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 چکیده 

اخذ  ودر مراجع ثبت  یابیارز نیازمند یقانون تیاز حما یرخوردارب یبرا مالکیت صنعتی ةحوزی اموال فکر
صادره مبتنی بر اصل صحت و اعتبار است؛ لیکن این اصل قانونی همواره با عدم  ةگواهینام .است نامهیگواه

 ورازاین. دکنگواهینامه را از دادگاه تقاضا  ابطالنفع مجاز است تا مفهوم که هر ذیبدینروست؛ هقطعیت روب
 اعتباریبیکه با اعلام طوریبهقراردادهای مرتبط با اموال فکری است؛  هایریسکصحت اعتبار گواهینامه یکی از 

گواهی و اثر قهقرایی وارد بر آن، معاملات مبتنی بر آن مال فکری، وضعیت حقوقی متفاوتی خواهند داشت. این 
 ریسک بررسی دنبالبه و شده تهیه ایکتابخانه ةعمطالتوصیفی تدوین و از طریق  -مقاله که با روش تحلیلی

 احتیاطی اقدامات ةارائ پژوهش ةنتیج. است صنعتی مالکیت ةحوز در فکری اموال گواهی اعتباریبی قراردادی
 ریسک تخصیص هدف با قراردادها در اعتبار تمدید تضمین شرط و اعتبار چالش عدم شرط وارانتی، شرط مانند
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  مقدمه. 1
صنعتی برای  طرحصنعتی مانند اختراع، علامت تجاری و  تیمالک ةحوزاموال فکری در 

. مراجع ثبت تاسبرخورداری از حمایت نیازمند ثبت در مراجع قانونی از طریق صدور گواهی 
 قانونگذارکشورهای مختلف،  نیقوان در. ندکنیم ثبت یگواه صدور به اقدامپس از ارزیابی، 

اصل صحت و اعتبار در نظر گرفته است؛  هانامهیگواهبرای این ی تلویحطور بهصراحت یا به
ن آ یاعتباریبمگر آنکه  ،معنا که اصل بر صحت گواهی صادره توسط مراجع ثبت استبدین

دلایل و مستندات، هر زمان ابطال  ةارائبا  تواندیم نفعیذطریق هر بدیندر دادگاه ثابت شود. 
هریک از معیارهای د شوو چنانچه در رسیدگی قضایی ثابت د کنگواهی را از دادگاه تقاضا 

صلاح وجود اساسی و ماهوی در خصوص آن مال فکری هنگام ارزیابی توسط مراجع ذی
 . کردو بطلان گواهی خواهد  یاعتباریبادگاه حکم به اعلام نداشته است، د

قراردادهای  یهاچالشو بطلان گواهی مال فکری از جمله  یاعتباریبصدور حکم اعلام 
و اثر آن به  رددااعلام بطلان گواهی، اثر قهقرایی  چراکهشود، یممالکیت صنعتی قلمداد  ةحوز

بابت مالی رویالتی پرداخت  رندهیگانتقال صورت نیا. در گرددیبرمقبل یعنی به زمان ثبت 
 تواندیمو هر شخص  ردداعمومی قرار  ةحوزو در  ستینه که اساساً دارای اعتبار قانونی کرد
 اعتبارییب اعلام .دکنو استفاده از آن اقدام  یبرداربهرهمشروع و قانونی نسبت به  طوربه

وقوع آن  بینییشپ عدمدر صورت که  دشویم محسوب یقرارداد سکیر حیث نیا از گواهی
 یقرارداد ةرابط درمانند جبران خسارت  ازاتیامت یطرف قرارداد از برخ ،حین تنظیم قرارداد

 یحقوق وبیاز ع یکمال فکری، ی اعتبارییب (Trzaskowski,2005: 4). دشویممحروم 
 یا قانونی هایکیسر جمله قراردادی و از ریسک و یک مالکیت فکری ةحوز یقراردادها
و  یحقوق یسکدو مفهوم ر ینب ةرابطدارد و  یاگسترده ی، معنایحقوق یسکر .است حقوقی

  عموم و خصوص مطلق است. یقرارداد یسکر
اختصاص  حاضر مباحث از یبخش به که هریک دهدیمپیشین نشان  یهاپژوهشبررسی 

 سکیر کیعنوان بهرا  یاعتباریب توجه به اصل صحت و اعتبار،لیکن این پژوهش با  ،اندافتهی
 یاطیاقدامات احت انیو ب هکارهارا ةارائبه  سکیر تیریمد کردیرو ازو  گرفتهدر نظر  یقرارداد
 ةمطالعتوصیفی و از طریق  -این مقاله با روش تحلیلی  .پرداخته است آنه با همواج

م بر گواهی اموال فکری تدوین شده است. نظر به اینکه اصل صحت و اعتبار، حاک یاکتابخانه
است، این مسئله به ایجاد چالش برای  ریپذامکانو اعلام بطلان گواهی در هر زمان  است

 است آنپرسش مهم  روازاینخواهد شد. منجر طرفین قراردادی که گواهی باطل اعلام شده، 
 تیلکما ةحوز یقراردادها مال فکری که یگواه یاعتباریباعلام  سکیر با ههمواج در که

 ةارائضمن  پژوهش نیا منظور نیهم بهراهکارهای حقوقی چیست؟  ی متضمن آن است،صنعت
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و اثر  ضمانت اجرا یبررس به ،یاعتباریب سکیر نییتب و از مفهوم اصل صحت و اعتباری فیتعر
 یاعتباریب سکیر پوششجهت  اقدامات احتیاطی ةارائگواهینامه بر قرارداد و  یاعتباریباعلام 

 . ردازدپیم
 

 گواهی مال فکری  1اعتبار مفهوم و ماهیت اصل صحت و. 2

شده که ثبتآنچه موسوم است به اصل صحت و اعتبار، اغلب مرتبط است به اموال فکری 
ی که و طرح صنعت یمانند اختراع، علامت تجار ،صنعتی قرار دارند مالکیت ةشاخدر  اغلب
اعتبار اموال  هرچند. اندگذراندهل فکری را ارزیابی و بررسی توسط مراجع ثبت اموا ةمرحل

مالکیت ادبی و هنری نیز با توجه به معیارهایی همچون اصالت اثر قابل ارزیابی  ةحوزفکری 
است؛ با این حال در این دسته از آثار، از آنجا که دارنده، حق فکری را به صرف ظهور و تبلور 

ارزیابی است، اعتبار و صحت در این شاخه از و ثبت اثر اختیاری و بدون  آوردمیدست بهاثر 
 .) ,2008Ritchie: 113( شودنمیعنوان یک اصل در نظر گرفته بهآثار 

؛ در شودیمعنوان یک اصل در نظر گرفته به صلاحیذصحت گواهی صادره از مراجع 
بیان حکم وضعی یا موضوعی، اظهاراتی که توسط متقاضی در اظهارنامه  نبودواقع با توجه به 

گواهی از سوی مقامات دولتی و با رعایت . از آنجا که دشویمصحیح فرض  است، شده
باید در  هادادگاه، است مقررات مربوط و طی یک نظام بررسی ماهوی )تحقیقی( صادر شده

اجزای این  ةهمسند مثبت حق،  ةمنزلبهگواهی ثبت اختراع توسط طرفین دعوا،  ةارائصورت 
شاکری،  و )بهادری جهرمیند و با اعتماد به آن در خصوص دعوا تصمیم بگیرند سند را معتبر بدان

 خصوص در قانونگذار که وجود شرایط اساسی است ةمنزلبهصدور گواهی  روازاین. (205: 1400
یک سند  ةمثاببهاثبات دعوا و  ةادلعنوان یکی از بهو گواهی  کرده مقرر اموال فکری از هریک

 ابل ارائه است. رسمی به دادگاه ق
اصل صحت و اعتبار هم در رابطه با کلیت گواهی و هم در رابطه با اجزای آن قابل 

در گواهی  شدهمطرحمانند اینکه در خصوص گواهی ثبت اختراع، هریک از ادعاهای  ؛اجراست
کل گواهی ثبت اختراع نخواهد  اعتباریبییکی از آنها موجب  اعتباریبیو اثبات  استمعتبر 
که بر اساس آن اگر یک  ستو استقلال اعتبار ادعا مبتنی بر اصل اعتبار گیرینتیجه. این شد

  .(203: 1395)بهادری جهرمی،  مانندمی، سایر ادعاها معتبر باقی دشوادعا باطل اعلام 
 
 
 

                                                           
1. Presumption of Validity 
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  گواهی اصل صحت و اعتبار قانونی مبانی. 3
بیان شده است. معیار  1متن قانونصراحت در بهدر حقوق آمریکا اصل صحت و اعتبار پتنت، 

شواهد واضح و »فدرال،  هایدادگاه ةرویقانونی، بر اساس  ةمقرراثبات خلاف این 
 فاقد صریح، دقیق، که است کنندهقانع و روشن شواهد مفهوم به است که 2«متقاعدکننده
 یجادا راسخ اعتقاد یا باور یک بحث، مورد موضوع مورد در تردید بدون و است سردرگمی

ثبت اختراع و  ةاداردر  اعتباریبیاثبات  اریمع .(Florida substantive instruction, 411.3)کند 
 .) ,2015Seaman :7 (در بازبینی مجدد است 3«برتری شواهد»آمریکا  یعلائم تجار

قانون مدنی و  1287 مادةدر حقوق داخلی اعتبار گواهی ثبت اموال فکری مبتنی بر 
 ةادارصادره از  هایگواهیآن قانون است که بر اساس آن  1290 مادةخیر همچنین قسمت ا

در رابطه با اشخاص  احرازشدهثبت اموال فکری سند رسمی تلقی شده و آنچه هنگام تنظیم 
 18 مادةو  1310قانون ثبت علائم و اختراعات  36 مادةه زمینثالث نیز معتبر است. در همین 

 اعتباریبیهر دو بار اثبات  1386صنعتی و علائم تجاری  هایطرحقانون ثبت اختراعات، 
در  یتلویحطور بهایران  قانونگذارترتیب بدین. انددادهقرار  نفعذی ةعهدگواهی اختراع را بر 

، اصل را در هر دو نظام بر صحت و اصالت گواهی صادره توسط مراجع ثبتی مذکورقوانین 
 . دشوآن در دادگاه اثبات  اعتباریبیمگر آنکه  است، قرار داده

ثبت بررسی قابل فرض است و در جایی که  نظامبا این حال اصل صحت و اعتبار تنها در 
مسئولیت بررسی ماهیت  قانونگذارو  وجوستجستنظام ثبتی اعلامی یا نظام شکلی همراه با 

ه اعلامی بودن نظام با توجه ب روازایندادگاه نهاده، قابل اعمال نخواهد بود.  ةعهداختراع را بر 
شرایط  مورد در ماهوی بررسی هرگونهو عدم انجام  1310اختراعات در قانون اختراعات 

 قابل قانون آن موجب به صادره هایگواهی مورد در اعتبار و صحت اصل اساسی مال فکری،
 وادم به مستند ماهوی بررسی نظام به ثبت نظام نوع تغییر به توجه با لیکن. بود نخواهد فرض
قضایی  رسیدگی در ،1386 تجاری علائم و صنعتی هایطرح اختراعات، ثبت قانون 13 و 11

)بهادری گیرد  قرار مدنظر ، اصل صحت بایدرالذکریقانون اخ اساسصادره بر  یگواهمرتبط با 

 .(221 :1400شاکری، و  جهرمی
 

 گواهی مال فکری و موجبات آن یاعتباریبریسک . 4
در حل  هادادگاهار و صحت گواهی ثبت مال فکری است و تفاسیر اصل بر اعتب هرچند

گواهی در جهت حفظ ارزش و اعتبار کامل گواهی خواهد بود،  اعتباریبیاختلافات مرتبط با 

                                                           
1. US law provides 35 U.S.C. 282 
2. Clear and Convincing evidence standard 
3. Preponderance of evidence standard 
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گواهی  اعتباریبی سکیر گواهی قابل خدشه است، اشخاص همواره با اعتبارلکن از آنجا که 
خصوص در دفاع از ادعای نقض مال فکری، بهبود.  خواهندمواجه در قرارداد  ثبت مال فکری

 .دکنمیمال فکری را مطرح  اعتباریبیدعوا اغلب، دعوای تقابل  ةخواند
فرض شکست اصل  نیترعیشا. شودمیموارد متعددی را شامل  اعتباریبیموجبات  

 ودوجبدون  یگواه ثبت نیهمچن. است یگواه بودن یتقلب ای یجعلصحت و اعتبار، احراز 
 توسط شدهارائهبودن اطلاعات  کذب احراز ایثبت  ابانیارز یخطا ةجینت در یاساس طیشرا

 مرجع توانینا این امر ممکن است از .دشو منجر یاعتباریبصدور حکم  به تواندیم یمتقاض
 دانش کامل نبودن دسترس در داده، هایپایگاه نبودن جامع اساسی، شرایط ارزیابی در ثبت

ارزیاب مال فکری ناشی شود.  دقت و مهارت عدم صی بودن معیارهای ارزیابی یاو شخ پیشین
در  گیریتصمیمکه هیأت  کرداعلام  1993ثبت اختراع اروپایی در سال  ةادار زمینهدر همین 

صحیح و  ةنتیجو نه لازم است در بسیاری از مواقع به  تواندمینه  نامهگواهیخصوص صدور 
 شدهثبتارزیابی شرایط ماهوی اموال فکری  ةنتیجایط ثبت برسد و قطعی در مورد احراز شر
نیز  1310قانون ثبت علائم و اختراعات  36 مادة .(66 :1398)میرشمسی، مبتنی بر احتمالات است 

برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و  وجههیچبهاختراع  ةورق» کرد:مقرر ه زمیندر همین 
 «. سندیت ندارد....یا حقیقی بودن اختراع 

مانند  ،ندهست حق 1یذاتمبتنی بر کیفیات  اغلب اعتبار اموال فکری ربشرایط اساسی ناظر 
احراز عدم بر اساس همچنین ممکن است اعتبار  .باشد یفیتوص دینبا یعلامت تجارآنکه 

در . باشد دیجد دیثبت با یاختراع برا سنجیده شود؛ همانند آنکه یتعارض با حقوق قبل
ورت احراز معیارهای اساسی، مال فکری حداکثر به میزان مدت زمان مقرر قانونی معتبر ص

مربوط به تمدید در مواعد  هایهزینه؛ البته استمرار اعتبار مستلزم پرداخت شودمیشناخته 
گواهی اختراع  اعتباریبیقانونی است. افشای ناکافی اختراع از سوی مخترع نیز از موارد دیگر 

د کننحو کافی و مؤثر افشا بهمخترع باید در اظهارنامه، اختراع خود را  کهطوریبه. دشومیتلقی 
محق ِّ دریافت  تواندنمیصورت قانونی و کامل انجام نگرفته باشد، بهکه این افشا زمانیو تا 

 در قوانین برخی کشورها مانند هند و برزیل عدم افشای .(35 :1391)مینا، عوض قراردادی باشد 
صورت آگاهانه و بهاختراعات مرتبط با منابع بیولوژیکی یا افشای ناکافی آن چنانچه  مبدأ

 .(167 :1397)عزیزی مرادپور، متقلبانه باشد، نیز از موجبات ابطال اختراع محسوب شده است 

از سوی دیگر، اعتبار برخی اموال فکری در طول زمان ممکن است دستخوش تغییر شود. 
از مال  یبرداربهرهزیرا  ،کندینمف اعتبار دارایی فکری در زمان عقد کفایت صرعبارتی، به

« اعتبار مستمر»و « اعتبار اولیه»فکری منوط به اعتبار مستمر آن است. بنابراین لازم است میان 

                                                           
1. Intrinsic Qualities 
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در واقع سنجش اعتبار قانونی برخی اموال فکری  .(26 :1399، یچساعت)قائل به تفکیک بود 
و برای همیشه و مبتنی بر شرایط زمان اظهارنامه است، لکن در خصوص  باریکمانند اختراع 

برخی اموال فکری دیگر مانند علائم تجاری، استفاده و یا عدم استفاده از علامت پس از ثبت 
معنا با توجه به اینکه علامت تجاری بدینآن ممکن است تأثیر منفی بر اعتبار علامت بگذارد. 

دلیل عدم استعمال طی مدت زمان مقرر در به، ممکن است ستی را داراقابلیت حمایت دائم
 . (Marchese, 2009: 6)دشوناصحیح و ژنریک شدن اعتبار آن لغو  ةاستفاددلیل بهقانون یا 
 

  یگواه و بطلان یاعتباریب حکم صدور آثار. 5

در خصوص اموال در خصوص آثار ادبی و هنری با اثبات عدم اصالت اثر و  اعتباریبیاعلام 
است. در  پذیرامکانیکی از شرایط اساسی و ماهوی  نبودمالکیت صنعتی با اثبات  ةحوزفکری 

 تیمالک ةحوز یدر خصوص اموال فکر اعتباریبیدنبال صدور حکم اعلام به صورت این
واهی گ اعتباریبی. آثار اعلام دشومیی، گواهینامه مرتبط با مال فکری نیز از ابتدا باطل صنعت

 37 مادةکنوانسیون پاریس،  5 مادة «الف»بند  3تریپس، شق  ةنامموافقت 3 مادةاختراع در 
 هایطرحقانون اختراعات،  18 مادةو  1310قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 

فقدان شرایط اساسی در خصوص  مقرر شده است. 1386صنعتی و علائم تجاری مصوب 
، ضمانت اجرای 1386قانون سال  41و  29ری نیز مستند به مواد طرح صنعتی و علامت تجا

 مشابهی دارد. 
صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب  هایطرحقانون ثبت اختراعات،  18 مادةبر اساس 

مضمون که گواهی اختراع یا بدینناشی از حکم ابطال، اثر قهقرایی دارد؛  اعتباریبی، 1386
. شودمیاز تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی  ،بوط که باطل شده استادعا یا بخشی از ادعاهای مر

 حقوق آن از پس و دشومی تلقی حق از برداریبهره یانتفا و زوال موارد ابطال گواهی از
 یو ماهو یاساس طیاز فقدان شرا یبطلان ناش .رودمی بین از گواهی ةدارند انحصاری
در کمیسیون حقوقی  1400فروردین  22وب در طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصاختراعات 

مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این تفاوت که اثر قهقرایی بطلان مستند به  قضاییو 
 . استطرح مذکور، از تاریخ تسلیم اظهارنامه  67 مادة 2 ةتبصر
 

  قرارداد بر گواهی بطلان اعلام اثر. 1. 5
وارد بر آن از  قهقراییمال فکری و اثر  اعتباریبیاز با وجود بیان ضمانت اجرای بطلان احر

جانب قانونگذار، اثر حکم بطلان گواهی بر قراردادهای منعقده از تاریخ ثبت مال فکری تا 
زمان صدور حکم در قانون بیان نشده است. این در حالی است که موضوع وضعیت حقوقی 
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 استردادجبران خسارت، امکان  نحوة ،دهندهانتقالمعاملات متضمن آن مال فکری، مسئولیت 
طرفین قرارداد  هایچالشرویالتی پرداخت شده، امکان دریافت رویالتی پس از صدور حکم از 

 خواهد بود. 
قضایی کشورها در خصوص اثر ابطال گواهی مال فکری بر قرارداد مبتنی بر آن  ةروی

خصوص اثر ابطال گواهی متفاوت است. حقوق ایران و طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در 
و شرایط پرداخت رویالتی ساکت است.  اعتباریبیبر قراردادهای منعقده ماقبل صدور حکم 
قانونی در خصوص بلاتکلیف بودن وضعیت  خلأدر صورت تبدیل طرح به قانون این 
همچنان وجود خواهد داشت. تنها بر اساس  اعتباریبیقراردادهای تنظیمی قبل از صدور حکم 

، بخش دوم مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای 9بند  «الف»، قسمت 2بند  ةتبصر وفق
چنانچه گیرنده در طول مدت قرارداد متوجه است )تکنولوژی( مقرر شده  شناسیفنانتقال 

از آن بابت قطع خواهد شد و  شناسیفن، پرداخت بهای دشوحق اختراع  اعتباریبی
حق اختراع صورت گرفته، مسترد خواهد گردید  اعتباریبی ةدور قبلی نیز که در هایپرداخت

  .(14 :1366شناسی، فن)مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای انتقال 
اختراع، قراردادهای  ةگواهینامدر شرایط فعلی نظر اکثریت این است که در صورت ابطال 

 .(58: 1398)میرشمسی،  ندهستابتدا باطل دلیل کشف موجود نبودن مورد معامله از بهمرتبط با آن 
بنابراین  ،بطلان قرارداد به این معناست که حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است

 .دکناعم از رویالتی را مسترد است، ه کردکه پرداخت را تمامی مبلغی  تواندمیطرف قرارداد 
و  1ناممکن بودن موضوع ةنظرینظر اکثریت منطبق است بر قواعد عمومی حقوق قراردادها، 

قانون مدنی که وفق آن وجود موضوع از شرایط اساسی صحت  190 مادة 3خصوص بند به
معاملات تلقی شده و فقدان موضوع از موجبات بطلان قرارداد خواهد شد. البته نظر اکثریت با 

 در تضاد است.  حقوق مالکیت صنعتی هایضرورت

. لیکن دکنمینامعتبر، قرارداد را باطل  ةگواهینامزیک نیز در کشورهای فرانسه، ژاپن و مک
در برخی دیگر از کشورها اصل بر این است که اثر قهقرایی بطلان گواهینامه به بطلان قرارداد 

قراردادهایی  رب، اثر قهقرایی بطلان را، ناظر 2. آمریکا با پذیرش نهاد بطلان نسبیدشونمی منجر
الزامی به رد عوض  دهندهانتقالو  دهدنمیسرایت  ،اندیافتهد که پیش از صدور حکم انعقا

 .(liping, 2011: 897) دشومییافته تلقی خاتمهبلکه صرفاً چنین قراردادی  ،قراردادی ندارد

قابل اجراست؛ به این  قرارداد کامل باطل نشده، طوربههمچنین مادامی که گواهی مال فکری 
 بتواند قرارداد را فسخ نماید گیرندهانتقال شودنمیاع موجب اختر اعتباریبیمعنا که ریسک 

                                                           
1. Theory of Impossibility of Subject 
2. Relative Nullity  
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(UNIDO, 2022: 2). قبل از  ،شده پرداختقضایی در کشورهای آلمان و انگلستان رویالتی  ةروی
واسطه قرارداد )و نه بهتوانسته  گیرندهانتقالصدور حکم اعلام بطلان را بر این مبنا که 

. (Mustafa, 2018: 42) داندنمیقابل استرداد  ،رقبا پیدا کندبین  ترجیحیگواهینامه( موقعیت 

 یرندهگانتقالاسترداد مبالغ پرداختی در وضعیتی که مال فکری به طرف مقابل منتقل شده و 
از ریسک قراردادی بیشتری  ،هکردمال فکری را پرداخت  ةهزین 1صورت مبلغ یکجابه

لازم  هاییبررساز پرداخت بها، شخصاً  پیشت ملزم اس یرندهگانتقال چراکه ،برخوردار است
بر گواهی انجام دهد. در این شرایط ریسک ناشی از بطلان گواهی احتمال بطلان  در زمینةرا 
 ,Mustafa)نحو دیگری توافق شده باشدبهمگر آنکه در قرارداد  ،قرار دارد یرندهگانتقال ةعهد

و وجوه  شودمیدارا شدن ناعادلانه تلقی  چنین فرضی در حقوق ایران از مصادیق. 54 :2018)
 ةحوزه که در کردپرداخت  ةهزینبابت مالی  یرندهگانتقال چراکه ،پرداختی قابل استرداد است

داخلی بدون توجه به سرکوب  ةرویعمومی بوده و شرایط اساسی ثبت را نداشته است که البته 
 فناوری خواهد بود. ةتوسعنوآوری از موجبات آسیب بر 

دارند، ی فناوربرای انتقال  ایویژهرخی از کشورهای در حال توسعه که نظام حقوقی ب
پس از زوال اعتبار، بطلان یا انقضای حقوق مالکیت فکری، ی فناور دهندگانانتقالمعتقدند 

فکری موضوع  هایآفرینشاز  گیرندگانانتقال ةاستفاد ةاداماستحقاق دریافت مبلغی بابت 
اروپا و آمریکا به اتفاق آرا، هرگونه پرداختی بعد  ةاتحادیحقوق رقابت آلمان، قرارداد ندارند. 
. دیوان عالی آمریکا در دانندمیاعتبار حق مالکیت فکری را غیرقانونی  ةخاتماز انقضا و 

داد که پرداخت هرگونه رویالتی بابت حق اختراع پس از سلب  رأی ریل هیعل نزیادکدعوای 
 .(156: 1388)ماندگار،  نوع و منتفی استاعتبار قانونی آن مم

 
  یاعتباریباقدامات احتیاطی در کاهش ریسک . 6

مال فکری امری محتمل در قراردادهای مالکیت فکری  یاعتباریببا توجه به اینکه ریسک 
 دشویمقرارداد درج  در یاعتباریبعنوان راهکارهای کاهش ریسک بهاست، شروط مختلفی 

شرط وارانتی اعتبار، شرط عدم چالش اعتبار و شرط تضمین تمدید اعتبار که  از اندعبارتکه 
  .شودیمبررسی در این بخش 

 
 2اعتبار تضمین عقدی. 1. 6

و همچنین در خصوص سایر  اختراع و واگذاری برداریبهرهدر قراردادهای اعطای مجوز 
قانون، حاکم بر قرارداد  به موجب ،اموال فکری عبارتی با این مضمون که اختراع معتبر است

                                                           
1. Lump Sum 
2. Warranties of Validity  
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 ةحوزتجاری  است که بر قراردادهای 1گراییکمینهنیست. این موضوع مبتنی بر رویکرد 
شرطی جز آنچه طرفین  گونههیچمالکیت فکری حاکم است و بر اساس آن قرارداد متضمن 

ولاً اعتبار اصرو ازاین. (Marchese, 2009: 6) نیست، اندداشتهصراحت در قرارداد بدان تصریح به
. درج شرط دشو تضمین دهندهانتقالتوسط  بایستمی، یابدمیمال فکری که طی قرارداد انتقال 

 . شودمیتضمین اعتبار یکی از راهکارهای افزایش ثبات قراردادهای مالکیت فکری محسوب 
. در حقوق داخلی استتعهد به تضمین اعتبار مال فکری از انواع شروط وارانتی 

تعهد  چراکهاست؛ « تضمین عقدی»وارانتی، عبارت  ةکلماصطلاح حقوقی معادل  ینترمناسب
وارانتی از لحاظ مفهوم حقوقی بسیار نزدیک و منطبق با تعریفی است که از تضمین عقدی 

 .(259 :1390)احسنی افروز، ناشی از عقد است  مسئولیت: تضمین عقدی، ضمان و انددادهارائه 
ضمان ناشی از عقد و تعهد به اعتبار موضوع قرارداد  توانمیری را وارانتی اعتبار مال فک

 یمال فکرکه  حیثدانست که به موجب آن شخص متعهد، موضوع قرارداد را از این 
 . دکنمیتضمین  ،و اجراست برداریبهرهمعتبر و قابل  شدهمنتقل

 ،دار استبرخوری زیادتنظیم شرط وارانتی در قراردادهای اموال فکری از اهمیت 
این  .استطرفین قرارداد  ةعهدبه  اغلبدلیل که تعیین حدود و ثغور حقوق و تعهدات بدین

و تا زمان معینی نیز ادامه دارد که این موارد باید در  شودمیتعهد از زمان مشخصی شروع 
تنظیم این شرط در خصوص مصادیق مختلف  نحوة .(77 :1394)ابراهیمی، قرارداد مشخص شود 

تجاری باید  هایعلامتوارانتی در  با هم دارد؛ مانند آنکه ییهاتفاوتمالکیت فکری  حقوق
مقرر قانونی و همچنین عدم گمراهی  هایدورهواقعی از علامت طی  ةاستفاددر مورد الزام به 

 .(Marchese, 2009 : 6)عموم و ژنریک نشدن علامت نیز تعهد شود 
اعتبار باید میان انواع شرایط ماهوی اختراع قائل در خصوص اختراع برای تعهد به تضمین 

به این صورت که در شرط جدید بودن اختراع از آنجا که تمامی منابع و  ،به تفکیک بود
اختراع،  بودن جدیدبه تضمین  دهندهانتقالاطلاعات مرتبط در جهان در اختیار نیست، الزام 

به  دهندهلیسانسعبارتی، تکلیف به .(29 :1399، چیساعت)خلاف قواعد حقوق قراردادی است 
قانون  232 مادة 1و ناممکن است. در حقوق داخلی با توجه به بند  غیرمعقولچنین تضمینی، 

شرط تضمین  بایستمیباطل دانسته،  ،که انجام آن غیرمقدور باشدرا مدنی که وفق آن شرطی 
شرطی در قرارداد با این قید که  لیکن درج چنین ؛اعتبار جدید بودن اختراع را نیز باطل دانست

تکمیلی را  ةقاعد، وجود این دشوارزیابی  دهندهانتقالعلم  ةمحدوداعتبار اختراع تنها در 
 سببی بهو کاربرد صنعت یدر شروط گام ابتکارتضمین اعتبار  خصوص. در نمایدمیمتصور 

قائل به این نظر  توانمید، را دار دهندهانتقالاینکه این معیارها، قابلیت ارزیابی توسط شخص 

                                                           
1. The Minimalist Approach 
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عنوان یک بهبود که تضمین اعتبار اختراع در خصوص دو معیار گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، 
تکمیلی یا شرط ضمنی در قراردادهای لیسانس، واگذاری و انتقال فناوری وجود دارد.  ةقاعد
الا مطابق انتظار طرفینی تولید ک نحوةاز  دهندهانتقالعبارت دیگر انتظار اطلاع و اشراف به

  است.
زیرا  ،نیست پذیرامکانکه شرط تضمین اعتبار اختراع  اندهکردبرخی پژوهشگران عنوان 

گواهی  ةدارندتضمین آن که گواهی در آینده باطل نخواهد شد، ناممکن و فراتر از توانایی 
سد و در نتیجه، گندم به سنبله بر هایبوتهاست. شرط مذکور همانند آن است که شرط شود 

مبتنی بر این استدلال است که اعتبار  مذکور ةنظری .(32 :1399، چیساعت) استنامقدور و باطل 
معتقدند در اینکه چنین وصفی  ایعده. در مقابل شودمیاختراع وصف مورد معامله محسوب 

دنظر قابل صفت اختراع بر دانش مور چراکه ،در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد تردیدی نیست
تطبیق است و حیات حقوقی دارد. آنچه محل بحث و تردید واقع شده، موضوع عدم ابطال و 

عنوان یک بهوصف اعتبار  کهدرحالییا عدم اعتبار اختراع به عنوان یک وصف استقبالی است. 
تراع اعتبار اخ اینکهبه  دهندهلیسانسموضوع استقبالی، قابلیت طرح را ندارد. در حقیقت التزام 

زیرا وصف مذکور در شود، نمیعنوان یک وصف استقبالی محسوب به ،شودنمی دارخدشه
تداوم آن در آینده است و تداوم وصف  ،حال حاضر موجود است و تنها مطلبی که وجود دارد
. بر اساس این نظر، مفاد تعهد به دشومیو استقبالی بودن آن دو موضوع کاملاً مجزا تلقی 

بلکه به این معناست که  ،شودنمیگواهی اختراع باطل  عنوان هیچ بهست که معنای این نی
و در صورت نقض، ضامن  کند میعدم ابطال چنین اختراعی را تضمین  دهندهلیسانس
در نتیجه درج چنین شرطی در قرارداد با ( 33 :1399، چیساعت)وارده خواهد بود  هایخسارت

 اشکال حقوقی مواجه نخواهد بود. 
 

  1شرط عدم چالش اعتبار گواهی. 2. 6
از این موقعیت  گیرندهانتقال القاعدهعلی، یابدمییک آفرینش تکنولوژیک انتقال  کههنگامی

صادره را با  هایپروانهقانونی برخوردار است که اعتبار حقوقی تکنولوژی موضوع قرارداد و 
ویالتی قراردادی و عدم تمکین به کاهش ر زمینةو عنداللزوم در  کنددقت بیشتری ارزیابی 

که طوریبه .(155 :1388)ماندگار، د کن گیریتصمیماز شروط بازدارنده موضوع قرارداد  ایپاره
یا  الیهمنتقلمدت کوتاهی از زمان انعقاد قرارداد، ممکن است  شدن سپریپس از 
آنجا که این اشخاص تعهد  دریابد که ایده عینیت یافته، قابل ثبت نبوده است. از گیرندهلیسانس

به پرداخت عوض قراردادی دارند، بیشترین انگیزه را برای طرح دعوای ابطال خواهند داشت 

                                                           
1. Non-Contest Clause  
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در صورت صدور  چراکه ،(73 :1398)میرشمسی، از بار تعهدات قراردادی رهایی یابند  ترسریعتا 
بدون  گیرندهالانتقو  ودشعمومی  ةحوز، مال فکری وارد گواهینامهحکم به اعلام بطلان 

پرداخت هزینه قادر به استفاده از آن خواهد بود. سوءاستفاده از امکان طرح دعوای بطلان 
گواهینامه با هدف رهایی از تعهدات قراردادی و در نتیجه استرداد عوض قراردادی زمانی 

ین پس از برخورداری از حقوق ناشی از قرارداد، در آخر گیرندهانتقالبیشتر خواهد شد که 
بطلان قرارداد، امکان  تبعبهروزهای مدت اعتبار گواهینامه، با طرح دعوای بطلان گواهینامه و 

را بیابد. به همین دلیل در برخی  دهندهانتقالاسترداد مبالغ پرداختی در طول مدت قرارداد از 
یدن حق به چالش کش گیرندهانتقالکه  شودمیقراردادهای مربوط به انتقال مال فکری شرط 

 اعتبار مال فکری را ندارد. 
 دهندهانتقالشرط عدم چالش اعتبار مال فکری به این معناست که متعهد )که ممکن است 

بعد از انعقاد قرارداد، اعتبار  دکنمییا هر دو باشد( به موجب این شرط تعهد  گیرندهانتقالیا 
ریح و یا تحت عنوان گواهی را به چالش نکشد. این موضوع ممکن است ناشی از توافق ص

بنابراین طرفین قرارداد به  .(30 :1399، چیساعت)استاپل یا منع انکار پس از اقرار باشد  ةقاعد
. با این حال ندکننرا دچار خدشه  واگذارشدهکه اعتبار اختراع  نمایندمیموجب این شرط تعهد 

 ةپرواننسبت به اعتبار  دهگیرنلیسانساگر قرارداد لیسانس تکنولوژی متضمن این شرط باشد که 
معارضه یا اعتراض نداشته باشند، این  گونههیچمورد انتقال حق ی فناورصادره در خصوص 

 موقعیتتضعیف  سبیا  بگذاردبه پرداخت تأثیر منفی  گیرندهلیسانسامر ممکن است بر تعهد 
 . دشوی فناورو در نهایت مانع توسعه و توزیع  دهندهلیسانسرقابتی او در برابر 

حاوی شرط سقوط حق طرح دعوای  برخی اندیشمندان در تحلیل قراردادهای لیسانس 
و بر این باورند که حق  دانندمیگواهی اختراع، اصل را بر آزادی قراردادی  اعتباریبی

گواهی یک حق خصوصی است که وی  اعتباریبیمبنی بر طرح دعوای  گیرندهلیسانس
دیگری به نفع دیگری اسقاط کند. این امر با قواعد عمومی آن را مانند هر حق  تواندمی

، آن را یادشدهعمومی حق  ةجنببا تکیه بر  ایعده. در مقابل، دهدمیقراردادها همسویی نشان 
و بر عدم  دانندنمی آورالزامضد انحصاری دارد،  هایسیاستبنابر مخالفتی که با نظم عمومی و 

. بر این مبنا، حق چالش اعتبار کنندمیآن تأکید صلاحیت اشخاص خصوصی جهت اسقاط 
دارد.  اعتباربی هایگواهیگواهی حق اختراع حقی است که جامعه در برابر دارندگان 

 :1399عبداللهی، )حق طرح چالش اعتبار گواهی را خواهند داشت  نفعذیو هر  گیرندهلیسانس

207). 
در مورد به چالش کشیدن اعتبار حق  هگیرندلیسانسدر نظام حقوق اروپایی، سلب حق از 

نقض منافع عموم در جهت امحای اموال غیرقابل حمایت و فاقد اعتبار تلقی شده  اعطایی،
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طرح دعوای چالش داده  ةاجاز گیرندهلیسانساروپا به  ةاتحادیاست. در اغلب کشورهای عضو 
حال مجوز طرح و وجود شرط خلاف آن در قرارداد قابل پذیرش نیست. در عین  شودمی

و حتی انفساخ  دهندهلیسانسدعوای چالش اعتبار گواهی برای ایشان با درج حق فسخ برای 
 :1399)عبداللهی، گیرنده منافاتی ندارد لیسانسقرارداد در صورت طرح چنین دعوایی از سوی 

انتقال  حقوق آلمان آن دسته از کشورهایی که دارای قوانین رقابت یا موازین یاستثنابه  .(215
 دانندمیو ممنوع  کنندمیشرطی بازدارنده تلقی  ةمنزلبهتکنولوژی هستند، چنین شرطی را 

در حقوق ایران شاید بتوان تعهد مذکور را با توجه به مفاد توافق طرفین  .(155 :1388)ماندگار، 
ر . با این حال چنانچه شورای رقابت بکردسلب حق و یا تعهد به ترک فعل مادی قلمداد 

، شرط عدم چالش اعتبار را مخل 44کلی اصل  هایسیاستقانون اصلاح  44 مادةاساس 
قانون اصلاح  51 مادة «ب»، قرارداد متضمن چنین شرطی وفق بند کندرقابت اعلام 

  ، قابل ابطال است.44 اصل یکل هایسیاست

قوق کلی ح هایسیاستدلیل مغایرت آن با بهقضایی آمریکا چنین تعهدی را  ةروی
نحو که در حقوق آمریکا سابقاً مستند به دکترین بدین 1ه است.کرداختراعات باطل اعلام 

پذیرش صریح اعتبار  ةمثاببهگیرنده لیسانساستاپل و بر این مبنا که پذیرش مفاد قرارداد توسط 
محکوم به  گیرندگانلیسانسآمریکا صادر شد که  هایدادگاهدر  شماریبیگواهی است، آرای 

پاپ علیه  ةپروندپائول پویل علیه استارلینگ و  ةپروندشدند. از جمله رأی دادگاه در  حقیبی
قرار گرفت. چون  گیرندهلیسانسکه دکترین استاپل مبنای تصمیم دادگاه در رد دعوای  2گراملی

 .(219 :1399)عبداللهی، وی قبلاً به انعقاد قراردادی متضمن شرط عدم چالش اقدام کرده بود 
دادگاه ضمن اجتناب صریح از پذیرش  3شرکت اسکات پیپر علیه مارکولوس ةپرونداما در 

اعطای لیسانس توسط دارنده برای اختراعی که مدت حمایت  کرددکترین استاپل اظهار 
 هایسیاستآن برای دادگاه محرز است مخالف  اعتباریبیاز آن منقضی شده و  قانونگذار

، 4در دعوای ادکینز علیه لیر زمینهدر همین  .(219 :1399)عبداللهی،  حقوق مالکیت فکری است
منافع عمومی مقتضی  در زمینةملاحظات  کرددیوان عالی ضمن عدول از دکترین استاپل اظهار 

جعلی آزاد باشد و سلب حق طرح  هایگواهیدر چالش اعتبار  گیرندهلیسانسآن است که 
فع عمومی است و تعدیل دکترین استاپل توسط دکترین لیر رغم دکترین استاپل مخل منابهدعوا 

در این دعوا  .(221: 1399)عبداللهی، در جهت تقویت منافع عمومی صورت پذیرفته است 

                                                           
ی فورمیکا کارقیعاشرکت الکتریکی وستینگهاوس علیه شرکت »و یا « 1969شرکت لیر علیه آدکینز در سال ». ر.ک: دعوای 1

 که دادگاه در هر دو آن دعوا چنین توافقاتی را غیرمعتبر اعلام کرد. « 1924در سال 
2. Gormully 1893  
3. Marcalus 1945 
4. Lear, Inc. v. Adkins 1969 
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حق اختراع  ةپروانبا آنکه قرارداد متضمن شرطی دائر بر اسقاط حق اعتراض به  گیرندهلیسانس
)ماندگار، اختراع موضوع قرارداد دانسته شد  ةورقبود، مجاز به معارضه و تحقیق در مورد اعتبار 

1388 :155). 
کلی  هایسیاستدلیل مخالفت با بهاخیر شرط عدم چالش اعتبار مال فکری  هایسالدر 

منافع عمومی مورد توجه واقع نشده است.  در زمینةنظام مالکیت فکری و همچنین ملاحظات 
تا اقدامات مقتضی را برای کنترل  دهدمیاختیار  اهدولتتریپس به  ةنامموافقت 40 مادة 2بند 

یا  شودکه ممکن است موجب سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری  هاییرویهیا جلوگیری از 
مخالفت با اعتبار مال فکری  ةکنندمنعشروطی که اثر سوء رقابت در بازار دارد، مانند شرط 

که بر  1ر دعوای مدایمون علیه ژنتکصادره د رأیذکر است که پس از  شایان. ندکناتخاذ 
نیاز به خاتمه یا فسخ قرارداد  اعتباریبیبرای طرح دعوای  گیرندهلیسانساساس آن بیان شد 

 لیسانس ندارد، احتمال به چالش کشیدن گواهینامه اختراع افزایش یافت. 
دهندگان در قراردادها راهکاری تنبیهی برای لیسانسپس از آن بسیاری از 

که موسوم است به مقررات له  اندیشیدندطرح کنند،  اعتباریبیگیرندگانی که دعوای سلیسان
است که  دهندهلیسانسپیشرفته به  ةاخطارییکی از راهکارها، درج شرط ارسال  2دهنده.لیسانس

ابتدا  اعتباریبیروز قبل از طرح دعوای  90حداقل  دشومیگیرنده ملزم لیسانسبه موجب آن 
صورت کامل و بهرا  اعتباریبیو طی آن مبنای ادعای د کندهنده ارسال لیسانس اخطاری به

. دکنافشا و هرگونه مستندات و مدارک مربوط به ادعا را ضمیمه  دهندهلیسانسمکتوب برای 
تا از طرح دعوا جلوگیری یا خود را برای دفاع آماده  دکنمیکمک  دهندهلیسانساین اخطار به 

این است که طی  اعتباریبیگیرنده در طرح دعوای لیسانسدیگر برای  ةنندکند. شرط محدودک
هرگونه اطلاعات  ةارائتا در صورت طرح دعوا از  دشومیصراحت متعهد بهقرارداد لیسانس، 

محرمانه یا از افشای هرگونه دانش پیشین مرتبط با اختراع که قبل از تاریخ انعقاد قرارداد 
به دانش  بایدتنها  اعتباریبی. در صورت طرح دعوای دکنخودداری  ،لیسانس از آن مطلع است

که پس از قرارداد لیسانس به آن دست یافته است یا ممکن است د کنپیشینی استناد 
دادرسی مرتبط با طرح دعوای  هایهزینهگیرنده ملزم به پرداخت هرگونه خسارات و لیسانس

 ,Server)شود یا خیرمنجر ه بطلان گواهی اختراع نهایی ب ةدادنامچه اینکه  ،شود اعتباریبی

دنبال تعهد عدم چالش اعتبار گواهی ممکن است در قرارداد شرط شود بههمچنین  .(437 :2011
موجب استرداد رویالتی و هرگونه عوض  گیرندهانتقالاز سوی  اعتباریبیکه طرح دعوای 

                                                           
1. Medimmune v. Genentech 
2. Pro-licensor Provisions 
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صرفاً موجب کاهش رویالتی و یا  قراردادی دیگر نخواهد شد و در بهترین حالت ممکن است
 . دشو گیرندهانتقالحق فسخ 

 
 شرط تضمین تمدید اعتبار گواهی. 3. 6

دلیل انقضای مدت اعتبار قانونی و عدم تمدید آن توسط بهاعتبار یک مال فکری ممکن است 
بال در ق ایدورهصورت بهدر حقوق مالکیت صنعتی، اعتبار قانونی از بین برود.  دهندهانتقال

 ،مربوط به ثبت نیز سیر صعودی دارد هایهزینهو  شودمیثبت تمدید  ةادارپرداخت مبلغی به 
مربوط به آن  هایهزینه، شودگواهی اختراع به مدت پایان اعتبار نزدیک  ههرچبه این معنا که 

بیه وجود دارد و با تش دهندهلیسانس. برخی معتقدند که چنین تعهدی برای یابدمینیز افزایش 
 دهندهلیسانسواجب، پرداخت آن از سوی  ةمقدمعقد لیسانس به قرارداد حق انتفاع و از باب 

از  دهندهانتقالدر قرارداد خاص انتقال فناوری اگر  .(29: 1399، چیساعت) اندهکردرا احراز 
به  دهندهقالانتاز دادگاه الزام  تواندمی گیرندهانتقال، دورزتمدید اعتبار گواهی اختراع امتناع 

قانون مدنی  237 مادة. در حقوق داخلی این الزام مستند به ملاک ندکتمدید اعتبار را مطالبه 
هرگاه در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا »: کرده استکه مقرر  (104: 1390)صادقی،  است

ت تخلف، طرف جا بیاورد و در صوربهنفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را 
 .«به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید تواندمیدوم 
 
 نتیجه . 7

لیکن در  ،استمالکیت صنعتی  ةحوزاموال فکری  هایگواهینامهاصل صحت و اعتبار حاکم بر 
. حکم دشومینفع، این گواهی در دادگاه باطل اعلام توسط ذی اعتباریبیصورت اثبات ادعای 

اثر اعلام بطلان  .گرددبرمیو به گذشته  ردداو بطلان مال فکری اثر قهقرایی  اعتباریبیعلامی ا
 رانیدر حقوق امتفاوت است.  ،گواهی بر قرارداد متضمن مال فکری، در کشورهای مختلف

ناممکن بودن و فقدان موضوع معامله بر  ةنظریمستند به قواعد عمومی قراردادها و  تینظر اکثر
کشف  لیدلبهصورت مطلق و بهمرتبط با آن  ی، قراردادهااعلام بطلاندر صورت است که این 

در آمریکا با پذیرش نهاد بطلان نسبی، اثر . ندهستموجود نبودن مورد معامله از ابتدا باطل 
 تیسرا ،اندافتهیانعقاد  بطلاناز صدور حکم  شیکه پ ییبه قراردادهاقهقرایی بطلان گواهی 

 هایریسک ترینمهماز  ،مال فکری که قرارداد متضمن آن است اعتباریبی اعلام .ابدیینم
 چهرا نیز تحت تأثیر قرار دهد. هر کنندگانمصرفکه ممکن است  دشومیتلقی  قراردادی

شود، احتمال  ترنزدیکاز مال فکری  برداریبهرهقرارداد به پایان مدت زمان حمایت قانونی 
نیز  گیرندهانتقالاز سوی  اعتباریبیافزایش احتمال طرح دعوای  دلیلبهوقوع این ریسک 
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 یاختلال در روند اجراوقوع این حادثه در قرارداد، موجب  بینیپیش. عدم یابدمیافزایش 
  قرارداد خواهد شد. در بالا اریبس هایهزینهل یتحم یا یتعهدات قرارداد یعاد

متفاوتی در خصوص وضعیت  هاییهرو مختلف یدر کشورها دهدمی نشان هاپژوهش
مطرح شده است. در بین  شود،میاعلام  اعتباربیحقوقی قراردادهایی که مال فکری آن 

حقوقی آمریکا نسبت به دیگر کشورها با حمایت از نوآوری  هایرویه، بررسیکشورهای مورد 
این  است. دررا کاهش داده  اعتباریبیو حفظ حقوق مبدعان تطابق بیشتری داشته و ریسک 

از  شیکه پ یمرتبط با مال فکر یقراردادها به یبطلان گواه ،یبطلان نسب نهاد رشیبا پذ کشور
در  یقانون خلأ دلیل وجودبه رانیدر ا. کندنمی، سرایت اندیافتهصدور حکم بطلان انعقاد 

سک ری خصوص سرایت اثر قهقرایی حکم بطلان گواهینامه به قراردادهای متضمن مال فکری،
شدن دارندگان فناوری به انتقال  میلبی. افزایش ریسک قرارداد موجب است ترپررنگقرارداد 

 خواهد شد.  کطرفهو ی یلیتحم ةدیچیپ یانعقاد قراردادها او ی
داخلی بر باطل بودن قراردادهای قبل از صدور حکم  حقوقدانانبا توجه به نظر اکثریت 
 خلأر مورد وضعیت حقوقی این قراردادها، برای جبران د قانونگذاربطلان گواهینامه و سکوت 

این است که طرفین قرارداد شروطی را در قرارداد بگنجانند که به موجب  حلراهقانونی بهترین 
در قرارداد پوشش داده شود. این شروط که  اعتباریبیناشی از وقوع ریسک  هایخسارتآنها 

اعم است از شرط وارانتی اعتبار، شرط عدم چالش  ،شودمیاز آنها به اقدامات احتیاطی یاد 
اعتبار و شرط تضمین تمدید اعتبار. با درج شرط وارانتی و تضمین اعتبار مال فکری، 

خواهد و یا ثالث  گیرندهانتقالبه وارده  هایخسارت، ضامن در صورت نقض تعهد دهندهانتقال
ن است در قرارداد شرط شود تا . همچنین به موجب تعهد عدم چالش اعتبار گواهی ممکبود

محق استرداد رویالتی و هرگونه عوض قراردادی دیگر  گیرندهانتقالدر صورت نقض این تعهد 
. از طرفی علاوه بر دشو گیرندهانتقالصرفاً موجب کاهش رویالتی و یا حق فسخ  نخواهد شد و

 گیرندهانتقالکه  دو شرط قبلی، درج شرط تضمین تمدید اعتبار مال فکری موجب خواهد شد
 دهندهانتقالتمدید اعتبار از سوی  ةهزیناطمینان یابد تا حداکثر مدت زمان قانونی حمایت، 

 . استپرداخت خواهد شد. تعهد به تمدید اعتبار گواهی، تضمین استمرار اعتبار مال فکری 
با توجه به بلاتکلیف بودن وضعیت حقوقی قراردادهای تنظیمی قبل از صدور حکم 

جبران خسارت،  نحوة، دهندهانتقال تیمسئول در حقوق داخلی و عدم شفافیت اعتبارییب
بطلان  پس از صدور حکم یالتیرو افتیامکان در و پرداخت شده یالتیرو استردادامکان 

و با توجه به د شوتا مقررات و قواعد مشخصی در این خصوص مقرر  دشومیپیشنهاد 
موقعیت ترجیحی انتقال گیرنده در بازار و افزایش ثبات ی، صنعت تیحقوق مالک هایضرورت
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مالکیت فکری، با پذیرش نهاد بطلان نسبی صرفاً قراردادها از تاریخ حکم  ةحوزقراردادهای 
 الزامی به رد عوض قراردادی نداشته باشد.  دهندهانتقالو ند شونهایی خاتمه یافته تلقی 

 
 بیانیه نبود تعارض منافع

 یاز دزد زیکه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پره ندنکیم ماعلاگان سندینو
و جعل  یسازها، منبعجعل داده ای یسازداده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب

 .اندکرده تیطور کامل رعابه ره،یشونده، سوءرفتار و غپژوهش ایناآگاهانه سوژه  تیمنابع، رضا
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Abstract  
This article investigates the contractual risks associated with intellectual 
property certificate invalidation in industrial property. To enjoy legal 
protection, intellectual property, including inventions, trademarks, and 
industrial designs, must be evaluated by the registration authority, and a 
certificate must be obtained. The certificate, issued based on the principles of 
authenticity and validity, becomes susceptible to uncertainty as beneficiaries 
can request its cancellation from the court, posing a significant risk to 
contracts related to intellectual property. The declaration of invalidity and its 
retroactive effect alter the legal status of transactions grounded in intellectual 
property, introducing complexities and challenges. This article explores the 
challenges posed by intellectual property certificate invalidation, aiming to 
provide a comprehensive understanding of the risks and offer preventive 
measures to mitigate potential contractual accidents. 
This research addresses the contractual risk associated with the invalidation 
of intellectual property certificates in industrial property. The legal principle 
of authenticity and validity of these certificates, a prerequisite for legal 
protection, introduces uncertainty. Concerns arise about the legal status of 
transactions based on the related intellectual property, given the potential for 
any beneficiary to challenge the certificate's validity in court. 
The main issue is the retroactive effect of a judgment that declares the 
certificate invalid, which affects the legal status of previous transactions. 
Invalidating the certificate presents a significant contractual risk because 
parties unaware of this possibility during contract drafting may lose 
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privileges, such as compensation for damages. This study aims to clarify the 
intricacies of invalidating intellectual property certificates and offer practical 
solutions for managing this contractual risk effectively.  
This study adopts a descriptive-analytical method, leveraging a 
comprehensive library review to investigate the contractual risks of 
intellectual property certificate invalidation. The analytical approach allows 
for exploring legal principles, previous research, and risk management 
strategies within industrial property contracts. In examining the retroactive 
effect of certificate invalidation, the study dives into the legal intricacies and 
establishes a conceptual foundation for understanding the associated 
contractual risks. 
 The research aligns with a risk management approach, aiming to identify 
proactive measures to address these risks effectively. 
The primary question is identifying legal solutions to mitigate the risks 
associated with intellectual property certificate invalidation in industrial 
property contracts. The hypothesis posits that implementing preventive 
measures, such as warranty conditions and non-challenge clauses, can 
effectively manage these risks. The research comprehensively understands 
the legal landscape surrounding intellectual property certificate validity, 
offering practical insights into risk allocation and cost reduction through 
contractual safeguards. 
The theoretical framework of this research is grounded in the principles of 
intellectual property law, particularly in industrial property. Authenticity and 
validity serve as a foundational element, forming the basis for legal 
protection. The theoretical framework also considers the retroactive effect of 
judgments declaring certificate invalidity, acknowledging the profound 
impact such judgments can have on the legal landscape of intellectual 
property transactions. By delving into the intersection of legal risk and 
contractual risk, the research establishes a theoretical foundation for 
understanding the complexities associated with the invalidation of 
intellectual property certificates. 
Research Questions include: what are the legal implications of declaring 
intellectual property certificates invalid in industrial property contracts? 
How does the retroactive effect of judgments declaring certificate invalidity 
impact prior transactions? What legal solutions can be identified to mitigate 
the contractual risks associated with intellectual property certificate 
invalidation? 
Hypotheses include the retroactive effect of intellectual property certificate 
invalidation significantly alters the legal status of prior transactions. 
Proactive measures, such as warranty conditions, non-challenge clauses, and 
credit extension guarantees, can effectively mitigate the contractual risks 
associated with intellectual property certificate invalidation. 
The research comprehensively explains the contractual risk introduced by 
intellectual property certificate invalidation. It identifies the theoretical 
underpinnings of the problem, emphasizing the importance of the 
authenticity and validity principles in industrial property contracts. The 
retroactive effect of judgments declaring certificate invalidity is analyzed, 
revealing its potential to impact the legal standing of past transactions. The 
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research suggests preventive measures, including warranty conditions, non-
challenge clauses, and credit extension guarantees, as practical strategies to 
allocate risk and reduce the costs of contractual accidents associated with 
intellectual property certificate invalidation. 
In conclusion, this research sheds light on the contractual risks arising from 
the invalidation of intellectual property certificates in industrial property. 
The theoretical framework, rooted in the principles of authenticity and 
validity, provides a solid foundation for understanding the complexities of 
legal protection in intellectual property transactions. The retroactive effect of 
judgments declaring certificate invalidity emerges as a critical factor, 
potentially altering the legal landscape of prior transactions. By addressing 
research questions and hypotheses, the study underscores the importance of 
proactive measures, such as warranty conditions and non-challenge clauses, 
to effectively mitigate the identified contractual risks. 
The achievements of this research contribute to the existing body of 
knowledge by offering a comprehensive analysis of the legal implications 
and risks associated with intellectual property certificate invalidation. The 
suggested preventive measures serve as valuable insights for legal 
practitioners, policymakers, and stakeholders in industrial property. 
Ultimately, this research enhances our understanding of the intricate 
relationship between legal and contractual risks, paving the way for more 
informed and resilient approaches to managing intellectual property risks in 
contractual agreements. 
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