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بودن اختراع

چكيده
گام ابتكاری یكی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است كه در تمام قوانين و مقررات پذیرفته 
شده است. اعمال این شرط یكی از پرچالش ترین موضوعات دستيابی به اهداف اساسی نظام 
ثبت اختراع است و اهميت آن زمانی بيش تر احساس می شود كه فناوری جدیدی رشد و نمو 
خود را آغاز می كند تا در پرتوی حمایت های ثبت اختراع مبتكرین و مخترعان با ورود در 

این حوزه ها به پيشرفت دانش یاری رسانند.
حجم عظيم سرمایه گذاری های دولتی در ایران در حوزه نانو فناوری اهميت مطالعه دقيق 
قابليت ثبت اختراعات این حوزه را دوچندان می كند. به همين دليل، در این مقاله نحوه احراز 
گام ابتكاری در اداره های ثبت اختراع دنيا بررسی خواهد شد تا از این راه مؤلفه های مؤثر برای 
نانوفناوری،  ابتكاری در اختراعات  با بررسی موردی گام  احراز این شرط تعيين شود. سپس، 
نانوفناوری در  اختراعات  ابتكاری در  یا عدم وجود گام  را درباره وجود  معيارهای مشخصی 

اختيار كارشناسان ثبت اختراع و متخصصان این حوزه قرار می گيرد.
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مقدمه

گام ابتكاری1 یا غيربدیهی بودن2 یكی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است كه در تمام 
قوانين و معاهدات بين المللی به آن اشاره شده است. هرچند از نظر تاریخی پس از دو شرط 
ماهوی دیگر  یعنی جدید بودن و كاربرد صنعتی وارد قوانين شده اما می توان گفت از نظر 
حفظ مبانی، نظام ثبت اختراع مهم تر بوده و امكان ایجاد تعادل ميان منافع مخترع و جامعه 

را فراهم می كند.
دولت ها  امروزه  كه  است  حوزه هایی  از  یكی  نانوفناوری  حوزه  دیگر،  سوی  از 
اداره های  به  نتيجه اظهارنامه های زیادی  انجام می دهند و در  سرمایه گذاری بسياری در آن 
این  منحصربه فرد  ویژگی های  با  هنوز  اختراع  ثبت  ادارات  اما  می شود؛  ارسال  اختراع  ثبت 
رشته آشنا نشده و هنگام احراز شرایط ثبت اختراع مشكلاتی در این رابطه مشاهده می شود. 
مهم ترین مسأله این است كه آیا اساساً گام ابتكاری در اختراعاتی كه با ورود به مقياس نانو 
قابل ثبت اند؟ اگر چنين است چگونه می توان گام  اندازه داشته اند،  كاهش چشمگيری در 

ابتكاری را در چنين اختراعی احراز كرد؟
این امر ضرورت تحليل و بررسی دقيق چگونگی احراز شرایط ثبت اختراع در حوزه 
اختراع  ثبت  نظام  اصول  رعایت  عدم  زیرا  می كند؛  آشكار  را  نانوفناوری  مثل  نوظهوری 
حد  از  بيش  ثبت  برای  عاملی  خود  جدید  فناوری  یک  خاص  ویژگی های  به  توجه  و 
دليل  به  برعكس،  یا  و  می شود  دسترس  در  عمومی  دانش  كاهش  نتيجه  در  و  اختراعات 
حوزه  این  فعالان  انگيزه   و  شده  خود داری  اختراعات  ثبت  از  حد،  از  بيش  سخت گيری 

كاهش می یابد.
از این رو، در این مقاله ویژگی ها و مؤلفه های مؤثر در احراز گام ابتكاری بررسی شده و 
در موارد مقتضی به نكات خاصی كه در رابطه با اختراعات نانوفناوری در این رابطه وجود 
دارد، پرداخته می شود. برای این منظور برخی نظریات كارشناسی، راهنماهای اداره های ثبت 

اختراعات و همچنين آرای هيأت های تجدیدنظر در این رابطه نيز بررسی شده اند.

1. Inventive Step.
2. Non Obviousness.
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1. تعریف گام ابتکاری

نه تنها  بتواند مورد حمایت نظام ثبت اختراع قرار گيرد، لازم است  برای این كه اختراع 
جدید و دارای كاربرد صنعتی باشد، بلكه در زمان خود غيربدیهی نيز باشد. به عبارت دیگر، 
زمانی مخترع مستحق حمایت است كه پيشرفت مهمی در یک فناوری خاص ایجاد كند1 
و این امر همان شرط غيربدیهی بودن و یا گام ابتكاری است كه در قوانين مختلف ملی و 
بين المللی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ماده )27( موافقت نامه تریپس اعلام می دارد: 
»... حق ثبت برای هرگونه اختراعی اعم از محصولات یا فرآیند ها در تمام رشته های فناوری 
وجود دارد، مشروط بر این كه این اختراعات جدید و متضمن گام ابتكاری بوده و كاربرد 
ابتكار جدید  ثبت می داند كه حاوی  قابل  را  اختراعی  نيز  ایران  قانون  باشد«.  صنعتی داشته 

بوده و كاربرد صنعتی داشته باشد.

2. اهميت شرط گام ابتکاری

ابتكاری را برای ثبت اختراعات پيش بينی كند،  از آن كه قوانين احراز شرط گام  پيش 
دادگاه ها برای جلوگيری از ثبت اختراعاتی كه تنها با هدف كسب حمایت نظام ثبت اختراع 
در  واقعاً  اختراعاتی می شدند كه  ثبت  مانع  و  دانسته2  را لازم  این شرط  به وجود می آمدند 
باعث  ایجادشده  قضایی  رویه های  نمی كردند.  ایجاد  پيشرفتی  جامعه  موجود  دانش  سطح 

ورود تدریجی این شرط در قوانين ثبت اختراع كشورها شد3.
ضروری دانستن گام ابتكاری در یک اختراع از یک سو موجب ایجاد تعادل ميان انگيزه 
مخترع برای شركت در فعاليت های علمی و فنی شده و از سوی دیگر موجب حمایت از 
اختراع،  ثبت  برای  لازم  استانداردهای  بودن  پایين  كه  دليل  این  به  می شود4؛  جامعه  منافع 
آنچه را كه مشمول انحصار می گرداند، گسترده تر ساخته و باعث انحصاری شدن اطلاعات 
موجود در فن مربوطه شده و دانشمندان و سایر فعالان آن فن را برای برخورداری از آن ها 

با محدودیت های بسياری روبه رو می سازد. 

1. N. Mandel (2007); p. 3.
2. H. Barton (200); p. 2.
3. Johnson & S. Lunney (2012); p. 8.
4. Nock (2010); p. 8.
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ابتكاری باشد، هزینه های قراردادی و هزینه های مربوط به نقض  اختراعی كه فاقد گام 
حق را برای سایر مخترعان افزایش می دهد، درحالی كه اطلاعاتی كه در اختيار آن ها است 
محدود كردن  برای  بهترین روش  ابتكاری  گام  نمی دهد. شرط  افزایش  نسبت  همين  به  را 
به اختراعاتی است كه برای جامعه و فعالان یک رشته خاص  از ثبت اختراع  حقوق ناشی 
آن  از  بيش تر  حتی  یا  و  برابر  آن  از  ناشی  هزینه های  با  آن  مزایای  واقع  در  و  بوده  مفيد 
است. همين اهميت و كاربردهای گام ابتكاری بيش تر از سایر شروط گواهی های صادرشده 

اختراع را بی اعتبار كرده و بيش ترین دعاوی را نيز در دادگاه ها به دنبال داشته است.1

3. نحوه احراز گام ابتکاری

كه  می دانند  احراز  قابل  را  ابتكاری  گام  زمانی  بين المللی  معاهدات  و  قوانين  بيش تر   
دارد  مهارت  رشته  همان  در  كه  شخصی  برای  موجود،  دانش  سطح  به  توجه  با  اختراع 

غيربدیهی باشد.
زمانی  »اختراع  است:  این شرط  از  كاملی  نسبتاً  تعریف  اختراع  اروپایی،  كنوانسيون  در 
با توجه به سطح دانش موجود برای شخص ماهر در آن فن  ابتكاری است كه  حاوی گام 

بدیهی نيست«.2
ابتكاری را  ایران در ماده )2(  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 
جدید می داند كه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن 
بيان می دارد  عبارت دیگری  با  را  مفهوم  امریكا همين  قانون  نباشد.  و آشكار  معلوم  مزبور 
به  بين موضوعی كه تقاضای ثبت آن می شود و دانش موجود  »هرگاه تفاوت های موجود 
مهارت  با  برای شخص  اختراع  ایجاد  زمان  در  ادعا،  مورد  موضوع  كليت  كه  باشد  شكلی 
عادی در آن فن بدیهی باشد، اختراع قابل ثبت نخواهد بود«. )ماده 103 قانون ثبت اختراع 

امریكا(.
اختراعی ابداعی محسوب می شود كه برای كارشناسی كه مهارت معمولی در آن زمينه 
علمی دارد، بدیهی و آشكار نباشد؛ بلكه باید در اختراع خلاقيتی باشد كه افراد و كارشناسان 

1. N. Mandel, Op. Cit, 325.
2..EPC (2007); Art: 56.



گاو  بخنارر گر  تخ  تا  نانیجناورر 81

عادی به راحتی قادر به فهم آن نبوده و آن را به عنوان مسأله ای عادی قلمداد نكنند.1 
چنانچه ملاحظه می شود، اصطلاحات خاصی در تمام این تعاریف به كار رفته است كه 
برای درک بهتر این تعاریف،  گریزی از شناخت دقيق این اصطلاحات نيست. مهم ترین این 
اصطلاحات عبارتند از: شخص ماهر در رشته، سطح دانش موجود و بدیهی بودن در زمان 

ایجاد اختراع. 

1ـ3. شخص ماهر در رشته
یک  در  ابتكاری  گام  عدم وجود  یا  وجود  بررسی  برای  فرد  مناسب ترین  انتخاب  برای 
و  معمولی  یک شخص  نظر  از  فنی  مسائل  برخی  كه  كرد  توجه  نكته  این  به  باید  اختراع، 
دانسته  ابتكاری  گام  دارای  و  پيچيده  بسيار  نيست،  متخصص  رشته  آن  در  كه  كارشناسی 
بالاتری دارند كاملًا بدیهی  این رشته مهارت  از نظر اشخاصی كه در  می شود؛ درحالی كه 
به نظر برسد. بنابراین، انتخاب هریک از این دو دسته كارشناس تأثير چشم گيری در بدیهی 
دانستن یا ندانستن اختراع داشته و بررسی را بسيار سليقه ای و شخصی می كند. برای رفع این 
ایراد باید نظر كسی ملاک باشد كه در رشته مربوط به اختراعِ مورد ادعا فعاليت داشته و از 
دانش و توانایی مناسبی در حد ميانگين در آن فن برخوردار است. با انتخاب چنين شخصی 
ابتكاری اختراع تا حدی نوعی شود و از اعمال  سعی بر این است معيارهای تشخيص گام 
سليقه و شخصی بودن معيار خارج شود؛ فردی با توانایی متوسط كه در زمان بررسی اختراع 

از دانش عمومی آن رشته آگاه است. 
خاص  فناوری  یا  رشته  قلمرو  در  وارد  توصيفات  اختراع،  یک  بررسی  هنگام  گاهی 
بود؛  ابتكار شخص در آن حوزه ملاک خواهد  و  دیگری می شود آنگاه اطلاعات، دانش 
نيز وارد  باید در رشته های نزدیک و مشابه و یا حتی گاهی اوقات دور تر  بنابراین این فرد 

شود. 
حوزه  در  موجود  دانش  سطح  و  مربوطه  رشته  منابع  به  دسترسی  با  رابطه  در  برعكس 
مربوط به اختراع مورد این شخص را باید در بهترین شرایط تصور كرد. به این معنا كه به 
تمام دانش موجود و یا دانش عمومی هر رشته ای كه به تقاضانامه مورد بررسی مربوط است، 

1. حبيبا )1388(؛ 73.
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دسترسی داشته باشد1. در برخی قوانين مستقيماً به این نكات اشاره شده و بيان شده است كه 
ابتكار خاص و یا قدرت تصور  با  به هيچ وجه لازم نيست شخص ماهر در رشته را شخصی 
بالایی فرض كرد2. فرد ماهر در رشته، شخصی است كه در راستای آن فن فعاليت می كند، 
اما مسئوليتی برای نوآوری، انجام آزمایشات هزینه بر و نظام مند و یا بينش فوق العاده ندارد3.

الف( دانش عمومی شخص ماهر باید در چه حد باشد؟

می توان گفت  كه  مفهومی  دانست،  موجود جدا  دانش  از سطح  باید  را  عمومی  دانش 
خاص  رشته  یک  مسائل  تمام  با  باید  شخص  یعنی  دارد.  كم تری  عمق  و  وسيع تر  گستره 
آشنایی اجمالی داشته باشد، نه این كه در تمام آن ها متخصص باشد. دانش عمومی می تواند 
منبع خاص و در  از یک  ناشی  اطلاعات  نيست حتماً  به دست آید و لازم  منابع مختلفی  از 
یک زمان خاص ارزیابی شود. در واقع، وقتی به یک سری اطلاعات به عنوان دانش عمومی 
اشاره می شود، نيازی نيست به منبع خاصی برای آن ارجاع داد4. تفاوت اصلی دو اصطلاح 
سطح  به عنوان  آنچه  می شود.  نمایان  همين جا  در  موجود«  دانش  »سطح  و  عمومی«  »دانش 
از سوی  و  دارد  بالایی  نسبتاً  درجه تخصص  معمولاً  از یک سو  است  مطرح  موجود  دانش 
دیگر برای این كه كارشناس بتواند با استفاده از آن گام ابتكاری یک اختراع را بررسی كند 
لازم است به طور دقيق منبع آن را مشخص كند. این منبع می تواند یک مقاله علمی خاص 
و یا یک گواهی  صادره از هریک از اداره های ثبت اختراع دنيا باشد؛ در هر حال این منبع 

باید به صورت موردی ذكر شود.
تفكيک قائل شدن ميان دانش عمومی و سطح دانش موجود در اجرا بسيار مؤثر است. 
در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجودی كه به عنوان سطح دانش موجود شناخته می شود و 
در ادامه توضيح داده خواهد شد برای شخصی كه قرار است اختراع را ارزیابی كند، به طور 
و  ابتكاری  را  اختراعی  دیرتر  خيلی  می شود  باعث  و  برده  بالا  را  كلی سطح تخصص وی 
را  اختراعی  و  باشد  كلی تر  و  عمومی تر  شخص  دانش  وقتی  درحالی كه  بداند.  غيربدیهی 
بررسی كند حتی اگر آن را با دانش موجود دیگری كه بسيار هم تخصصی تر است مقایسه 

1. EPO (2012); Chapter7. 
2. Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY (1986); p. 1.
3. Lemly & Durie (2008); p.993.
4. EPO, T 0766/91



گاو  بخنارر گر  تخ  تا  نانیجناورر 83

كند، باز هم امكان غيربدیهی دانستن اختراع بيش تر خواهد بود. 
تنها در اطلاعات گواهی های ثبت  فناوری ها كه  به حوزه های جدید   اطلاعات مربوط 
اختراع وجود دارند و وارد كتاب های علمی نشدند و یا یک مقاله خاص را نباید جزء دانش 

عمومی دانست، درحالی كه این موارد بخشی از سطح دانش موجود هستند1.
معمولاً گفته می شود كه دانش عمومی توسط كتاب های مرجع و كتاب های اصلی هر 
گام  بررسی  برای  می رود  انتظار  رشته  در  ماهر  فرد  از  و  می شود  ارائه  خاص  فن  و  رشته 
ابتكاری از این اطلاعات استفاده كند. این امر خود نشان می دهد كه باید نحوه دسترسی به 

این اطلاعات را هم بداند2. 
حوزه  این  پژوهشگران  و  متخصصان  آموزش  نانوفناوری،  ميان رشته ای  ماهيت  دليل  به 
نيز كار دشواری است؛ زیرا باید آن ها را با تمام علومی كه با این فناوری مرتبط است آشنا 
كرد. پيش بينی می شود تا سال 2015 كشورهای مختلف در این حوزه به فعاليت افراد زیادی 
نانوفناوری  نيازمند آشنایی و گذراندن دوره های آموزشی  باشند3 كه همگی  احتياج داشته 
خواهند داشت. در هرحال، دخالت تعداد زیادی از رشته ها در این فناوری مشكلات ویژه ای 

را در این رابطه ایجاد خواهد كرد4.

ب( تأثير دادگاه ها در ارائه معيارهای لازم برای شخص ماهر در رشته

معمولاً دادگاه ها در انتخاب ویژگی های شخص ماهر در رشته بسيار مؤثرند. در عمل با 
ارجاع پرونده ها به دادگاه ها و یا صدور حكم هایی برخلاف آنچه نظر كارشناسان بوده است 
را ملاک  اختراع آن ها  ثبت  اداره های  از آن كارشناسان  رأی هایی صادر می شود كه پس 

عمل قرار می دهند تا از نقض های بعدی توسط دادگاه پيش گيری كنند.
باید  رشته  این  در  ماهر  شخص  معتقدند  دادگاه ها  زیست فناوری  حوزه  در  مثال  برای 
محافظه كارانه عمل كرده، هيچ گاه پيش داوری نكند، وارد حوزه های غيرقابل پيش بينی نشود و 
احتمال خطر را نپذیرد. درواقع، با توجه به ویژگی های خاص این رشته لازم است كارشناسان 

با دقت عمل و سخت گيری بيش تری نسبت به احراز شرایط ثبت اختراع تصميم بگيرند.

1. EPO (2012); Ch.7
2. EPO, T830206.
3. M. C. (2001); p.355.
4. APEC (2002); p. 2.
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نيست.  پذیرفتنی  نانوفناوری  حوزه  اختراعات  با  رابطه  در  نظر  این  حاضر  درحال 
با  رابطه  در  چندانی  دعاوی  كشورها  بيش تر  در  كه  است  جدیدی  فناوری  نانوفناوری، 
و  نظرات  به  توسل  با  گفت  بتوان  كه  است  نرسيده  مرحله ای  به  هنوز  و  نشده  مطرح  آن 
 آرای ارائه شده در دادگاه ها می توان ویژگی های لازم شخص ماهر در حوزه نانوفناوری را 
تعيين كرد و دعاوی مطرح شده در این حوزه از نظر تعداد بسيار محدودتر از سایر حوزه ها 

است1.

پ(تأثير متقاضيان در انتخاب شخص ماهر در رشته در حوزه نانوفناوری

اختراع  ثبت  شرایط  تشخيص  چگونگی  بر  به نحوی  می كوشند  اختراع  ثبت  متقاضيان 
به  انتخاب شخص ماهر در رشته مربوطه در خصوص اختراعات مربوط  نفوذ كنند.  اعمال 
نانوفناوری از جمله مواردی است كه به خوبی می توانند به این هدف خود برسند. این كار از 
طریق ادعاهای عنوان شده در تقاضانامه ها، امكان پذیر است. همان طوركه پيش از این اشاره 
شد، با توجه به ماهيت خاص این فناوری، علوم و فنون  مختلفی در اختراعات مربوط به آن 
شركت دارند. اداره های ثبت اختراع و دادگاه ها با توجه به ویژگی های خاص هریک از این 
رشته ها درباره احراز شرایط ثبت اختراع تاحدی سخت گيری كرده و از روش ها و معيارهای 
پررنگ تر  می تواندبا  نانوفناوری  به  مربوط  اختراع  ثبت  متقاضی  می كنند.  استفاده  مختلفی 
انتخاب  در  غيرمستقيم  اختراع،  در  به كاررفته  رشته های  از  یكی  به  مربوط  ادعاهای  كردن 
كارشناسی كه تقاضانامه را بررسی می كند، مؤثر باشد. بنابراین، با انتخاب رشته های مختلف 

ویژگی های شخص ماهر نيز با توجه به رشته انتخابی تغيير خواهد كرد. 
باشد  زیستی  سویچ  به  مربوط  كه  نانوفناوری  حوزه  در  اختراعی  ثبت  تقاضانامه  مثلًا 
می تواند  متقاضی  شود.  داده  ارجاع  فناوری  زیست  یا  و  الكترونيک  كارشناس  به  می تواند 
با جهت دهی مناسب در ادعاهای خود، اختراع را به یكی از این دو حوزه نسبت داده و در 
توسط  اختراعات حوزه زیست فناوری معمولاً  مثال،  برای  باشد.  ماهر مؤثر  انتخاب شخص 
محققان با درجه بالایی از توانایی و دانش انجام می شود و شخص ماهر در آن رشته نيز كه 
برای تشخيص گام ابتكاری ملاک قرار می گيرد توانایی و دانش بالاتری نسبت به متخصص 

1. بهادری )1391(؛ ص. 62.
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الكترونيک خواهد داشت. واضح است در چنين موردی سوق دادن اختراع به سمت حوزه 
الكترونيک در مرحله ارزیابی به سود متقاضی است.

ت(تعریف جدید از شخص ماهر در حوزه نانوفناوری

نانوفناوری  از شخص ماهر در حوزه  ارائه تعریف جدیدی  با  نظریه پردازان كوشيده اند 
راهی برای حل مشكلات مربوط به این رشته یافته و تعریف آن را با واقعيت های این حوزه 
تطبيق دهند. بنابراین، برای این مفهوم چنين تعریفی ارائه شده است: »گروهی از اشخاص كه 
هریک در یكی از رشته های مربوط به اختراع دارای مهارت و دانش در حد ميانگين است.« 
كارشناسان  از  گروه هایی  اختراع،  ثبت  اداره های  در  باید  نظری  چنين  اعمال  برای 
رشته های  گاهی  این كه  به  توجه  با  البته  كه  شود  تشكيل  مختلف  رشته های  در  متخصص 
ادعایی كه  با  متناسب  مورد  هر  در  می توان  دارند،  اختراع خاص دخالت  مختلفی در یک 

مطرح شده است تعدادی از متخصصان را برای فعاليت در این گروه  دعوت كرد.
 این نظر هم با مشكلات خاصی روبه رو است، از جمله این كه حضور اشخاص مختلف 
و  رفته  بالاتر  خودبه خود  نظر  مورد  استانداردهای  می شود  باعث  ادعا  یک  بررسی  در 
سخت گيری بيش تری برای احراز شروط از جمله گام ابتكاری اعمال شود. به همين دليل 
این گروه ها  برای حضور در  پيشنهاد كرده اند كه سطح مهارت و دانش كسانی كه  برخی 
معرفی می شوند نسبت به كسانی كه منفرداً به ادعاهای سایر رشته  ها رسيدگی می كنند، كم تر 

باشد تا به این ترتيب تعادل برقرار شود1. 

2ـ3. سطح دانش موجود چيست؟
از تسليم اظهارنامه  تا پيش  از: »هر نوع اطلاعاتی كه  سطح دانش موجود عبارت است 
یا هر روش دیگری، در دسترس  نوشته، شفاهی، كاربرد  از  اعم  به صور مختلف  مربوطه، 
عموم قرار گرفته است«. كارشناس باید هنگام بررسی، اطلاعاتی را ملاک قرار دهد كه در 
زمان ایجاد اختراع در اختيار عموم قرار داشته است. به همين دليل، تنها به افشای كتبی چه 
مواردی  توجه می شود. در  افشای شفاهی  یا  و  تركيبی  به صورت  به صورت جداگانه و چه 
كه اطلاعات افشاشده به صورت كتبی و چاپی باشد، باید امكان دسترسی عمومی به آن ها به 

1. M. Scherreke (2010); p. 115.
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دقت مورد توجه قرار گيرد1. 
زمانی یک نوشته در دسترس عموم است كه هر كس بتواند از محتوای آن آگاهی یافته 
و هيچ نوع محدودیتی برای محرمانه بودن اطلاعات و یا استفاده و یا نشر آن ها وجود نداشته 
باشد. اطلاعاتی كه بعد از زمان ایجاد حق تقدم، در دسترس همگان قرار گرفته اند را نباید در 
بررسی گام ابتكاری ملاک قرار داد؛ تفاوتی هم وجود ندارد كه این دانش به صورت كتبی 

باشد یا شفاهی یا هر شكل دیگری؛ بلكه مهم در دسترس عموم بودن آن است.
نكته مهم برای در نظر گرفتن دانش موجود این است كه هنگام احراز گام ابتكاری تنها 
هر  در  باید  بودن  جدید  شرط  درخصوص  زیرا  ملاک اند؛  افشاشده   اختراعی  گواهی های 
حال از ثبت اختراعات تكراری جلوگيری كرد؛ یعنی حتی اگر هنوز اختراعی افشانشده و 
تنها مدارک آن به اداره ثبت اختراع تحویل داده شده است، باز هم اختراع دوم غيرجدید 
دانسته می شود؛ درحالی كه در زمان احراز گام ابتكاری در خصوص اختراع دوم، تقاضانامه 
و مدارک اختراع اول را نمی توان ملاک قرار داد و چنانچه گفته شد زمان توليد اختراع و 

یا در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بسيار مهم است.

الف( جست و جوی دانش موجود در حوزه نانوفناوری

ماهيت ميان رشته ای فناوری و گستردگی آن در حوزه های مختلف و فعال بودن محققان 
نتيجه  در  و  صادره  شده  گواهی های  حجم  افزایش  باعث  مختلف  حوزه های  مخترعان  و 
این  به  مربوط  گواهی های  زیرا  می شود،  مشكل   بسيار  حوزه  این  در  پيشين  دانش  بررسی 
حوزه می توانند در طبقه بندی های مربوط به نظام های ثبت اختراع در طبقات مختلف و تحت 
قلمرو دانش های مختلفی قرار گيرند. بنابراین، اداره های ثبت اختراع و دادگاه ها باید زمينه 
اصلی كاربرد محصول یا فرآیند را تعيين كنند و این امر در تصميم گيری های بعدی آن ها 
مؤثر است. از این گذشته، خود مخترعان و یا كارشناسان نيز مجبور می شوند برای اطمينان 
این  بررسی كنند كه  را در حوزه های مختلفی  پيشين  دانش  مربوطه  اختراع  ثبت  قابليت  از 
امر وقت و هزینه بسياری صرف می كند. بنابراین، اداره های ثبت اختراع باید با راهكارهای 
این  از  یكی  برچسب ها  از  استفاده  بخشند.  تسریع  را  حوزه  این  گواهی های  جست و جوی 

1. Chiang (2007), p.100.
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را هكار ها است كه درواقع تنها نشانگری به زیرمجموعه هایی است كه به حوزه فناوری های 
مختلف تعلق دارند. این طبقه بندی براساس ارزیابی تقاضانامه از سوی كارشناس است؛ به 
این معنا كه كارشناس نقش عمده ای در تعيين قابليت ورود تقاضانامه ها در طبقه نانوفناوری 
ارجاع دهنده  از طبقه  استفاده  دارد،  ایالات متحده كاربرد  یا روش دیگری كه در  و  داشته1 
برای اختراعات نانوفناوری است كه 263 زیرمجموعه تخصصی دارد. در این روش، طبقه ای 
برای اختراعات نانوفناوری درنظر گرفته می شودكه خود به زیرمجموعه هایی تقسيم شده و 
اختراعات این حوزه در هریک از این زیرمجموعه ها جای می گيرند. اما در این زیر مجموعه 
تنها به طبقه اصلی دیگری ارجاع داده می شود كه به یكی از رشته های خاص مربوط است. 
در  را  نانوفناوری  اختراعات  جایگاه  كه  است  مرجعی  تنها  ارجاع دهنده  طبقه  این  درواقع، 

سایر طبقات به كارشناسان نشان می دهد2. 
اختراع  ثبت  ادراه  از  به شماره 6/322901  اختراع صادره  به گواهی  مثال می توان  برای 
ابزار  جزء  گواهی  در  آن  كاربرد  و  است  مربوط  دات3  كوانتوم  به  كه  كرد  اشاره  امریكا 
اپتوالكترونيک ذكر شده است، درحالی كه گواهی دیگری به شماره 6/653080 وجود دارد 
ترسيم  برای  سریع  روشی  در  را  آن  كاربرد  اما  است  كوانتوم دات  آن  موضوع  هرچند  كه 
در  را  ثبت شده  كوانتوم دات  كاربرد  صادره،  گواهی  سومين  و  دانسته اند؛  ژنتيكی  تناوب 
محاسبات دانسته است4. حال برای ثبت یک كوانتوم دات جدید مخترع و اداره ثبت اختراع 
باید علاوه بر این سه حوزه برای كسب اطمينان بيش تر حوزه های دیگر را نيز بررسی كند. 
انجام  نانوفناوری  به  مربوط  اروپایی درباره گواهی های  اختراع  ثبت  اداره  در مطالعه ای كه 
داده است، 165 كارشناس برای بررسی 307 گواهی اظهارنظر كرده بودند. 80 درصد آن ها 
تنها یک یا دو گواهی درباره كوانتوم دات مطالعه كرده بودند، كم تر از هفت درصد آن ها 
پنج گواهی یا بيش تر مطالعه كرده بودند. می توان گفت در بسياری از پرونده ها دانش پيشين 

به خوبی مطالعه نشده است.5 

1. Esslinger (2007); p.496.
2. Kisliuk (2004); p.11.

3. نانو ذراتي با خصوصيات نوري منحصربه فرد هستند كه كاربرد فوق العاده اي در علم بيولوژیک و مشاهده وقایع درون 
سلولي دارند. )اسلامي، 1388، ص. 44( 

4. Lemly (2004); p.16.
5. Burger (2007); p. 2.
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یا  و  فرآورده  ها  برای  نانو  مقياس  در  اندازه  واقعا كاهش  آیا  است كه  این  نكته  دومين 
فرآیندهای ثبت شده امری بدیهی نيست؟ برخی كارشناسان ممكن است این امر را بدیهی 
به  كه  است  مشكلی  موجود  اختراع  یک  اندازه های  كاهش  موارد  بسياری  در  كه  بدانند 
در  است  ممكن  این حتی  از  پيش  موارد  بسياری  در  و  می كند  متخصصی خطور  هر  ذهن 
مقياس های بزرگ تر این فرآیند انجام شده باشد و به مرور اختراع خاصی وارد مقياس های 
كوچک تر ازجمله ميكرو شده باشد. بنابراین، ورود آن  به مقياسی كوچک تر یعنی نانو امری 

چندان غيربدیهی نيست. 
در یک پرونده تجدیدنظر، خواهان معتقد بود روش ها و دستگاه های لازم برای تجزیه و 
تحليل سلول ها كه در برخی اسناد نمونه ذكر شده است، مرتبط ترین دانش موجود هستند. 
نمونه هایی  آن،  از  استفاده  با  تا  بوده  مقياس   در  فرآیند ها  كردن  كوچک تر  اساسی  مسأله 
ذكرشده  عمليات های  بخش های  از  یكی  كردن  كوچک  شود.  بررسی  ميكرو  مقياس  در 
در گواهی اختراع های  مرتبط، امری بدیهی است. در رابطه با دستكاری و كار با سلول ها، 
به  رشته ای  در  ماهر  هر شخص  است.  شده  تبدیل  رویكرد  به یک  ابزار  كردن  كوچک تر 
دنبال كوچک تر كردن است تا بتواند در اندازه های كوچک تر آن را به كار برد. همچنين، 
روی اصلاح و جدا سازی سلول های زیستی نيز پيش از این كار شده و امكان حفظ سلولی 
بر دیوارهای جامد در پتنت دیگری مطرح بوده است. دو پتنت دیگر روش های دسته بندی 
سلول ها را افشا می كنند و همچنين برای جداسازی سلول ها نيز گواهی های دیگری وجود 
دارد. در مجموع باید گفت این اختراع فاقد گام ابتكاری است. درحالی كه این نظر مورد 
پذیرش قرار نگرفت و هيأت تجدیدنظر در تصميم شماره 99/0070 اعلام كرد زمانی كه 
كوچک كردن یک ابزار موجود با تلاش و آزمایشات زیاد ممكن شود، حتی اگر روش آن 

بدیهی به نظر برسد باز هم در مجموع حاوی گام ابتكاری فرض می شود.
زمينه  در  اختراعی  درباره  اروپایی  اختراع  ثبت  اداره  نيز   T  0478/09 شماره  رای  در 
از  پس  بودند،  شده  دانسته  بدیهی  دیگر  پتنت  دو  به  ارجاع  با  و  بوده  كاتاليزور  نانوذرات 
این كه  یا  و  نشده  اشاره  مقياس خاصی  به  یا  قبلی  در گواهی های  اعلام كرد  آن ها  بررسی 

مقياس ميكرو مدنظر بوده است. بنابراین، ادعاهای مطرح شده در تقاضانامه بدیهی نيستند.
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3ـ3. معيار زمان در سطح دانش موجود
ابتكاری، این است كه این شرط در  یكی از عوامل مؤثر در پيچيده شدن بررسی گام 
زمانی پس از زمان ایجاد حق تقدم ارزیابی شود. یعنی مخترع تقاضانامه خود را به اداره ثبت 
اختراع تحویل می دهد و تقاضانامه در بایگانی قرار می گيرد تا موعد بررسی آن فرا رسد؛ 
این موعد ممكن است حتی بيش از یک سال بعد باشد. درحالی كه چنانچه پيش از این گفته 
شد، باید این شرط در پرتو سطح دانش موجود و دانش عمومی زمان ایجاد اختراع بررسی 

شود، اما در زمان بررسی ممكن است اطلاعات دیگری وارد دانش موجود شده باشد1.
می شود2.  دانسته  پيش بينی  قابل  مزبور  امر  سایرین  نظر  از  كاری،  انجام  از  پس  معمولاً 
به این كه كارشناس  باتوجه  اتفاق هنگام بررسی اختراع هم ممكن است تكرار شود و  این 
توصيفات اختراع را می خواند و سپس درباره بدیهی بودن آن اظهارنظر می كند؛ ممكن است 
به  ارزیابی كند.  ابتكاری  فاقد گام  را  بدیهی شمرده و اختراع  با ساده انگاشتن آن مسأله را 
منظور كاهش تأثير این نوع نگرش هنگام بررسی گام ابتكاری، باید به دو نكته توجه كرد: 
نخست این كه آیا اختراع مورد مطالعه در زمان توليد بدیهی بوده است یا خير. دوم این كه 
شرایط شخص ماهر در همان زمان ملاک قرار گيرد، زیرا با گذشت زمان دانش عمومیِ در 

دسترس نيز افزایش یافته و یا حتی ممكن است مهارت مورد انتظار نيز تغيير كند3.
تأثير گذشت زمان در بررسی گام ابتكاری در حوزه های مختلف فناوری قابل مشاهده 
است، اما در حوزه هایی كه رشد بيش تری دارند و در مراحل اوليه هستند بيش تر به چشم 
با سرعت زیادی دارد و ممكن  امروزه تحولات آن  نانوفناوری كه  از جمله در  می خورد؛ 
می رسد،  اختراع  ماهوی  بررسی  به  نوبت  وقتی  تا  مربوطه  اظهارنامه  دریافت  زمان  از  است 
اختراعی  شود  باعث  و  یابد  گسترش  خاصی  مفهوم  یا  و  دهد  رخ  خاصی  علمی  تحولات 
كه در زمان تسليم اظهارنامه كاملًا ناشناخته و مبتكرانه بوده است در حال حاضر دیگر این 

حالت را نداشته باشد. 
این امر به ویژه در كشور هایی كه هر روزه سيل عظيم اظهارنامه ها از سراسر دنيا به اداره 
ثبت اختراعات شان ارسال می شود، به دليل حجم بالا ممكن است بيش از یک تا دوسال تا 

1. Minssen (2008); p. 889.
2. Hindsight Bias. 
3. N. Mandel (2006 ); p.1403.



پژوهشنامه بازرگانی 90 

پيش از بررسی ماهوی اختراع فاصله بيفتد، بيش تر به چشم می خورد. درحالی كه در ایران با 
توجه به این كه قانون اداره ثبت اختراع را مكلف كرده است تا حداكثر ظرف مدت شش 
ثبت  قانون  اجرایی  )آئين نامه  باشد.  اهميت زمان كم تر  بررسی كند، شاید  را  اظهارنامه  ماه 

اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، 1387، ماده 28(

4. معيار ها و سؤال های تشخيص گام ابتکاری

ابتكاری در اختراعات مختلفی كه مورد دعوا قرار گرفته اند  برای احراز گام  دادگاه ها 
ثبت  اداره های  راهنماهای  وارد  روش ها  همين  كه  می كنند  استفاده  مختلفی  روش های  از 
اختراعات نيز شده است تا پيش از لزوم بررسی قضات در دادگاه ها، خود كارشناسان اداره 
ثبت اختراع با دقت بيش تری این شرط را بررسی كرده و از امكان رد و ابطال گواهی های 

صادره در دادگاه ها جلوگيری شود.

1ـ4. روش آموزش پيشنهاد انگيزه
ابتكاری  انگيزه برای تعيين گام  بسياری از دادگاه ها تا مدت ها از معيار آموزش پيشنهاد 
بدیهی  تقاضانامه زمانی  »ادعای مطرح شده در یک  معيار:  این  به موجب  استفاده می كردند. 
است كه یک انگيزه یا پيشنهاد برای تركيب آموزه های موجود در دانش پيشين یافت می شود«. 
یعنی هم مشكل و مسأله اصلی موجود بوده و هم شخصی با مهارت عادی در رشته با دانش 
خود قادر به حل آن بوده است1. پيشرفت هایی كه در دانش خاصی بدون ابتكار خاصی صورت 

می گيرند را باید فاقد گام ابتكاری و فاقد صلاحيت دریافت گواهی ثبت اختراع دانست.

2ـ4. روش مشکل راه حل
با عنوان »رویكرد  اعمال می شود  اروپایی  اختراع  ثبت  اداره  از روش هایی كه در  یكی 
مشكل راه حل« شناخته می شود. فرض اصلی این است كه هر اختراعی راه حلی برای یک 
سه  رویكرد  این  است.  راه حل  تا  مسأله  بين  مراحل  مطابق  ابتكاری  گام  است.  فنی  مشكل 

مرحله دارد: 

1. C. Former (2008); p. 81.
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شود.  ● تعریف  باید  خاص  حوزه  هر  با  مرتبط  موجود  دانش  و  علوم  پيشين:  دانش 
سپس باید تعيين شود كه دقيقاً تفاوت های بين مرتبط ترین اسناد موجود و ادعاهای 

تقاضانامه جدید چيست.
باید  ● سپس  شود.  تعریف  عينی  به صورت  باید  مشكل  و  مسأله  ابتدا  عينی:  مسأله 

مشخص شود كه آیا واقعا این مشكل توسط اختراع ادعا شده حل شده است یا خير.
دانستن  ● با  كه  داد  پاسخ  سئوال  این  به  باید  آخر  مرحله  در  نبودن:  یا  بودن  بدیهی 

تمام دانش مربوطه آیا اعمال تفاوت های ذكرشده در مرحله اول برای حل مشكل 
مطروحه در مرحله دوم بدیهی است یا خير1.

3ـ4. اثبات امور موضوعی
زمينه صادر شده  این  در  است كه  رأیی  مهم ترین  دیير2  عليه جان  پرونده گراهام  رأی 
است و در آن قاضی راهكارهایی برای اعمال در زمان احراز گام ابتكاری ارائه داده كه از 

آن پس با عنوان معيار گراهام شناخته می شود.
ملاک  است  ممكن  كه  خاص  احوال  و  اوضاع  برخی  به  خود  رأی  در  عالی  دادگاه 
ارزیابی قرارگيرند، اشاره كرده است: موفقيت تجاری، نيازهایی كه مدت ها احساس شده اند 

اما برطرف نشده اند، عدم موفقيت سایرین در حل مسأله و... .
علاوه بر این ها در پرونده های دیگری نيز موضوعات بيش تری برای اثبات گام ابتكاری 
ملاک قرارگرفته اند كه از جمله می توان به این موارد اشاره كرد: ميزان آزمایشات لازم برای 
است،  ارائه شده  نتيجه  به  دستيابی  برای  راهنماهایی كه  ميزان  نظر،  مورد  نتيجه  به  دستيابی 
وجود یا عدم وجود نمونه های عملی، طبيعت اختراع، طبيعت حوزه فناوری مربوطه، گستره 
و  را كنار گذاشت  معيار  این  امریكا  عالی  دادگاه  مدتی  از  ادعاهای مطروح3. هرچند پس 
بار دیگر  اما در پرونده كی اس آر در سال 2007  انگيزه را جایگزین كرد،  پيشنهاد  معيار 

اعمال معيارهای سخت گيرانه تر بی مورد دانسته شد4. 

1. EPO (2012); Ch.7.
2. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
3. J. Meurer (2008); p. 569.
4. S. Miller (2007); p. 2.
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5. نکات احرازگام ابتکاری در حوزه نانوفناوری

صادر  ثابتی  حكم  نمی توان  نانوفناوری  اختراعات  در  ابتكاری  گام  وجود  با  رابطه  در 
كرد؛ بلكه باید هر مورد را جداگانه مورد بررسی قرار داد. اما آنچه با اطمينان بدیهی دانسته 

می شود به طور خلاصه به شرح زیر است:

زمانی كه می توان تنها با انتخاب یكی از روش ها و یا مواد ممكن در توليد محصول  ●
مورد نظر، اندازه نهایی را به مقياس نانومتر رسانيد و تحقيقات خاص چندانی برای 
یافتن راه حل ورود به مقياس نانو انجام نشود. مثلًا در یک فرآیند دمای یک واكنش 
این  تقاضانامه جدید  اگر در  تنظيم می شود. حال  برق  نيروی  از  استفاده  با  شيميایی 
كار با روش شناخته شده دیگری انجام شود، تنها به دليل این جایگزینی گام ابتكاری 

قابل اثبات نيست.
داشته  ● مختلفی وجود  موارد  بين  از  مؤلفه ها  سایر  و  دما  ابعاد،  انتخاب  امكان  هرگاه 

تحقيقات  و  تلاش  به  نياز  بدون  بتوان  موجود  گزینه های  ميان  از  انتخاب  با  و  باشد 
خاص تغييراتی )مثل در اندازه اختراع( ایجاد كرد. برای مثال در فرآیندی كه ضمن 
آن دو ماده »الف« و »ب« در یک دمای بالا به ماده »ج« تبدیل می شوند قبلًا مشخص 
شده است كه در دماهای بين 50 تا 130 درجه بازده ماده »ج« با افزایش دما افزایش 
می یابد. در این صورت، اگر فرآیند مورد ادعای فعلی بر این مبنا باشد كه در دمای 
انتظار بوده است،  63 درجه این افزایش بسيار چشم گيرتر از چيزی است كه مورد 

این تقاضانامه به علت عدم وجود مرحله ابتكاری غيرقابل ثبت است1.
هرگاه با استفاده از روش شناخته شده ای كه در دانش پيشين موجود است تغييراتی در  ●

اندازه اختراعات قبلی ایجاد شده باشد. مثل این كه بتوان به راحتی با اعمال روش های 
»بالا به پایين« اختراع را تا اندازه های كم تر از صد نانومتر نيز كوچک تر كرد.

در مجموع، با توجه به روش ها و معيارهایی كه برای بررسی گام ابتكاری به كار می رود، 
این شكل می توان  به  را  نانوفناوری  اختراعات  ابتكاری در  برای تشخيص گام  نهایی  معيار 
خلاصه كرد: »هرگاه شخص با مهارت عادی بتواند با كاربرد روش هایی كه در اسناد علمی 

1. EPO (2010); p.363.
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و سطح دانش پيشين موجود است، اندازه های كالاها یا مقياس اعمال فرآیند های موجودی 
را به نانو تبدیل كند، آن گاه تقاضانامه های جدید در این رابطه فاقد گام ابتكاری است. اما 
را در  اطلاعات موجود محصولی  از  استفاده  با  نتواند  ماهر در رشته  اگر شخص  بر عكس 
اندازه  نانومتر توليد كند، آنگاه حتی اگر تنها تفاوت دو اختراع در  اندازه ای كم تر از صد 

آن ها باشد باز هم باید اختراع دوم را دارای گام ابتكاری و قابل ثبت دانست«.
توسط شركت حوک سما1  مطروحه  پرونده  در  رشته شيمی  در  اولين بار  برای  امر  این 
مورد توجه قرار گرفت، كارشناس اداره ثبت اختراع امریكا یک تركيب شيميایی را بر این 
اساس كه ساختار آن در دانش پيشين وجود داشته است، رد كرد. اما در دادگاه تجدیدنظر 
ساختار تركيب شميایی غيربدیهی دانسته شد، زیرا در آن زمان هيچ واكنشی وجود نداشت 
موجود  اطلاعات  است  »لازم  اعلام كرد:  تجدیدنظر  دادگاه  كند.  توليد  را  تركيب  آن  كه 
به گونه ای  دهد  ارائه  شيميایی  تركيب  آن  توليد  نحوه  از  مناسبی  توصيف  پيشين  دانش  در 
كه شخص ماهر در رشته شيمی بتواند آن را توليد كند«. همين مسأله در رابطه با اختراعات 
حوزه نانوفناوری نيز مطرح است یعنی باید در دانش پيشين روش مناسبی برای توليد اختراع 
بدیهی  را  ادعا  مورد  بتوان محصول  آن  استناد  به  تا  باشد  ارائه شده  نانو  مقياس  در  موجود 
دانست. پيش بينی شدن امكان توليد محصول موجود در مقياس نانو بدون ارائه روش خاصی 

در دانش دليلی برای بدیهی دانستن آن نيست2. 
فاقد گام ابتكاری دانست،  حال با اثبات این كه اختراعات نانوفناوری را نمی توان لزوماً 

برای نمونه به مواردی اشاره می شود كه گام ابتكاری در آن ها به راحتی قابل احراز است:

نانو كه برای شخص ماهر در  ● برای توليد مواد در سطح  وجود فرآیندهای مختلف 
رشته مربوطه شناخته شده نيست از جمله مواردی است كه باعث می شود محصول 
به دست آمده غيربدیهی باشد. به ویژه با توجه به این كه معمولاً در ضمن این فرآیندها 
مسائل و مشكلات خاصی مطرح می شوند كه مختص كاربرد و ارتباط با مواد نانویی 

بوده و در بخش قبل به آن ها اشاره شد.
غيرقابل  ● جدیدِ  نتيجه  آزمایشات،  فرآیند  خلال  در  كه  است  زمانی  مورد،  دومين 

1. Hoeksema.
2. Koppikar (2004); p. 6.
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انتظاری محقق می شود. در این صورت می توان وجود ابتكار را قابل احراز دانست، 
را  تقاضانامه  در  مطرح شده  از مشكلات  یكی  باید  پيش بينی نشده  عملكرد  این  البته 
حل كند. مانند وقتی كه مخترع در جریان ساخت اختراع خود متوجه می شود نانو 
لوله های كربنی توليدی به دليل ساختار خاص شان جریان برق بيش تری را در واحد 

سطح نسبت به مواد هادی كلاسيک از خود عبور می دهند.
موجود  ● تصور  خلاف  بر  و  می شود  انجام  عملياتی  كه  است  زمانی  حالت  سومين 

برداشت  یک  باید  تصور  این  البته  می آید.  به دست  نانوفناوری  حوزه  در  اختراعی 
برای  معتقدند  متخصصان  وقتی  باشد.  حوزه  آن  پژوهشگران  توافق  مورد  و  علمی 
نانو مشكلات فنی لاینحلی وجود دارد  توليدآن در مقياس  اندازه كالاها و  كاهش 
تصور  این  كه  آنجا  از  است.  ناممكن  ویا  دشوار  بسيار  آن  برای  راه حل  ارائه  كه 
اشتباه باید ميان متخصصان همه گير باشد، اعمال این معيار برای احراز گام ابتكاری 

سخت گيرانه است.

كوچک   T  0070/99 پرونده  در  اروپایی  اختراع  ثبت  اداره  تجدیدنظر  هيأت  تصميم 
ساختن یک كالا همراه با یک اثر و نتيجه غيرقابل پيش بينی را ابتكاری می داند؛ حتی اگر 
روش های به كاررفته برای رسيدن به آن بدیهی باشد. در پرونده T 0952/01 نيز كه مربوط 
از استفاده  بر روی یک زیرلایه است، ذكر شده: »در دانش پيشين سخنی  به پوشش دادن 
از ذرات در اندازه های مورد ادعا كه 20 تا 70 نانومتر است، نيامده و آنچه مورد اشاره قرار 
كاملًا  ادعا  مورد  دوم  اختراع  بنابراین  است.  نانومتر  تا 500  بين 100  اندازه ای  است  گرفته 

ابتكاری است1. 

جمع بندی و ملاحظات

نظر  در  باید  مختلفی  نكات  فناوری  نانو  اختراعات  حوزه  در  ابتكاری  گام  بررسی  در 
گرفته شوند:

گام ابتكاری را می توان مهم ترین شرط ماهوی در ثبت اختراعات دانست؛ زیرا بيش  ●

1. Mohanrsca (2011); p. 8.
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از سایر شروط درصدد دستيابی به اهداف اصلی نظام ثبت اختراع یعنی ایجاد تعادل 
بين منافع جامعه و مخترع است. به همين نسبت، در فناوری نوظهوری مثل نانوفناوری 

اهميت این شرط افزایش یافته و لزوم توجه هرچه بيش تر را نمایان می سازد.
به دليل ماهيت ميان رشته ای نانوفناوری، آموزش متخصصان و پژوهشگران این حوزه  ●

نيز دشوار است؛ زیرا آن ها باید با تمام علومی كه به این فناوری مرتبط است آشنا 
شوند تا بررسی گام ابتكاری با دقت لازم انجام شود. 

ماهيت ميان رشته ای اختراعات نانوفناوری و تعلق اختراعات به چندین رشته، بازیابی  ●
اطلاعات موجود را با چالش هایی روبه رو می كند. به همين دليل لازم است اداره های 
تمهيداتی  اختراعات  این  بازیابی  و  ثبت  برای  طبقه بندی خود  نظام  در  اختراع  ثبت 
بيندیشند؛ كه از جمله می توان به طبقه بندی اختراع در یک حوزه تخصصی و ارجاع 

به آن از طریق ذكر در طبقه دیگر و یا طبقه ای مختص نانوفناوری اشاره كرد.
ادعا  ● مورد  اختراع  بررسی  زمان  و  اظهارنامه  دریافت  زمان  ميان  موجود  فاصله ای 

در اداره ثبت اختراع باعث می شود دانش عمومی و سطح دانش موجود در حوزه 
مربوطه با تغييرات جزئی روبه رو شود كه در بررسی گام ابتكاری مؤثر باشد. اما باید 
توجه داشت كه در این زمينه نباید سخت گيرانه برخورد كرد و آنچه ملاک است 
دانش موجود زمان خلق اختراع است. این امر در فناوری های جدید مثل نانوفناوری 

بسيار چشم گيرتر است.
به دليل ماهيت ميان رشته ای نانوفناوری لازم است برای احراز گام ابتكاری گروه هایی  ●

از كارشناسان متخصص در رشته های مختلف تشكيل شوند تا در هر مورد متناسب 
با ادعای مطرح شده، تعدادی از متخصصان برای فعاليت در این گروه  دعوت شوند.
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