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 چکیده:

پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع  شعده   در    
دهنعده، تعهعدی در   است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیعا لیسعانس  

کری بر خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت ف
این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راسعتا برخعی از دکتعرین    
داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیعرممکن دانسعته و مشعهور دکتعرین خعارجی بعا       

نین به جهت ماهیت قعرارداد  دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچ
دهعد  ها نشعان معی  دانند. با وجود این، بررسیرا ناممکن می لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس

دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلعی وجعود چنعین تعهعدی، صعبید نبعوده و همچعون دیعدگاه غالع           
رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به ععدم  مینویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صبید به نظر 

احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود بعه  

این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی مناب  علمی موجود در 
ای ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پارهاختیار نیست اصولا 

 باشد. از موارد به طور ضمنی قابل احراز می
 

تضمین اعتبار، لیسانس اختراع، عدم معقولیت، دکترین تغییرات در حوزه اختراعات، قال   کلید واژگان:
 قراردادی، شروط ماهوی اختراع.
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 مقدمه

اختراع هنگامی از اعتبار و به تب ، حمایت قانونی برخوردار است کعه حعاوی سعه شعرط جدیعد      

نامه اعتبار بوده به این معنا که دانش مربوط دارای گواهی1بودن،گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد
  2ده باشعد. که در مرحله حق تقدم قرار داشته و یا اظهارنامه ثبت آنها به مراج  قانونی تقدیم شع یا آن

شود آن است که صرف اعتبار دارایعی فکعری   اما نکته بسیار مهمی که از حیث قراردادی مطرح می
 باشعد. آن معی 3بعرداری از اختعراع منعوط بعه اعتبعار مسعتمر       کند زیرا بهعره در زمان عقد کفایت نمی

(Grissom,2008: 227) ائل به تفکیک بعود  ق« اعتبار مستمر»و « اعتبار اولیه»بنابراین لازم است میان

دارد و ممکن اسعت پعس از ثبعت اختعراع، بعه دلایعل       4ای بر اعتبار اختراعزیرا ثبت اختراع تنها اماره
-بنابراین به دلیل آن که اعتبعار مسعتمر لازمعه بهعره     5مختلف، اختراع مورد نظر بی اعتبار شده باشد.

________________________________________________________________ 

اختراععی قابعل ثبعت اسعت کعه حعاوی ابتکعار        »داردقانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری اشعار می  2ماده  - 1

ز آنچه که در فن یا صعنعت قبلعی وجعود نداشعته و بعرای دارنعده       جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است ا

ای از  شعود کعه در رشعته    مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظعر صعنعتی، اختراععی کعاربردی مبسعو  معی      

کشعاورزی،   دسعتی،  صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسعترده آن اسعت و شعامل معواردی نظیعر صعنای       

 «.شود ماهیگیری و خدمات نیز می

معاه بعوده و در    12قائل به تفکیک بود به این معنعا کعه حعق نخسعت اصعولا      « حق اولویت در ثبت«و « حق تقدم»البته باید میان - 2

گیعری مرجع    جهت ثبت اظهارنامه است در حالی که حق اولویت در ثبت پس از تسلیم اظهارنامه ایجاد شده و تا هنگعام تصعمیم   

کنوانسعیون پعاریس، شعخظ اظهارکننعده از حعق تقعدم بعر         3قانونی معتبر است. به عبارت بهتر، حق نخست مطابق بند الف معاده  

شود بلکه حقی است مدت دار و دارای آغاز و خوردار است با این حال، حق تقدم مزبور حق قطعی و امتیاز دایمی مبسو  نمی

معاه اسعت و در صعورتی کعه از      12کنوانسیون پاریس برای ثبت اختراع، چنین حقعی   4ج ماده پایان مشخظ است که مطابق بند 

زمان ثبت و تقدیم اظهارنامه نخستین تا ثبت اظهارنامه بعدی بیش از این مدت نگذشعته باشعد، اظهارنامعه اخیعر از مزایعا و حقعوق       

قعدم، مصعلبت مختعرع و دادن فرصعت معقعول بعرای       اظهارنامه ثبت شده مقدم برخوردار خواهد بعود. در حقیقعت مبنعای حعق ت    

دهعد تعا منعاطق و    اندیشیدن درباره ورود به بازارهای مورد نظر است و این زمان به مخترع و یا دارنده اظهارنامه این امکعان را معی  

 (242: 1388 ،صالبی ذهابیمراکز صنعتی نیازمند به وجود اختراع را شناسایی نماید. ر.ک )

3 -Subsistence 

4- Evidence of its validity 

توان انتظعار داشعت    اند. البته نمی گیرنده باید تضمین دهد که اسرار در قلمرو عمومی وارد نشده در مورد دانش فنی نیز لیسانس- 5

 انعد یعا خیعر؛ امعا وی بایعد ضعمانت دهعد کعه         که وی بداند که آیا دیگران اسرار تجاری مزبور را به طرق قعانونی تبصعیل نمعوده   
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-ه اختعراع نیعز دارای هزینعه معی    برداری از دارایی فکری است. و از آن جا کعه بررسعی اعتبعار اولیع    
(Meurer,2017:3)باشد

همچنعین بایعد توجعه    2ضروری است به وسیله تضمین مناسع  تعامین گعردد.   1

داشت به جهت وجود این خصیصه )امکان ابطال اختراع در هر زمعان( در نظعام حقعوق اختراععات،     
بعه سعب  ضععف در     توانعد علت ایعن موضعوع معی   3گیرد.ای مورد توجه قرار میکمتر از حیث بیمه

شعود. بعه همعین    های مکرری است کعه واقع  معی   سیستم اعلان در حوزه اختراعات و همچنین نقض

منظور، پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سوال بنیادین است کعه آیعا در قعرارداد لیسعانس     
پاسعخ   4خیعر؟  دهنده نسبت به اعتبار اختراع وجود دارد یااختراع؛ تضمین و تعهدی از ناحیه لیسانس

به پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت است که نظام حقعوق داخلعی بیشعتر بعه سعوی جعذ        
گیرنده سو دارد و وجود چنین تضمینی از حیعث اقتصعادی، اهمیعت    دانش و به تب  به عنوان لیسانس

لععه  ای برخوردار است. بنابراین در ابتدا جهت درک هرچه بهتر تعهد معذکور؛ نخسعت بعه مطا   ویژه

( و سعسس در ادامعه   2شعود ) ( و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه پرداختعه معی  1مفهوم تضمین اعتبار)
-ادله موافقین و مخالفین وجود تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس مورد تبلیعل و ارزیعابی قعرار معی    

بررسعی  گیرد به این صورت که در گام نخست دیدگاه عدم امکان وجود تعهعد بعه تضعمین اعتبعار     

                                                                                                     
اطلاعات نزد اشخاص ثالث افشا نشده است؛ زیرا چنین امری در حوزه توانایی و اختیارات اوست. در کشعور چعین ایعن معورد از     

 شود و تراضی بر خلاف آن، فاقد اعتبار است. تضمیناتی است که به حکم قانون مقرر می

1-While liability for copyright infringement and trade secret misappropriation actions are 

often successfully avoided or managed by corporate policies prohibiting intentional 

malicious acts, patent infringement actions often arise without the intentional act of copying 

or the like by the Seller and therefore require greater attention in the drafting of IP defense 

and indemnification provisions.” 

 برخی از نویسندگان این حوزه تاکید دارند که تشخیظ این موضوع به هیچ عنوان به طور کامل ممکن نیست. - 2

Ultimately, a prior search or validity opinion may only provide limited comfort for the 

parties, especially if it is heavily qualiifed by the patent attorneys who prepare this advice.�
See (Qiang Sim et al, 2015, 826) 

 میلادی در آمریکا آغاز شده است. 1980های مرتبط با حقوق اختراعات از سال با این حال، بیمه ریسک -3

Insurance coverage for patent risk has been developing since at least the early 1980 See 

(Cauthorn et al, 2010) 
رود. مفهوم تضمین در ادبیات حقوق خارجی و به طور ویژه نظام حقوقی ایالات متبده آمریکا، در مفهوم وارانتی به کار می - 4

 (733-758: 1396اران، و همک  برای ملاحظه مفهوم و ماهیت وارانتی ر.ک )مبقق داماد
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( و سسس دلایل موجود در خصوص عدم احراز چنعین تضعمینی در قعرارداد لیسعانس معورد      3شده )
 1(.4شود )مطالعه واق  می

 

 مفهوم تعهد به تضمین-1

ژرمنعی و بعه    -و در نظام حقوق رومی« وارانتی»تعهد به تضمین که در حقوق کامن لا با مفهوم  
 Mohaghegh damad andی دارد )طعععور ویعععژه فرانسعععه بعععا مفهعععوم گعععارانتی همسعععان     

Saatchi,2017:758نماید کعه فروشعنده در هنگعام انعقعاد قعرارداد، ایعن       ( بر این موضوع تاکید می

تعهد و تضمین را دارد که مبی  از حیث عیو  معادی و حقعوقی ععاری از هرگونعه ایعراد و حقعوق       
به عبارت دیگر، هعدف   .اشخاص ثالث بوده و چنین ریسک و خطری بر عهده فروشنده خواهد بود

-الیعه معی  از وجود چنین تعهدی در قراردادها، حمایت از انتظارات قراردادی و به طور ویعژه منتقعل  
( همچنعین  Saatchi,2018:27باشد. به طوری که مبی  سالم و بعدون عیع  تبویعل مشعتری گعردد)     

معال بعه   هعای گعزاف در خصعوص ععدم تعلعق      وجود تعهد به تضمین، موج  جلعوگیری از هزینعه  

شود. در حقیقعت، تعهعد معذکور یکعی از تعهعداتی اسعت کعه در        دیگری و یا عدم کیفیت مبی  می
 :Anisur,2015شود.های معاملاتی میراستای تعهد مربوط به حسن نیت بوده و سب  کاهش هزینه

( همچنین باید توجه داشت در حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه حعوزه اختراععات،از آن جعا    (3
(Kief et al, 2009) با عدم اطمینان و ریسک بیشتری همراه است. که

چنین تعهعدی از اهمیعت دو   2
باشد دلیل ایعن موضعوع آن اسعت کعه قراردادهعای لیسعانس یعا مجعوز بهعره          چندانی بر خوردار می

برداری، همواره معلازم ریسعک و خطعر اسعت حتعی اگعر اختعراع معذکور ثبعت شعده باشعد؛ زیعرا             
واند اطمینان داشته باشد که مجوزدهنده واقعا مالک چنین حقوقی اسعت و یعا در   تمجوزگیرنده نمی

تواند مطمئن باشد کعه تنهعا همعین شعخظ دارای ایعن حقعوق       صورت یقین به مالک بودن وی نمی
دانعد تعا چعه زمعانی     دهنده نمعی است و افراد دیگر در ایجاد آن نقشی ندارند. علاوه بر آن که انتقال

________________________________________________________________ 

شعود و در  باید توجه داشت در تبقیق حاضر صرفا به وجود یا عدم چنین تضمینی در قعرارداد لیسعانس اختعراع پرداختعه معی      - 1

 رابطه با ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی، ضروری است در پژوهش مجزا مورد بررسی قرار بگیرد.
2 -Patent law has changed often in recent years, making the field more uncertain than other 

areas of the Law. 
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باشد. همچنین ععدم اطمینعان و ریسعک ممکعن اسعت در ذات دانعش بعه        معتبر می اختراع مورد نظر
ای تردید درباره ایجاد مبصول آینده باشد به این معنا که آن دانش ممکن است نتوانعد منجعر   گونه

( با توجه به توضیبات فوق، تعهد به تضمین اختراع بر ایعن  157: 1391به تولید کالا گردد.)عباسی،
-نمایداختراع مورد نظر از حیعث اعتبعار صعبید معی    دهنده تعهد میارد که لیسانسموضوع تاکید د

 باشد.
 

 مقایسه تضمین اعتبار با مفاهیم مشابه -2

( و 2-1تضمین اعتبار اختراع در یک نگاه کلی قابل مقایسه بعا تضعمین تمدیعد اعتبعار اختعراع )     
 شود.سی این موضوع پرداخته می( است که در ادامه به برر2-2شرط عدم چالش اعتبار اختراع )

 

 تضمین تمدید اعتبار اختراع-1-2

اصولا تضمین اعتبار اختراع از ببث تمدید مدت اعتبار اختراع مجزا است و بایعد میعان ایعن دو    
تعهد، قائل به تفکیک بود؛ زیرا موضوع اخیعر اشعاره بعه آن دارد کعه در حقعوق مالکیعت صعنعتی،        

شعود و اصعولا   ی در قبال پرداخعت مبلغعی بعه اداره ثبعت تمدیعد معی      ااعتبار قانونی به صورت دوره

های مربوط به ثبت نیز سیر صعودی دارد به این معنا که هرچقدرگواهی اختراع به مدت پایعان  هزینه
یابعد. بعه همعین مناسعبت، در قعرارداد      های مربوط به آن نیز افزایش میشود؛ هزینهاعتبار نزدیک می

هعای تمدیعد   دهنده تعهدی مبنی بر پرداخت هزینعه شود که آیا لیسانسمی لیسانس این سوال مطرح
اعتبار دارد یا خیر؟به عبارت دیگعر، در قعرارداد لیسعانس اختعراع، تضعمین و تعهعدی در ارتبعاط بعا         

دهنده وجعود دارد یعا خیعر؟ در پاسعخ بعه پرسعش طعرح شعده         تمدید اعتبار اختراع از سوی لیسانس
دهنده وجود دارد و با تشبیه عقعد  اند اصولا چنین تعهدی برای لیسانسودهبرخی نویسندگان بیان نم

لیسانس به قرارداد حق انتفاع و از با  مقدمه واج ، پرداخت آن از سوی لیسانس دهنده را احعراز  

گعردد تضعمین اعتبعار    گونعه کعه ملاحظعه معی    ( با این حال، آنMahmoudi,2014:126اند. )نموده
د دانش است درحالی که تمدید مدت اعتبار، تنهعا نعاظر بعه معدت زمعان و لعزوم       مرتبط با اعتبار خو

 تمدید سالیانه اختراع است.
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 شرط عدم چالش اعتبار اختراع-2-2

تواننعد  دهنعده نمعی  گیرنعده و یعا لیسعانس   بر این نکته تاکید دارد که لیسانس1«شرط عدم چالش»

چالش قرار دهند. این موضوع ممکن است ناشعی از  اعتبار اختراع و به تب ، قرارداد لیسانس را مورد 
توافق صرید طرفین و یا تبت عنوان قاعده استاپل یا من  انکار پس از اقرار باشد. بعه عبعارت بهتعر،    

تواند ناشی از یک توافق قراردادی و یا به موج  قاعده استاپل حاصل شرط عدم چالش اختراع می
ی که میان تعهد معذکور و تعهعد مربعوط بعه تضعمین اعتبعار       شود. بنابراین مطابق تعریف فوق؛ تفاوت

نمایند اعتبعار اختعراع   وجود دارد آن است که طرفین قرارداد لیسانس به موج  این شرط، تعهد می
-دهنده تضعمین معی  واگذار شده را دچار خدشه ننمایند در حالی که در فرض تضمین اعتبار، انتقال

شود؛ حال ععدم اعتبعار ناشعی    وده و از این حیث دچار خدشه نمینماید اختراع مورد قرارداد معتبر ب

دهنده باشد یا آن که بعه دلایعل دیگعر چنعین ععدم اعتبعاری کشعف        از به چالش کشیدن خود انتقال
 گردد. 

هعای کلعی حقعوق    با این حال؛ ممکن است استدلال شود وجود شرط ععدم چعالش بعا سیاسعت    
موجع  آرا  صعادره در ایعالات متبعده آمریکعا، چنعین       اختراعات در تعارض است برای نمونه؛ به 

 1969در سعال  2«شرکت لیر علیه آدکینعز »تعهدی باطل معرفی شده است. به عنوان مثال، در دعوای 

گیرنده حتی در فرض باطعل بعودن گعواهی اختعراع،     میلادی دادگاه فدرال عنوان نمود اگر لیسانس
________________________________________________________________ 

1 -Non-contest clause 
 کعه  دغدغعه ایعن موضعوع را دارد    هستند؛ مجوزگیرنده هایینگرانی دارای اختراع، طرفین پروانه از برداری بهره مجوز قرارداد در

 .کنعد  اسعتفاده  آن از آزادانه و مجانا توانستهمی او و بوده اعتبار بی اساسا که باشد شده چیزی ازای عوض، در پرداخت به موظف

 جوانع   بعه  او وقعوف  و مجوزگیرنعده  نعزد  اطلاععات  افشعای  دلیل به که است این نگران همواره مقابل، دارنده گواهی اختراع در

 چعالش  ععدم  شعرط  قعرارداد  در معمولا خطر، این دف  برای.گردد اختراع پروانه اعتباری بی دعوای طرح به او ترغی  کار، باعث

 چعالش  بعه  را اختعراع  ی پروانعه  اعتبعار  قرارداد انعقاد از بعد ندارد حق مجوزگیرنده که معنا این به شود می درج فناوری اعتبار در

 .بکشد

2 -Lear, Inc. v. Adkins. 

گیعری یعا حفعه جهعت      بعرای انعدازه   ای وسعیله ) نمعا  چعرخش  یا  برای حل مشکلات ژیروسکوپ« شرکت لییر»از سوی « ادکینز»

استخدام شد و به موج  توافق، هر ایده و کشف متعلق به ادکینز خواهد بود با این قید که باید در برابر هر اختراع ثبعت   .(باشد می

بعت اختراععات،   اختراع باطل بشود یعا اداره ث شده به شرکت لیر لیسانس بدهد. اما توافق بر این پایه بود که اگر به هر دلیلی گواهی

 حق فسخ کل قرارداد را داشته باشد.« شرکت لیر»از دادن گواهی امتناع بورزد 



 31                  قرارداد لیسانس تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در

موضوعی مخالف قواعد حقوق اختراعات خواهعد   متعهد به پرداخت رویالتی باشد؛ به وضوح چنین
هعایی اسعت کعه در قلمعرو     وری آزاد و کامل از اندیشهبود زیرا سیاست کلی حقوق اختراعات بهره

ی معورد  گردد اسعتفاده عمعوم از ایعده   گیرد. مضافا بر آن که این موضوع، سب  میعمومی قرار می
وجعه داشعت شعرط و تعهعد معذکور در خصعوص       همچنین بایعد ت  نظر به صورت آزاد به تاخیر افتد.

ععالی ایعالات متبعده در     دیواندهنده نیز ممکن است جاری باشد. به عنوان نمونه، تعهدات لیسانس

عنعوان  1924در سعال  1«کعاری فورمیکعا  علیه شرکت ععایق  وستینگهاوسشرکت الکتریکی » دعوای
اختعراع  اعتبعار گعواهی   کشعیدن  چعالش  مبنی بر عدم بهقراردادی  توافقیک  دهندهانتقال نمود تعهد

-دهنعده از بعه چعالش کشعیدن اعتبعار گعواهی      لیسانسکه  نموداذعان  فوق دعوای . دادگاه دراست
اما با این استدلال که اختعراع و دانعش، امعوری معرتبط بعا منعاف  جامععه        اختراع انتقال یافته من  شده 

 ردار نیست.است عنوان کرد که چنین توافقی از اعتبار قانونی برخو

گردد در نظام حقعوقی آمریکعا، مباحعث مربعوط بعه اعتبعار گعواهی        طورکه ملاحظه میهمان    
مبتنی بر قوانین فدرالی بوده، درحالی که موضوع شرط عدم چالش یک ببث حقعوق قعراردادی و   

لی مرتبط با قوانین ایالتی است و در صورت تعارض میان این دو دسعته قعوانین، اصعولا قواععد فعدرا     
امعری   ،امکان چعالش  اعتبعار قعانونی پروانعه اختعراع     مقدم است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، 

هر ذینفعی اگعر ثابعت کنعد شعرایط قعانونی لازم       ق.ث.ا.ط.ع18ماده  زیرا مطابق.استپذیرفته شده 
بخواهعد و در  اختعراع را   نامعه ابطعال گعواهی   ،توانعد از دادگعاه  برای صدور پروانه وجود نداشته معی 
توانعد حعق   معی  شعده و باطعل تلقعی    ،نامه اختعراع از تعاریخ ثبعت   صورت احراز صبت ادعا،گواهی

شعود در مقعام مقایسعه،در تعهعد     بنعابراین ملاحظعه معی    امتیازهای پرداخت شده را نیز مسترد نمایعد. 
در صورت نقعض  نماید اعتبار اختراع پابرجا است و دهنده تعهد میمربوط به تضمین اعتبار، لیسانس

های وارده خواهد بود. در حالی که شرط عدم چالش، در صورتی که مخعالف  آن، مسئول خسارت
تواند اعتبعار اختعراع را خدشعه دار    دهنده نمی. به این معنا است که لیسانس قوانین آمرانه تلقی نشود

ی است قابعل بررسعی   نماید. البته در این که مفاد تعهد مذکور سل  حق و یا تعهد به ترک فعل ماد

 گردد. بوده و با توجه به مفاد توافق طرفین، تعیین می

________________________________________________________________ 

1 -Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co. 
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 دیدگاه عدم امکان وقوع تضمین اعتبار اختراع -3

( و سعسس بعه نقعد و بررسعی چنعین نظعری       3-1در قسمت حاضر ابتدا دیدگاه فوق الذکر تبیین )

 (3-2شود. )پرداخته می
 

 تبیین دیدگاه-1-3

اختعراع،  اند که  تضمین عدم ابطال گواهیدر این زمینه عنوان نموده برخی از نویسندگان داخلی

تر راابطال نخواهد شد، ناممکن و فع  یزن آینده در هیگوا برای آن که ضمینت امکان پذیر نیست زیرا
 ی گنعدم هعا تهشود بو رطآن است که ش مانندهمذکور  رطش . زیرااستهی گوا یدارنده واناییت از
( بعه  Abbas Tabar Firouzjahi,2014:183-184می باشعد. )  لطنامقدور و با نتیجه، رسد و درب سنبلهبه 

شود. عبارت بهتر، وجود تضمین عیو  حقوقی از حیث فنی دچار اشکال بوده و باطل مبسو  می
زیرا چگونه ممکن است در قرارداد، تعهد به امری گردد که خارج از توانایی متعهد است. بنعابراین  

 چنین تعهدی باطل است.1قانون مدنی 232ست ماده مطابق بند نخ
 

 نقد و بررسی-2-3

در مقام ارزیابی، نخست باید توجه داشت تفاوتی که میان این ایعراد و سعایر معوارد وجعود دارد     

در این است که ایرادات وارد شده توسط سایرین، بر این مطل  تکیه دارد که وجود تضمین اعتبعار  
طور ضمنی در قراردادهای لیسانس امری خلاف انتظعارات قعراردادی    صبید است اما وجود آن به

است. اما براساس اشکال مزبور، ساختار تضمین اعتبار اختراع باطل است زیرا موضوع تعهعد، فراتعر   

از توانایی متعهد تلقی شده و در صورت تصرید نیز جعز شعروط نامقعدور و باطعل خواهعد بعود. در       
این پایه استوار است که اعتبار اختراع به عنوان یک وصف مورد معاملعه   واق ، استدلال ارائه شده بر

ایعن کعه چنعین وصعفی در زمعان انعقعاد قعرارداد وجعود دارد         باید توجعه داشعت   شود. مبسو  می
تردیدی نیست چراکه صفت اختراع بر دانش مورد نظر قابل تطبیق است و حیات حقعوقی دارد. امعا   

________________________________________________________________ 

شرطی کعه در آن   -2شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد  -1 :شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست»232ماده - 1

 شرطی که نامشروع باشد. -3نف  و فایده نباشد  
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موضوع عدم ابطال و یا ععدم اعتبعار اختعراع بعه عنعوان یعک       ، شدهآن چه مبل ببث و تردید واق  
وصف استقبالی است به این معنا  صفت استقبالی که در مورد معامله شرط شعده، موثعوق البصعول    

آن در آینده مبل تردید است بنابراین غرر و خطر مالی اجتنا  ناپذیر بوده و  مو تبقق یا عد نبوده
 1 ر داشت.نظ یشرطچنین باید بر بطلان 
رسد وصف اعتبار به عنوان یک موضوع استقبالی، قابلیت طعرح را نعدارد   ، به نظر میبا این حال

شود بعه عنعوان یعک    دهنده به این مطل  که اعتبار اختراع خدشه دار نمیدر حقیقت، التزام لیسانس
مطلبعی  گردد. زیرا وصف مذکور در حال حاضر موجود است و تنها وصف استقبالی مبسو  نمی

که وجود دارد تداوم آن در آینده است. در نتیجه، تداوم وصف و اسعتقبالی بعودن آن دو موضعوع    
به واق  امر، اختلافی که میان تضمین و ضابطه اقتدار متعهد بر وصعف و  2شوند.کاملا مجزا تلقی می

واقععه  یا حتی فعل وجود دارد آن است که تعهد نخست از نوع تعهد منفعی اسعت مبنعی بعر آن کعه      

ای ایجعاد  خاص )عدم اعتبار اختراع( واق  نخواهد شعد و تعهعد دوم، بعر ایعن پایعه اسعت کعه واقععه        
ای تکیه دارد درحالی که تعهعد دوم بعر   خواهد شد. به عبارت بهتر، تعهد نخست بر عدم ایجاد واقعه

کعه وجعود   وقوع صفتی در آینده مبتنی است. بنابراین قیاس تعهد مبتنعی بعر تضعمین )از ایعن حیعث      
نماید.( با اقتعدار متعهعد در ایجعاد    صفتی را در زمان انعقاد قرارداد و تداوم آن در آینده را تاکید می

وصف حالی و استقبالی، ناممکن است. درنتیجعه، از دیعدگاه عرفعی، مفعاد چنعین تضعمینی بعا هعیچ         

________________________________________________________________ 

یکی دیگر از ایراداتی که به دیدگاه مطرح شده وجود دارد و البته جنبه فرععی دارد؛ مثعالی اسعت کعه نویسعنده در خصعوص       - 1

اصولا فقهای امامیه در ببث از شرط غیر مقدور، اشتراط خوشه نمعودن   موید خود مبنی بر شرط غیر مقدور ارائه کرده است زیرا

نماینعد  ای به هر دو منسو  میاند و برخی انجام این شرط را به شخظ مشروط علیه و برخی به خداوند و عدهزراعت را مثال زده

ر به لباظ عدم امکعان تعلعق اراده جعدی    اند اما باید گفت که اشتراط شرط مذکوو در هر حال بر غیر مقدور بودن آن تکیه کرده

متعاقعععدین بعععدان ممکعععن نیسعععت و بنعععابراین نبایعععد آن را داخعععل در شعععرط غیعععر مقعععدور معععورد ببعععث قعععرار داد. ر.ک        

(Abedian,2000:61) 

مبیع    اگرچه حتی قائل شدن به استقبالی بودن چنین وصفی نیز، برخی از فقها قائل به صبت آن هستند زیرا با توجه به این که - 2

در حین انعقاد قرارداد ذاتا و وصفا معلوم است لذا غرری متصور نیست و علم بعه اوصعاف معورد معاملعه نیعز تعا ابعد شعرط نیسعت          

و أما المورد الثانی، و هو ما اذا کان الشعرط وصعفا ، فعكن کعان واثقعا  بوجعوده کعان الوصعف حالیعا  أم          »بنابراین شرط صبید است. 

فكنهّ لا غرر و لا مبذور آخر... و البقّ هو التفصیل بینهما، و البنا  على الصبة فی الاستقبالی و العبطلان فعی   استقبالیا صد بلا تأمل؛ 

 (41: 1412ر.ک )روحانى، « البالى
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ست که بعه هعیچ عنعوان    اشکال حقوقی مواجه نخواهد بود. به عبارت بهتر، مفاد تعهد به معنای این نی
دهنده عدم ابطعال چنعین اختراععی را    شود بلکه به این معنا است که لیسانساختراع باطل نمیگواهی

 های وارده خواهد بود. تضمین و در صورت نقض، ضامن خسارت
 

 ارزیابی ادله عدم احراز تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس   -4

اعتبار در قرارداد لیسانس، دلایل مختلفی چعون ععدم معقولیعت    در خصوص عدم احراز تضمین 
( و در نهایعت، نفعی تضعمین بعر مبنعای ماهیعت       4-2( دکترین تغییعرات در حعوزه اختراععات )   1-4)

باشد که در ادامعه معورد ارزیعابی قعرار     ( به عنوان دلایل مخالفین قابل ذکر می4-3قرارداد لیسانس )
 (4-4زیده مورد مطالعه واق  می شود.)گیرد.و در انتها دیدگاه برگمی

 

 عدم معقولیت -1-4

 تبیین دیدگاه-1-1-4

یکی از دلایلی که بر عدم وجود تضمین اعتبار از سوی برخی دکترین حقوقی ارائه شعده، ععدم   

معقولیت وجود چنین تضمینی در این دسته از قراردادها است. زیرا عقلایی نیست این انتظار وجعود  
هعای  دهنده، اموری را تضمین نماید که شناخته شده نباشد. زیرا بسیاری از نقضانسداشته باشد لیس

ماند. مضاف بعر آن کعه آیعا    جزئی ممکن است وجود داشته باشد که همچنان کشف نشده باقی می
شود یا خیر؛ موضوعی ذهنی و فرضعی و بعه سعادگی قابعل ارزیعابی      استفاده خاص موج  نقض می

 (Ehrlich, 2008:503) نیست.
 دارنعد گروهی از نویسندگان در تایید این موضوع بیان می همچنین1

 ه،داد نجعام کعه ا  هعای بررسعی با آن همه  اتعاخترسازمان ثبت ا مهندسین و متخصصینکه  هنگامی
. داشعت  نتظعار را ا ضعمینی ت نعین از نعوآور چ  وانتیچگونه م یابندب اعخترثبت ا رایب ینقص نتوانستند

 Poltorak, 2004:63))2باشد  ی داشتهآگاه یشینپ نونبه همه ف واندتیکس نمیچه یراز
________________________________________________________________ 

1-It is unreasonable to expect the seller to warrant that no undetected infringements exist, 

since many small infringements may go undetected Also, whether a particular use 

constitutes an infringement is highly subjective. 

2-Such demands are unreasonable and, for any sentient patentee, unacceptable. It is 

virtually impossible to identify all of the relevant prior art, and, hence, it is virtually 

impossible to be assured of the validity of a patent. 
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 ارزیابی دیدگاه )مطالعه پاسخ موافقین تضمین(-2-2-4

دیدگاه فوق با مبنا قراردادن انتظارات قراردادی طرفین به تبلیل و نفی تضعمین اعتبعار پرداختعه    
ر قعرارداد لیسعانس، اسعتدلال شعده     است با این حال، در پاسخ به دلایل عدم وجود تضمین اعتبعار د 

است که در قراردادهای خرید کالا نیز اصولا مشتری مبلغعی را کعه در ازای خریعد کعالا پرداخعت      
نماید بدون در نظر گرفتن هزینه اقامه دععوا جهعت حعق اسعتفاده بعدون دغدغعه کعالا اسعت. بعه          می

بنعابراین در  1نعقاد قرارداد نداشته است.ای را در زمان ابهتر، خریدار انتظار وجود چنین هزینهعبارت 
تعوان اسعتنباط نمعود در    صورتی که قرارداد لیسانس نیز همچون قرارداد فروش کالا تلقی گردد می

الیه در زمان انعقاد قرارداد، انتظار هزینه اضعافی مبنعی بعر    قراردادهای لیسانس حق اختراع نیز، منتقل

استدلال دیگر آن که اصولا در قراردادها؛ مسعئولیت نسعبت   اقامه دعوا جهت دعوای اعتبار را دارد، 
ها علعم و اطعلاع دارد در ایعن رابطعه،     های احتمالی و بالقوه با طرفی است که نسبت به آنبه ریسک

دهنده تضمین وجود فناوری و اطمینعان  حقوق اموال فکری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لیسانس
دهنعده بهتعرین فعردی خواهعد بعود کعه       را داده است بنعابراین لیسعانس  نسبت به اعتبار دانش مربوط 

 ,Allen some et al) تشخیظ دهد، نقض احتمالی حقوق اشخاص ثالعث ر  داده اسعت یعا خیعر.    

گیرنعده قصعد   های تجاری، خصوصا در مواردی کعه لیسعانس  مضافا بر آن در بیشتر وضعیت (2010
نمایدکعه  را داشته باشعد ایعن اسعتدلال را تقویعت معی      گذاری کلان در لیسانس اموال فکریسرمایه

 (Marchese, 2009:195-196) گیرنعده وجعود دارد.  تضمین اعتبار به نف  لیسانس
-بنعابراین همعان  2

شود اسعتدلال بعه ععدم معقولیعت وجعود چنعین تضعمینی در قعرارداد لیسعانس          گونه که ملاحظه می
 رسد.صبید به نظر نمی

 

________________________________________________________________ 

1-When a buyer bargains for a certain price to purchase the subject good, it is doing so 

without the expectation that it will have to pay a hidden litigation cost on top of the 

purchase price just to secure the right to use what it bought see (Arena et al, 2010) 

2-However, in more even handed commercial situations, particularly where the potential 

licensee will be expected to invest heavily in the infrastructure required to work an IP 

license, let alone pay upfront or guaranteed minimum payments, the arguments in favor of 

licensor giving a warranty as to validity are more compelling. 
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 دکترین تغییرات-2-4

 تبیین دیدگاه-1-2-4

دکتعرین تغییعرات در حعوزه    »ترین ادلعه در خصعوص ععدم وجعود تضعمین اعتبعار،       یکی از مهم

است بر اساس دکترین مذکور از آن جا که قلمرو حقوق اختراعات ناشناس تلقی شعده   1«اختراعات
علیعه   اختعراع و از حیعث تهدیعدات احتمعالی فعراوان     و همچنین به جهت نامعلوم بودن اعتبار گواهی

توان به وجود چنین تضمینی در قراردادهای لیسانس اختراع اعتماد کعرد.  گواهی اختراع، دیگر نمی

به واق  امر، از آن جا که اعتبار قانونی اختراع، ممکن است در هر لبظه مورد خدشه قرار بگیعرد در  
تعوان تضعمین ضعمنی    دهد. بنعابراین نمعی  نتیجه، اعتبار گواهی، ثبات و پایداری خود را از دست می

 ,Nimmer) دهنده معورد پعذیرش قعرار داد.   اعتبار را به عنوان تبلیل اراده طرفین و به ویژه لیسانس

به همین جهت است که از دیرباز عدم وجود تضمین اعتبعار، معورد پعذیرش دکتعرین      (880 :2011
 (Walker, 1885:204) قرار گرفته است.

 

 تجاری قراردادهای لیسانس(ارزیابی دیدگاه )تحلیل عرف  -2-2-4

گیرنعد و ععرف تجعاری    اصولا قواعد تکمیلی در چهارچو  روابط تجاری مشترک شکل معی  
به هیچ عنوان یک عقیده ساده و متعلق به چند شخظ به خصوص نیست بلکعه مجموععه پیچیعده از    

این واقعیت است که عرف تجعاری آیعین، تمعام نمعای اقعدامات و تصعمیمات اشعخاص در عرصعه         
توان تا حعدود زیعادی   معاملات است. در حقیقت، با شناخت الگوهای موجود در عرف تجاری، می

به عبارت بهتر، هدف از همخوانی قواعد تکمیلی و ععرف   به قصد مشترک طرفین قرارداد نایل شد.
تجاری مناس ، رسیدن به مقصد تجاری و نتایج قابل انتظار است. بنابراین مقصعود از بسعتر تجعاری    

اردادهای حوزه مالکیت فکری، عرف تجاری است که قراردادهای انتقال و به طور ویژه لیسانس قر
قرارداد لیسانس در هر مورد 2گیرد. همچنین باید توجه داشت بستر عرفی و تاریخیدر آن شکل می

 اهای ویژه خود را دارد. برای مثال، قراردادهای لیسانس اسرار تجاری اصولا در رابطه بع فرضپیش

گیرنده، اطلاعات افشا شده را به خعوبی مبافظعت نمایعد در مقابعل،در     این تضمین است که لیسانس
________________________________________________________________ 

1 -Quirkiness of patent doctrine 

2- Historic licensing practices and assumption 
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ای قراردادهای حقوق ادبی و هنری، مولفان، به دنبال تضمین معتبری برای آثار خود هستند به گونعه 
از اثعر  هعای مختلعف بعازار فعراهم نمایعد تعا بعه کعرات         که قرارداد لیسانس بستر مناسبی را در بخش

-های متفاوت، ناشعی از اهعداف مختلعف لیسعانس    موجود استفاده شود. در حقیقت، این پیش فرض
دهندگان است. شناخت این موضوع موجع  شعناخت قواععد مشعترک هعر یعک از ایعن مععاملات         

 (Samuelson, 1999:3)خواهد شد. 

حقعوق قراردادهعای    با توجه به مقدمه فوق؛ به عقیده برخی از دکترین مالکیت فکری، در نظعام 
کنعععد متفعععاوتی را اقتضعععا  معععی1مالکیعععت صعععنعتی، مبعععیط تجعععاری متفعععاوت، ععععرف صعععنعتی 

(Nimmer,2000:289)    با این حال، به اعتقاد برخی از نویسندگان، عرف تجاری در حعوزه صعنعت
اختراعات قدری مبهم و پیچیده است زیرا اوضاع و احوال موجعود در قراردادهعای لیسعانس بسعیار     

و متنوع است علت ایعن موضعوع ناشعی از آن  اسعت کعه مععاملات در حعوزه قراردادهعای          مختلف

هعا  هعای میعان شعرکت   لیسانس از مخترعین کوچک و تولیدکنندگان مبلی شروع شده و تا قرارداد
بسیار بزرگ و فنی ادامه دارد. بنابراین شناسعایی قواععد تکمیلعی از طریعق ععرف تجعاری راه گشعا        

حتی با طرح ریعزی حعد متوسعطی از قواععد همچنعان شعاهد تنعوع و گسعتردگی          نخواهد بود؛ زیرا
 (Domeij, 2009:51) باشیم.موضوع می

رسد در تبلیل عرف تجاری قرارداد لیسانس، موضوع خاص موج  به میبا این حال، به نظر    
وجود آمدن عرف قراردادی خاص خواهعد شعد. بنعابراین وجعود چنعین تضعمینی مسعتلزم شعناخت         
موضوع خاص این دسته از معاملات است. در ایعن زمینعه، مطالععه و بررسعی قسعمتی از رای دیعوان       

شعرکت بعرق وسعتینگهاوس علیعه شعرکت ععایق سعازی        »در پرونعده   عالی ایعالات متبعده آمریکعا   
را بعا انتقعال گعواهی اختعراع       انتقعال زمعین  قابل توجه است. بر اساس آن دادگعاه معذکور   2«فورمیکا

بعا   تفاوت میان این دو مقوله تنها در مورد موضوع انتقال اسعت. کند نموده و در انتها بیان می مقایسه
و معورد ارزیعابی قعرار داد و از ایعن     توان بعه آسعانی تعیعین    قطعه زمین را می این استدلال که حدود

ر معورد  درحالی که این مسعئله د  طریق به صبت وجود و در نهایت اعتبار مال فروخته شده پی برد؛

گواهی اختراع صادق نیست. قلمرو گواهی اختراع میان صعاح  اختعراع و عمعوم معردم معی      اعتبار
________________________________________________________________ 

1- Industry practices 

2- Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co 
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با توجعه بعه ویژگعی خعاص      . درنتیجه،در زمان ایجاد اختراع تعیین گردد و بایست در پرتو علم روز
عبارت بهتعر،   به گیرد. مدنظر قرار در تعیین اعتبار گواهی گواهی اختراع بهتر این است که علم روز

اختعراع موضعوعی کعاملا    تعیین اعتبار اموال مادی امری ملموس تلقی شده و اعتبار سعنجی گعواهی  
 1شود.اعتباری است به این مفهوم که با توجه به معیارهای پذیرفته شده در قانون ارزیابی می

 

 مبنای قالب قراردادی نفی تضمین بر-3-4

 تبیین دیدگاه-1-3-4

اند ، صرف قعرارداد انتقعال و بعه طعور ویعژه قعرارداد       انان انگلیسی عنوان نمودهای از حقوقدپاره
(Ticknor,1867:168) نماید.واگذاری، دلالت بر وجود تضمین اعتبار نمی

دلیلی که در این زمینعه  2

بعه ایعن معنعا    3گردد آن است که فروش اختراع را به منزله فروش کالای معین تلقی نمودهمطرح می
ایی که هیچ تفاوتی میان اختراع و سایر اشعیا  معادی وجعود نعدارد در نتیجعه تفعاوتی از       که از آن ج

حیث قال  قراردادی بی  یا لیسانس وجود ندارد.به همین منظعوراز آن جعا کعه اطلاععات و آگعاهی      
طرفین در خصوص اعتبار اختراع برابر است و هیچ یک از طرفین در این زمینعه بعر دیگعری برتعری     

دهنده تنها اختعراع موجعود را منتقعل نمعوده نعه ایعن کعه        براین در فرض نقض اعتبار، انتقالندارد. بنا
شخظ مذکور نسبت به جدید بودن و یا کاربردی بودن چنین اطلاعاتی تضعمینی ارائعه داده باشعد.    
البته تنها قاعده مبدودکننده دیدگاه فوق آن است که مفاد قرارداد دلالت بر وجود تضعمین اعتبعار   

در غیعر ایعن   (Ibid: 169) شته باشد که در این وضعیت، امکان تضمین ضمنی قابل پذیرش اسعت. دا
بنعابراین در قعرارداد   4دهنعده خعلاف واقعیعت موجعود اسعت.     صورت انتسا  چنین تضمینی به انتقال

________________________________________________________________ 

1- 266 U.S. 342 (1924) 

2-in England, that a mere naked assignment of an interest in a patent does not import a 

warranty by the assignor of the validity of the patent. 

3 -the patent, is to be regarded as a sale of an ascertained chattel 

مشاهده شده است و به تب  بسیاری از دادگاه ها بعر   1926در سال « لیز علیه شرکت برنارد گلیکلر»شبیه این موضوع در دعوای - 4

 همین دیدگاه هستند.

A assignment of patent creates no implied warranty that patent is valid, or that invention 

does not infringe prior patents. Leese v. Bernard Gloekler Co., Pa.1926, 135 A. 206, 287 

Pa. 295. Patents 1473. 
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واگذاری اصولا تضمین اعتبار وجود ندارد. اما در خصوص قراردادهای لیسعانس، دیعدگاه مشعهور    
دهنده باشعد؛ در  ر است که اگر اثر حقوقی  لیسانس، صرفا عدم اقامه دعوا از ناحیه لیسانسبر این نظ

 دهنده وجود ندارد. گونه تضمین ضمنی مبنی بر اعتبار اختراع از سوی لیسانسنتیجه هیچ
 

 ارزیابی )شناخت ماهیت قراردادی(-2-3-4

گعذار اسعت،   قراردادهای لیسعانس تعاثیر  یکی از مواردی که در شناخت صبید قواعد حاکم بر 
درک صبید و روشن از ماهیت قراردادی است، چراکعه از دیعر بعاز یکعی از اختلافعات جعدی در       

خصوص اعمال مقررات تکمیلی بر توافق طرفین، این موضوع تلقی شده است. به عبارت بهتعر، آیعا   
و یا اجعاره و یعا سعایر قراردادهعای      قراردادهای واگذاری و یا لیسانس قابل تطبیق با قراردادهای بی 

تواند  در وضععیت کنعونی کعه مقعررات مشعخظ و مععین        پاسخ به پرسش مذکور می1معین است.؟
وجود ندارد، در حل بسیاری از قواعد حقوقی و مسائل جزئی راه گشعا باشعد. زیعرا بعا پعذیرش هعر       

ل، بایعد توجعه داشعت در    قال  قراردادی، قواعد تکمیلی خاص خود قابل اعمال اسعت. بعا ایعن حعا    
ارتباط با ماهیت قرارداد لیسانس در حعوزه مالکیعت صعنعتی، دو خعوانش وجعود دارد زیعرا مطعابق        

ایعالات متبعده   2 «ایتعریف ارائه شده از لیسانس که در قانون متبدالشکل معاملات اطلاعات رایانه

ه دسترسعی، یعا اسعتفاده،    لیسانس به معنای قراردادی است که اجعاز »آمریکا نیز منعکس شده است، 
ایعن  دهعد امعا   کارگیری، تغییر یا بازتولید اطلاععات یعا حقعوق ناشعی از اطلاععات را معی      ه توزی ، ب

کنعد یعا صعریبا تععداد کمعی از همعه حقعوق موجعود در         دسترسی یا استفاده مجعاز را مبعدود معی   
ن است اعطای حقوق و مطابق تفسیر رسمی قانون مزبور، لیسانس ممک3 «کند...اطلاعات را اعطا می

________________________________________________________________ 

ی را به مثابه قرارداد بی  بدانیم همان تعهدات مربوط به قعرارداد بیع    به عنوان نمونه؛ اگر قرارداد واگذاری حقوق مالکیت فکر- 1

نماینعد کعه در قعرارداد واگعذرای حقعوق      بر قرارداد جاری است همچنان که برخی از حقوقدانان داخلی به صعراحت عنعوان معی   

ت تعهعدات سعنتی در قعانون    شعود بعا رعایع   مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی؛ تعهدات واگذارنده که در قال  تضمین مطرح می

(. درحقیقعت دیعدگاه اخیعر ترجمعان دیعدگاه پذیرفتعه شعده از سعوی برخعی حقوقعدانان           172:  1382مدنی است. ر.ک )شمس، 

 فرانسوی در این موضوع است.

2- Uniform computer information transaction act 

3- License” means a contract that authorizes access to, or use, distribution, performance, 

modification, or reproduction of, information or informational rights, but expressly limits 

the access or uses authorized or expressly grants fewer than all rights in the information... 
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 1برداری باشد. بنابراین در صورتی که قرارداد لیسانس را به معنای اعطای حقعوق یا صرفا اجازه بهره
تلقی شود وجود چنین انتظاری مبنی بر تضمین اعتبار وجعود دارد در مقابعل، اگعر لیسعانس تنهعا بعه       

آیعین   21ق.ث.ا.ط.ع و معاده   50 معنای اجازه استفاده، مورد توجه واق  شود )همچنان کعه در معاده  
استفاده شده( وصرفا تعهعد بعه ععدم اقامعه دععوا تفسعیر       « اجازه بهره برداری»نامه اجرایی آن از لفه 

به نظر می رسعد. زیعرا ماهیعت قعرارداد چیعزی جعز        گردد؛ وجود چنین انتظاری در قرارداد نامعقول

رید بعر ماهیعت لیسعانس، آن را بایعد     اجازه استفاده به دیگری نیست. درنتیجه، در صورت عدم تصع 
صرف اجازه بهره برداری از حقوق مربوط دانست.زیرا این تعریعف موافعق قعانون و ععرف تجعاری      

(Nimmer, 2002:120) حقوق مالکیت فکری است.
قعانون  » 401در همعین راسعتا بنعد سعوم معاده      2

این معاده اشعاره دارد در    4اتها و استثنائکه به مبدودیت 3«ایمتبدالشکل معاملات اطلاعات رایانه
اگرچعه تضعمین معذکور در خصعوص قراردادهعای      »نمایعد  خصوص وجود تضمین اعتبار عنوان می

لیسانس به مفهوم انتقال حقوق، امکان پعذیر اسعت امعا بعه عنعوان قاععده تکمیلعی، ایعن موضعوع در          
 5«د داشته باشد.تواند وجوشود؛ نمیقراردادهای لیسانس که به صورت یک تعهد ساده متجلی می

 

 دیدگاه برگزیده-4-4

جهت تشخیظ احعراز وجعود تضعمین اعتبعار اختعراع، ضعروری اسعت میعان شعرایط معاهوی              
اعتباراختراع قائل به تفکیک بود به این صورت که  در شعرط جدیعد بعودن اختعراع، از آن جعا کعه       

تمامی مناب  و اطلاعات مرتبط با اختراع در جهان در اختیار نیست، چنین انتظاری مبنعی بعر تضعمین    

________________________________________________________________ 

»  39قرارداد لیسانس را در مفهوم اعطای حقوق به کعار بعرده اسعت. معاده      1304مصو  سابقا قانون ثبت علائم و اختراعات  - 1

از موضوع اختراع خود را کلا  یا جزئا  به هر طریقی که بخواهد بعه دیگعری    حق استفادهتواند ملکیت یا  دارنده ورقه اختراع می

 «.منتقل نماید
2 -The traditional intellectual property view treats a license as nothing more than a 

covenant not to sue.  

3 - UCITA  (Uniform Computer Information Transactions Act) 

4 -Exceptions and limitations  
5 - (3) [Patent licenses.] The warranties under subsections (a) and (b)(2) are not made by a 

license that merely permits use, or covenants not to claim infringement because of the use, 

of rights under a licensed patent. 
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دهنعده، خعلاف قواععد حقعوق قعراردادی و توافعق طرفینعی اسعت؛ زیعرا          سوی لیسانسوجود آن از 
(Tucson,2002:129) دهنده، تکلیفی مالایطاق است.انتسا  چنین تعهدی بر عهده لیسانس

اما در  1

هعای معذکور در   ارتباط با شروط دیگر همچون کاربرد صنعتی و گام ابتکاری، به دلیل آن که جنبه
تعوان  باشعد، معی  دهنده است و اصولا قابل ارزیابی از سوی او میصلاحیت خود لیسانساختراع، در 

تعر، شعروط نعامبرده شعده در حعدود      چنین تضمینی را در قعرارداد احعراز نمعود. بعه عبعارت شایسعته      

دهنده است. برای مثال، اطلاعات مرتبط با نبوه تولیعد کعالا و یعا امکعان بعه      اختیارات خود لیسانس
دهنعده از آن مطلع    دانش اختراع در جهت انبوه سازی، مواردی است که اصولا لیسعانس کارگیری 

است. در نتیجه، چنین امری خلاف انتظارات طرفینی نیست که تضمین  و مسعئولیت وجعود کعاربرد    
دهنده قرار داد. امعا پرسشعی کعه    صنعتی ) فایده داشتن اختراع( و یا گام ابتکاری را بر عهده لیسانس

گردد آن است که باراثبات موضوع با چه شخصی است ؟ بعه عبعارت بهتعر،    زمینه مطرح می در این

در صورتی که اختراع مذکور در اثر فقدان شرط کاربرد صنعتی و یا گام ابتکاری از اعتبعار خعارج   
شود؛ اثبات وجود تضمین بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد اسعت؟ در پاسعخ بعه پرسعش طعرح      

رسد باید میان قراردادهای لیسانس قائل به تفکیک بود به ایعن معنعا کعه در لیسعانس     یشده به نظر م
دهنعده اسعت   انبصاری از آن جا که به نوعی انتقال حقوق و مناف  اختراع مد نظر است این لیسعانس 

که باید عدم وجود تضمین اعتبار را به اثبات برساند چراکه قرارداد لیسعانس، اصعولا حعاوی وجعود     
گونه تعهعدی مبنعی بعر تضعمین     تضمینی است. اما در لیسانس غیرانبصاری، از آن جا که هیچچنین 

گیرنعده برسعد. بعه عبعارت     اعتبار اختراع وجود ندارد؛ وجود تضمین قاعدتا بایعد بعه اثبعات لیسعانس    

تر، در صورت اختلاف میان طرفین در لیسانس انبصاری، اصعل بعر وجعود تضعمین اسعت و      شایسته
دم تضمین اعتبار از سوی لیسانس دهنده به اثبات برسد؛ در حالی کعه در لیسعانس غیعر    لازم است ع

انبصاری، اصل بر عدم وجود تضمین است و لازم اسعت وجعود تضعمین اعتبعار از سعوی لیسعانس       
________________________________________________________________ 

در خصعوص تضعمین ععدم ادععا از     « ایقانون متبدالشکل معاملات اطلاعات رایانعه » 401در تایید این موضوع، بند دوم ماده  - 1

دهنعده اعتبعار اختعراع را نیعز تضعمین      انبصاری این تضمین ضمنی وجود دارد که لیسعانس نماید در لیسانس سوی ثالث عنوان می

 شود.دهنده ارزیابی مینموده اما با این قید که اعتبار اختراع تنها در مبدوده علم لیسانس

Uniform computer information transactions Act and by it approved and recommended for 

enactment in all the states at its annual conference meeting in its one-hundred-and-eleventh 

year  
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 گیرنده به اثبات برسد.
 

  -گیرینتیجه

موضوع آشکار شعد  در خصوص تبلیل و ارزیابی تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس اختراع این 

که اصولا دو دلیل عمده در جهت نفی آن از سوی نویسندگان مطرح شده است. نخست دلیلی کعه  
ای کعه احعراز تضعمین اعتبعار در     مبتنی بر نفی وجعود سعاختاری چنعین تضعمینی اسعت و دوم، ادلعه      

تضعمین  داند. در بررسی دلایل مذکور مشخظ گردید وجود تعهد بعه  قرارداد لیسانس را منتفی می

کاملا صبید بوده و از نقطه نظر قواعد حاکم بر شروط قراردادی با اشکال جدی مواجه نیست. امعا  
در ارتباط با احراز تضمین اعتبعار اختعراع در قعرارداد لیسعانس سعه دلیعل عمعده در خصعوص نفعی          

تضمین مطرح شده کعه عبارتنعد از نخسعت ععدم معقولیعت تضعمین در قعرارداد لیسعانس دوم نفعی          
ین بر مبنای دکترین تغییرات و سوم عدم وجود تضمین به دلیعل قالع  قعراردادی لیسعانس. امعا      تضم

بررسی موارد مذکور حاکی از آن است که وجود چنین تضمینی در قعرارداد لیسعانس نعه تنهعا غیعر      

ای از موارد وجود آن قابل تبقق است اما در خصوص دکترین تغییعرات  معقول نیست بلکه در پاره
ه اختراعات، باید توجه داشت کعه تبیعین آن، مسعتلزم شعناخت صعبید موضعوعی قعرارداد        در حوز

لیسانس و تفکیک آن از حوزه کالا اسعت و در نهایعت، نفعی تضعمین بعر مبنعای قالع  قعراردادی،         
اگرچه دربرخی از مواقع ، موافعق ععرف تجعاری قراردادهعای لیسعانس اسعت امعا در معواردی کعه           

باشعد. بعه   ی باشد وجود تضمین اعتبار از قوت بیشتری برخوردار میلیسانس، حاوی شروط انبصار

-عبارت دیگر، این موضوع وابسته به نوع خوانشی است که از قرارداد لیسعانس وجعود دارد و نمعی   
 توان به طور مطلق قائل به عدم وجود تضمین اعتبار بود.

در قعرارداد لیسعانس    با توجه به مطال  فوق؛ دیدگاه قابل حمایت در خصعوص تضعمین اعتبعار   
اختراع آن است که میان شروط مختلف اعتبار قائل به تفکیک بود. بعه ایعن صعورت کعه در شعرط      

جدید بودن اختراع از آن جا که به تمامی مناب  علمی دسترسی وجود ندارد؛ انتسا  تضمین جدیعد  
ی و توافعق طرفینعی   دهنده ، موضوعی خلاف انتظارات قراردادبودن اختراع، فراتر از دانش لیسانس

است اما در ارتباط با شروط دیگر اختراع )کاربردصنعتی و گام ابتکاری( به دلیل آن که این معوارد  

دهنده است، وجود تعهد به تضمین و انتسا  آن به شخظ اخیر، صعبید بعه نظعر    در اختیار لیسانس
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س انبصعاری، اصعل بعر    رسد. البته با این قید که در در صعورت اخعتلاف میعان طعرفین در لیسعان     می
وجود تضمین است و لازم است عدم تضمین اعتبعار از سعوی لیسعانس دهنعده بعه اثبعات برسعد؛ در        

حالی که در لیسانس غیر انبصاری، اصل بر عدم وجود تضمین است و لازم اسعت وجعود تضعمین    
 اعتبار از سوی لیسانس گیرنده به اثبات برسد.
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