل از ساخت اين اختراع مطالبي را پيرامون توليد  وجود داشت كه

كرد، اما اين سند باعث زوال  نانومتر منتشر مي 500تا  80ال در مقياس  پي ام
در  ي نانوذرات چرا كه گزينش اندازه ؛مورد بحث نشداختراع  ابتكاري بودن

ال  پي ي مزيتي غير قابل انتظاري بود كه در ام نانومتر دربردارنده 120تا  60مقياس
شد. به عبارت ديگر، اين تداخل سبب  نانومتر يافت نمي 500تا  80در مقياس 

ر گرفتن اطلاعات اختراع مورد بحث را با در نظ فرد ماهر در صنعتشد تا  نمي
 120تا  60در اندازه ال  پي موجود در سند معارض حدس بزند و با اعمال آن ام

  مورد تصديق گرفت. بحث موضوعاري اختراع كبسازد. در نتيجه، گام ابت نانومتر
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  نتيجه
آوري نانو سرآغاز تحولات شگرفي  تبع آن اختراعات مرتبط با فن تحقيقات و به

هاي فراواني در جهت  گون علم و صنعت هستند كه پتانسيلهاي گونا در عرصه
هاي مختلف دارند. اهميت اين اختراعات و زمان  ارتقاي سطح زندگي بشر در جنبه

گردد،  هاي نانو مي ي نوآوري ي كلاني كه صرف رشد تحقيق و توسعه و بودجه
اني آوري نانو را دوچندان نموده است. زم ضرورت پاسداشت حقوقي ابداعات فن
از اين قبيل دستاوردهاي فكري حفاظت كه نظام ثبت اختراع به عنوان طريق 

و چالشي  بحث انگيزگردد، جديد بودن و داشتن گام ابتكاري دو شرط  مطرح مي
  در زمينه ثبت و حمايت از آنها هستند.

به  عمدتاً نانوآوري  كه اختراعات فن اينه نظر بدر مورد شرط جديد بودن، 
له ناشي أشوند، چالش عمده از اين مس مي يفتوصه بسيار كوچكشان واسطه انداز

پيش از زمان تر  ي مواد در مقياس بزرگ شد كه آيا اطلاعات موجود درباره مي
شود؟ با مطالعه  موجب زوال وصف جديد بودن مي ثبت اختراع ي تقاضانامه يمتسل
ين مقررات مربوطه ي اروپايي ثبت اختراع و همچن هاي تجديدنظر اداره تأهي يآرا

واجد يكي از  نانوآوري  فنمرتبط با اختراعات روشن گرديد كه در صورتي كه 
سه معيار ارائه شده باشند، جديد بودن آنها مورد تصديق قرار خواهد گرفت. اول، 

نسبت به  ،ي گزينش شده در اختراعات داراي بيشينه و كمينه ي اندازه محدوده
گزينش شده (چه در اختراعات  كتر باشد.دوم، اندازهته شده كوچمواد شناخ اندازه

ي مواد  دورتر از اندازهبه اندازه كافي ي اندازه چه در ساير موارد)  داراي دامنه
ي نانوذرات به صورت اتفاقي نباشد. در  شناخته شده باشد. سوم، گزينش اندازه

ر فني ثيأواقع، گزينش اندازه بايد با هدف مشخصي صورت پذيرد كه متضمن ت
  جديدي باشد.
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ال اصلي در اينجا بودكه آيا ؤس ي،گام ابتكاردارا بودن راجع به شرط 
شود تا اختراعات  مي شناخته شده موجب قبلاً ي مواد و كاهش اندازه سازي كوچك

رو مطرح شد،  طور كه در مقاله پيشابتكاري قلمداد گردند؟ همان  نانو در مقياس
، بايد بررسي شود كه آيا اطلاعات موجود در فن براي رسيدن به پاسخ اين پرسش

(خواه در مقياس بالاتر خواه در  هاي يكسان يا صنعت قبلي پيرامون مواد و دستگاه
ي اندازه) فرد ماهر در صنعت مربوطه را ارشاد به  موارد تداخل كمينه يا بيشينه

 رويه كند. ي مشابه مي رسيدن به نتيجه در نهايت،اختراع و  يحدس زدن اجزا
معمول در صنعت مربوطه  يامرحاكي از اين است كه اگر كاهش اندازه  قضايي

براي ارتقاي كارايي و رسيدن به اثرات مطلوب به حساب آيد و افراد ماهر بدون 
  گردند، اختراع حاوي گام ابتكاري نيست. تلاش نامتعارف به آن نايل مي

ها در مقياس  اد و دستگاهي مو كاهش اندازهبنابراين، در چنين مواردي، صرف
يا  سازي كوچكگردد. اما، در صورتي كه  نانو موجب قابل ثبت بودن اختراع نمي

صنعت  يافن ي خاص موجد اثر يا آثار منحصر به فردي گردد كه  گزينش اندازه
اي به آن نداشته باشد و براي فرد ماهر در صنعت بديهي شناخته نشود،  ي اشارهقبل

  كند. تراع مورد رسيدگي وصف ابتكاري بودن اعطا ميبه اخ كاهش اندازه
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  ها نوشت پي
است كه  )1766-1844( منسوب به جان دالتون) Modern Atomic Theory( اتمي جديد نظريهـ 1

  ).Menon, 1997 p. 94( تشريح كرد 1805فرضيه خرد شدن متناسب يك ماده را در سال 
2- Nanometre (nm) 
3- Nanomaterials 
4- Micrometer 
5- Research and Development (R&D) 
6- The National Nanotechnology Initiative (NNI) 

قابليت ثبت دارد مگر اينكه ،هر اختراعي كه جديد،داراي گام ابتكاري و كاربرد صنعتي باشد  اصولاًـ 7
 قواعدو ها  طرحال، صراحت موضوع اختراع مورد نظر از جمله موضوعات استثنا شده باشد. به عنوان مثبه 
(ب) 4(ماده اند از دايره موضوعات قابل ثبت خارج شده يتجار كار انجام يها   شور يا

) كنوانسيون اروپايي ثبت c(52 ماده ايران؛تجاري  علائم و صنعتي طرحهاي ،قانونثبتاختراعات
  اختراع).

8- The European Patent Convention (EPC), 2000. 
9- United States Patent Act,1952. 

 52-57ايران (مواد تجاري  علائم و صنعتي طرحهاي ،اختراعات ثبت قانون 1-4رجوع كنيد به مواد ـ 10
  قانون ثبت اختراع آمريكا). 101و  100بخش  كنوانسيون اروپايي ثبت اختراع؛

صادر شده درصد از كل اوراق ثبت اختراع  31با اعطاي  2009ي اروپايي ثبت اختراع در سال  ادارهـ 11
  .)Japan Patent Office, 2010 p. 7(در دنيا در رتبه اول قرار گرفت

12- Prior Art 
13- Anticipated 
14- Minimization 
15- Orica Australia Pty Ltd v. BASF Aktiengesellschaft [2002] T 0547/99 
16- Core-Sheath Structures 
17- Polymerisation 
18- Surface Coatings 
19- High Gloss Coatings 
20- Film-Forming Material 
1Physico-Chemical Properties 
22- SmithKline Beecham Biologicals S.A. v. Wyeth Holdings 
Corporation[2003] T 0552/00 
23- 3-O-Deacylated Monophosphoryl Lipid A (MPL) 
24- Herpes Simplex Virus2(HSV-2) 
25- Celanese Acetate v. RhodiaAcetow GmbH [2005] T 0006/02 
26- Cellulose Ester (CE) 
27- Titanium Dioxide 
28- Opposition Division 
29- Generic Disclosure 
30- New Technical Effect 
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31- Integran Technologies Inc. v. Atotech Deutschland GmbH [2002] T 
0915/00 
32- Nanocrystalline Nickel Material 
33- Pulsed Electrodeposition 
34- Continuous Electrodeposition 
35- Photodegradability 
36- Routine Trial and Error 
37- A Particular Technical Advantage 
38- Siemens Ltd. v. Fujistu AG [1991] T-610/89 
39- Field-Effect Transistor 
40- Insulating Layer 
41- Trustees of the University of Pennsylvania v. Affymetrix, Inc. [2003] T 
0070/99 
42- Cell-Containing Sample 
43- Mesoscale Flow System 
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