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Abstract  

Trade dress, as an examples of non-traditional trademarks, is defined as 

a product’s total image or overall appearance. To be protectable, trade 

dress must be nonfunctional. Currently many pharmaceutical 

companies registered mostly shapes, colors, and color combinations of 

their pharmaceutical products as trade dress. However, some national 

courts invoking the functionality doctrine, have revoked or invalidated 

the pharmaceutical trade dress for competitive reasons or those 

associated with patients’ health. This paper using library resources and 

analytical-comparative method seeks to review and compare the 

legislative approaches adopted by Iran and other countries on the 

registrability of trade dress in the pharmaceutical field and to examine 

the capacities of the functionality doctrine to prevent anti-competitive 
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effects and risks related to the patients’ health. The findings indicate 

that according to Article 32 of the 2007 Iranian Law on Patents, 

Industrial Designs and Trademarks and Article 105 of the new 

Industrial Property Parliamentary Plan, it is possible to register trade 

dress for pharmaceuticals, nevertheless, there is no provision regarding 

the exclusion of functional features from the scope of trademark 

protection. Failure to recognize functionality doctrine in the present 

legislations may have adverse effects on competition and patients’ 

health. Therefore, it is appropriate to review and amend existing 

regulations. 

Keywords: Trade Dress, Functionality Doctrine, Generic Substitution, 

Patient Adherence, Placebo Effects. 
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های عملکردی در حقوق علائم  تاملی تطبیقی بر قابلیت ثبت ویژگی

 تجاری و آثار  آن بر سلامت بیمار و رقابت در حوزه دارویی

 علیرضا جباری 

 

 

آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانش

 ایران. 
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 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله آملی، آمل، مازندران.  شهروز شکرایی 

 
 

  چکیده

قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیر سنتی، منوط به غیر عملکردی 
های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی  بودن آن است.  در حال حاضر، بسیاری از شرکت

پیش  نموده از موارد  دارویی خود  برای محصولات  لباس تجاری  قالب  این وجود، گفته در  با    اند، 
محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط  

با استفاده از  اند. لذا در مقاله حاضر  با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده 
ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در  تطبیقی،  –منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی  

های دکترین عملکردی در پیشگیری خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت
از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته  
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یافته  بر اساس ماست.  از این است که  اختراعات، طرح  ۳۲اده  ها حاکی  ثبت  های صنعتی و  قانون 
طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد،    ۱۰۵و ماده    ۱۳۸۶علائم تجاری  

های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی  لیکن استثنای ویژگی
یکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و  اتخاذ چنین رو  از آنجایی که  بینی نشده است. پیش

 رسد. بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می، سلامت بیماران داشته باشد
  لباس تجاری، دکترین عملکردی، جایگزینی ژنریک، تبعیت بیمار، آثار دارونما.  :هاواژه کلید 
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  مقدمه
تجاری میان    علامت  تمایز  ایجاد  ابزار  از  یکی  عنوان  خدماتبه  و  های  بنگاه  محصولات 

اخیراً اشکال جدیدی از علائم    ، اماشدمی  به کلمه، سمبل و لوگو محدود  در گذشتهمختلف  

اند. در این میان، یکی از انواع  عرصۀ وجود گذاشته  به  رایحه، صدا و رنگ، پا  نظیرتجاری  

که   که منظور از آن، ظاهر کلی کالا استباشد می ۲، لباس تجاری ۱علامت تجاری غیرسنتی 

حمایت  ابتدا    در  4. نمایدعمل    ۳تواند به عنوان شناسۀ منبع علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می

  از قوت بود، اما به مرور زمان  و خالی  غریب  های حقوقی موضوعیاز لباس تجاری در نظام

از دارندگان  کشورها   بسیاری  حمایت  جبران    این   از  در  سعی  و  نورزیده  دریغ  علائم 

اند. با این وجود، بر مبنای دکترین عملکردی، در مواردی  قانونی خویش داشته  هایکاستی

رقابت کارآمد در بازار در گرو دسترسی تمام رقبا    ۶شناختی یا زیبایی  ۵به دلایل سودمندی   که

عملکردی تلقی شده و امکان ثبت آن وجود نخواهد   ،ویژگیاین  ،  باشد  مورد نظر  به ویژگی

 داشت.  

در حوزه دارویی، تا اواسط قرن نوزدهم میلادی، داروها به شکل قرص   از منظر تاریخی،

سفید   به رنگ  و  از رنگتولید میکروی  استفاده  و  تولیدیها  شدند  داروهای  دهه    در  از 

در حال حاضر، توجه شایانی به لباس تجاری داروها شده و بسیاری    7رایج شد.   میلادی  شصت

اند. با این  در قالب لباس تجاری نموده  داروهارنگ    و  اقدام به ثبت شکل، اندازه  ها از شرکت

ویژگی   و هرگونه  نبوده  مستثناء  از شمول دکترین عملکردی  نیز  این حوزه  وجود، علائم 

 
1 Non-traditional trademarks. 
2 Trade dress. 
3 Source Identifier . 

دو فصلنامه علمی زهرا شاکری و سهیلا نورعلی، »نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری«،   4

 . ۹۸-۹7(، صص  ۱۳۹7، )۱۰شماره پیاپی -۲، شماره ۵حقوق تطبیقی، دوره 
5 Utilitarian. 
6 Aesthetic. 
7 Anuja Saraswat & Kirit P. Mehta, "India: Colour As A Trade Dress In The 

Pharmaceutical Industry", Khurana and Khurana, (2022), available 

at:https://www.mondaq.com/india/trademark/1157098/colour-as-a-trade-

dress-in-the-pharmaceutical-industry. last visited December 5, 2022. 

https://www.mondaq.com/india/trademark/1157098/colour-as-a-trade-dress-in-the-pharmaceutical-industry
https://www.mondaq.com/india/trademark/1157098/colour-as-a-trade-dress-in-the-pharmaceutical-industry
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واجد   مورد،  به  بسته  که  دارو  زیباییظاهری  مشمول  عملکرد  باشد،  سودمند  یا  شناختی 

 های قانونی شده و امکان ثبت آن وجود نخواهد داشت. ممنوعیت

آن  با توجه به خلاء تحقیقاتی در این زمینه، مقاله حاضر با روش تحقیق تحلیلی ـ تطبیقی بر

اری و استثنای  ها پاسخ دهد که قانونگذار ایران در قبال حمایت از لباس تجاست به این پرسش 

بینی  های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت چه رویکردی دارد؟ عدم پیش ویژگی

های عملکردی واجد چه آثاری بر رقابت کارامد در بازار و سلامت بیماران  استثنای ویژگی

بینی این استثناء چه آثاری بر جایگزینی ژنریک و استمرار بخشی به حقوق  است؟ عدم پیش 

های جایگزین و مرتفع شدن نیاز رقابتی به یک ویژگی آیا وجود گزینه از اختراع دارد؟  ناشی

سازد؟ آیا امکان استناد به  عملکردی، امکان ثبت آن ویژگی را برای یک بنگاه ممکن می

مصرف یک  ادراک  بودن  عملکردی  اثبات  راستای  در  پیشین  انحصاری  حقوق  و  کننده 

 ویژگی وجود دارد؟ 

با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات    ها به این دلیل واجد اهمیت است کهاین چالش بررسی  

تجاری،   لباس  ثبت  قابلیت  علیرغم  استثنای  کنونی،  به  توجهی  تاکنون  تقنینی  بعد  در 

به  ویژگی پاسخ  راستای  در  لذا  است.  نشده  ثبت  قابل  علائم  حیطه  از  عملکردی  های 

سعی شده است در  تطبیقی  -استفاده از روش تحلیلی   باگفته، در مقاله حاضر  های پیش پرسش 

گفتار ضمن بررسی مبانی و مفهوم نهاد لباس تجاری و دکترین عملکردی در حوزه  هفت  

های رقابتی و پیامدهای نامطلوب مربوط به سلامت بیماران که ممکن است  دارویی، چالش 

زم به ذکر است که گستره  بینی قانونی این استثناء ناشی گردد، تشریح شود. لا از عدم پیش 

موضوعی مقاله حاضر بر طرح شکل و رنگ داروهایی که در اشکال دارویی جامد، نظیر  

قرص و کپسول در بازار وجود دارند، متمرکز بوده و سایر اشکال دارویی، نظیر داروهای  

بسته قالب  در  آنها  رنگ  و  شکل  طرح  که  محصول  استنشاقی،  خود  نه  و  محصول،  بندی 

 گیرد.نمیشود را دربرگر میجلوهدارویی 

 .گستره حمایت از علائم تجاری در حوزه داروسازی  ۱
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برخلاف مصادیق سنتی علامت تجاری داروها، نظیر کلمات، حروف و اعداد که بر روی  

های داروسازی، به ویژه شود، در حال حاضر بسیاری از شرکتبندی آن درج میدارو و بسته

آم و  اروپا  اتحادیه  ثبت  در  به  اقدام  خود  محصولات  ساختن  متمایز  راستای  در  ریکا، 

های ظاهری محصولات دارویی، نظیر شکل، اندازه، رنگ دارو و یا ترکیبی از موارد  ویژگی

اگرچه در قانون کشورها تعریفی از لباس تجاری    ۱اند. گفته، در قالب لباس تجاری نمودهپیش 

 ۲باشدلباس تجاری، تصویر و ظاهر کلی یک کالا میارائه نشده است، لیکن تعریف رایج  

ها و مواردی از این  هایی نظیر رنگ، شکل، ترکیبی از رنگکه ممکن است شامل ویژگی

دست باشد. قوانین کشوهایی نظیر آمریکا، هند، ژاپن، چین، برزیل، اتحادیه اروپا، استرالیا،  

 اند. مل آوردهآفریقای جنوبی و کانادا از لباس تجاری حمایت به ع

خصوص   این  در  ایران  قانونی  میرویکرد  داشتن را  ملحوظ  با  و    توان  علائم  ثبت  قانون 

طرح۱۳۱۰اختراعات   اختراعات،  ثبت  قانون  تجاری  ،  علائم  و  صنعتی  و طرح   ۱۳۸۶های 

 مورد بررسی قرار داد.  حمایت از مالکیت صنعتی

ماده اعم۱۳۱۰قانون سال    ۱  به موجب  قسم علامت  »هر  شامل  تجاری  نقش،    از  ، علامت 

این  و غیره...« می  ، لفاف، مهرتصویر، رقم، حرف، عبارت به واژه »غیره« در  با توجه  شد، 

مقرره که نشان از تمثیلی بودن مصادیق علائم قابل ثبت در تعریف به عمل آمده، داشت و  

بندی و جلد( به عنوان یکی از مصادیق علائم  لفاف« )به معنای پوشش، بستهنیز تصریح بر »

در بند    ۱۳۸۶گردید. در مقابل، قانون سال  قابل ثبت، قابلیت ثبت لباس تجاری مستفاد می

علامت تجاری را »هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص   ۳۰)الف( ماده 

 
1 Arul Scaria George & Mammen Kavya, "Non-traditional Trademarks 

in the Pharmaceutical Sector: Non-traditional Barriers to Access to 

Medicine?" The Protection of Non-traditional Marks: Critical 

Perspectives, Oxford University Press, (2017), 19, at 3. Irene Calboli, 

"Beyond Patents: The Problems of Non-Traditional Trademark 

Protection for Medicines and Health Technologies", IIC-International 

Review of Intellectual Property and Competition Law, (2020), 51.1, at 

2. 
2 Barbara J. Phillips. et al, "How visual brand identity shapes consumer 

response." Psychology & Marketing, (2014), 31.3, at 226. 
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رویت را از دامنۀ  مایز سازد« تعریف کرده و علائم غیر قابل  حقیقی یا حقوقی را از هم مت 

توان گفت لباس تجاری  نموده است. با توجه به منطوق این مقرره، می  علائم تجاری خارج

های ظاهری کالا باشند، نظیر رنگ و شکل  و به طور کلی، علائم بصری که متضمن ویژگی

  ۱۱دارند. این موضوع با توجه به بندهای    بعدی، در صورت تمایزبخش بودن، قابلیت ثبت سه

نامه اجرایی قانون که ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت  آیین   ۱۰۸ماده    ۱۲و  

بعدی بودن علامت، در صورت درخواست  خاص علامت باشد و ذکر سهمشخصه و یا ویژگی

می مستفاد  روشنی  به  است،  دانسته  لازم  را  آن  اگردد.  ثبت  مصاحبه  بالیکن  شده   نجام 

یانگر این واقعیت  ب  ۰۳/۰4/۱4۰۲در مورخ   مالکیت معنوی  مرکزکارشناس علامت تجاری  

است که اگرچه در زمان قانون سابق، مواردی از لباس تجاری، نظیر بطری نوشابه کوکاکولا  

و اختصاص    ۱۳۸۶لیکن پس از تصویب قانون    ،۱انددر قالب علامت تجاری به ثبت رسیده

موادی به حمایت از طرح صنعتی، تفکیک علامت تجاری و طرح صنعتی برای اداره مزبور  

علامت تجاری    به عنوان  صورتی  در  بندی کالا صرفاْهای ظاهری و بستهدشوار شده و ویژگی

به همراه  که از یک سو، چنین ویژگی  گیردمورد ثبت قرار می کلمه، سمبل و لوگو هایی 

د و ن ها سابقا به عنوان طرح صنعتی مورد ثبت واقع شده باشد و از دیگر سو، این ویژگین باش

طرح به عنوان علامت تجاری را به عمل آورد. با این وجود،  مالک طرح صنعتی تقاضای ثبت  

این   معنوی در  مالکیت  قانونی  رویه عملی مرکز  مقررات  بر خلاف  با  باشدمیرابطه  ، زیرا 

نامه آیین   ۱۰۸ماده    ۱۲و    ۱۱گفته و نیز بندهای  قانون پیش   ۳۰ماده    بند )الف(ملحوظ داشتن  

بر خلاف  در آن،    کلمه، سمبل و لوگو  استفاده ازاجرایی آن، اولا، اناطه ثبت لباس تجاری به  

زیرااست   گفتهپیش   مقررات رنگ  ؛  ترکیب  سهرنگ،  اشکال  و  در  ها  یا  تنهایی  به  بعدی 

دوما، با توجه به مقررات مزبور،    ،دارندترکیب با سایر مصادیق علامت تجاری، امکان ثبت  

قابلیت ثبت دارد، لذا وضع شرط جدید و   ،لباس تجاری در صورت انطباق با شروط ماهوی

  ، های ظاهری به عنوان طرح صنعتییژگیفراتر از مقررات قانونی مبنی بر لزوم ثبت مقدم و

  آید.ای خلاف قانون به شمار میرویه

 
 . ۱۰۲-۱۰۱زهرا شاکری و سهیلا نورعلی، همان، ص  ۱
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طرح جدید مالکیت صنعتی در تعریف علامت تجاری، تعریف    ۱۰۵اگرچه ماده  در مقابل،  

علامتی    ۱۰۶ماده    ۱۳را عینا تکرار نموده، لیکن در بند    ۱۳۸۶قانون سال    ۳۰بند )الف( ماده  

ثبت شده دیگری برای همان کالا یا خدمات باشد را از حیطه علائم  را که عین طرح صنعتی  

، تمایل مقنن برای ۱۳۸۶قابل ثبت استثناء نموده است و از این حیث، در قیاس با قانون سال  

ویژگی از  روشن حمایت  به صورت  کالا  ظاهری  است.های  استنباط  قابل  با    تری  بنابراین، 

ظاهری کالا به عنوان    هایویژگیثبت    ،۱۳۸۶قانون سال  ، همانند  اولاتوجه به مقرره مرقوم،  

همانند قانون سال   در آن نیست. دوم،کلمه، سمبل و لوگو    استفاده از  علامت تجاری منوط به

ویژگی۱۳۸۶ ثبت  پیشین  ،  ثبت  به  منوط  تجاری  علامت  عنوان  به  کالا  ظاهری  های 

به عنوان طرح صنعتی نیستویژگی نظر  مورد  صورتی که ویژگی. لیکن در  های موردنظر 

تواند عین  سابقا به عنوان طرح صنعتی مورد ثبت واقع شده باشد صرفا مالک طرح صنعتی می

گاه جستجوی به عمل آمده در وب  ،برای مثال.  آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نماید

طرح  به عنوان  ۱مالکیت معنوی گویای این واقعیت است که در یک مورد، شکل قرص   مرکز

این طرح صنعتی، امکان    مالکصنعتی مورد ثبت واقع شده است، لذا اگرچه اشخاصی غیر از  

های ظاهری قرص را که »عین« طرح صنعتی ثبت شده باشد، به عنوان علامت  ثبت ویژگی

 از این حق برخوردار است.  مالکتجاری نخواهند داشت، لیکن 

 و رویکرد برخی از کشورها   های مفهومیبایسته :. دکترین عملکردی۲
با عملکرد کالا ارتباط تنگاتنگ داشته  هرگاه ویژگی ظاهری  بر مبنای دکترین عملکردی  

می ناشی  آن  از  که  رقابتی  مزایای  دلایل  به  و  گرو  باشد  در  بازار  در  کارامد  رقابت  شود، 

ویژگی عملکردی تلقی شده   دسترسی تمام رقبا به ویژگی مورد نظر باشد، این ویژگی، یک

در غیر این    .و امکان ثبت و برقراری حقوق انحصاری در خصوص آن وجود نخواهد داشت

موقعیت   در  تجاری  با شهرت  مرتبط  غیر  به دلایل  رقابت،  توان  نظر  از  رقبا  سایر  صورت، 

دکترین عملکردی در اصل ریشه در رویه قضایی محاکم    تری قرار خواهند گرفت.ضعیف

 
برای شرکت اچ.لوندبک آ/اس به    ۱۰/۰7/۱۳۹7به تاریخ    ۲۸۹۳4شماره  با  طرح صنعتی مذکور   ۱

 ثبت رسیده است. 
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تری در عدم آمریکا دارد و از این حیث در قیاس با سایر کشورها، آمریکا سابقه نسبتا طولانی

ویژگیحمایت   ویژگیاز  قانونی  منظر  از  لیکن  دارد،  عملکردی  در  های  عملکردی  های 

 ۱قانون لنهم  ۱۰۵۲ماده   (e( بند )5شق )  به موجببه عمل آمد    ۱۹۹۸اصلاحاتی که در سال  

ای از  گفته تعریف یا سنجهبا این وجود، مقرره پیش ۲. از حیطه علائم قابل ثبت استثنا شدند

کند و صرفا در بیان ایراداتی که منجر  دی تلقی گردد، ارائه نمیآنچه که ممکن است عملکر

شوند، هرگونه علامتی که به طور کلی، عملکردی تلقی گردد را به امتناع از ثبت علامت می

دیوان عالی آمریکا  در راستای برطرف نمودن این کاستی،  غیر قابل ثبت اعلام نموده است.  

برای  را  شناختی  ی و زیباییسودمندمعیار    دوTraffix»4»و پرونده    Inwood»۳در پرونده »

 . است نمودهمطرح احراز عملکردی بودن 

شود که برای یک ویژگی در صورتی عملکردی تلقی می  ،عملکرد سودمندی   بر مبنای معیار

تاثیرگذار باشد. به  استفاده یا هدف کالا ضروری تلقی شده یا بر هزینه تولید و کیفیت آن  

باشد،   داشته  کلیدی  نقش  کالا  کارکرد  در  موردنظر  ویژگی  که  صورتی  در  دیگر،  بیانی 

به دلایل اقتصادی، نظیر کاهش هزینه تولید، واجد   یا  موجب ارتقاء کارآیی آن گردد، و 

برای مثال، رنگ   5دد.گرمزایای رقابتی باشد، مطابق با معیار سودمندی، عملکردی تلقی می

را   لباس  که  فردی  بروز خطر،  هنگام  در  که  است  دلیل  این  به  نجات  غریق  لباس  نارنجی 

نمایان با عملکردی که کالا  تر جلوه کند. از این پوشیده است،  به نوعی  نارنجی  رو، رنگ 

نجات  برای آن طراحی شده است، ارتباط تنگاتنگ دارد. لذا یک تولید کننده لباس غریق  

 
1 Lanham Act . 
2 Xiaoren Wang, "Aesthetic Functionality at a Crossroads: What a 

Troublesome Doctrine Can Learn from Its Past", Chi.-Kent J. Intell. 

Prop, (2019), 19, at 375-376. 
3Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. (1982). 456 U.S. 844, 

102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606, At 864. 
4  TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001), 532 U.S. 23, 121 

S. Ct. 1255, 149 L. Ed. (2d) 164, at 29-30. 
5  Signe H. Naeve, "Heart Pills are Red, Viagra is Blue-When Does Pill Color 

Become Functional-An Analysis of Utilitarian and Aesthetic Functionality 

and Their Unintended Side Effects in the Pharmaceutical Industry", Santa 

Clara Computer & High Tech. LJ, (2010), 27, at 304-305. 
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را برای محصول خود به ثبت برساند و رقیبان خود را از تولید لباس    تواند رنگ نارنجینمی

شکل گرد توپ، یک ویژگی عملکردی است؛  علاوه بر این،    ۱با این رنگ محروم سازد.

تواند نمی شود و شکل دیگریزیرا این شکل ویژگی است که از ماهیت خود کالا ناشی می

به آن خواستار حمایت    نسبت  تواندتولیدکننده نمیهمین دلیل، یک    . بهجایگزین آن شود

ضلعی تولید کنند و به این  شش   یا  توانند توپ مستطیلیلباس تجاری شود؛ زیرا سایر رقبا نمی

( شکل  Sطرح خم )به طور مشابه،    گیرد.می  قرار  الشعاعتحت  دلیل رقابت کارآمد در بازار

پذیری بیشتر ارتباط مستقیم داشته و  نی انعطافمسواک ویژگی است که با عملکرد کالا، یع

رنگ مشکی برای  همچنین،    به این دلیل امکان ثبت آن به عنوان علامت تجاری وجود ندارد.

های عایق حرارتی ساختمان از منظر ای برای پانلکلکتورهای انرژی خورشیدی و رنگ نقره

کند و  گرما را جذب می  شوند، زیرا رنگ مشکی به راحتیسودمندی عملکردی تلقی می

 دهد. ای نور خورشید را منعکس کرده و نرخ جذب انرژی حرارتی را کاهش میرنگ نقره

های فنی و مهندسی کالا متمرکز است، عملکرد  برخلاف عملکرد سودمندی که بر ویژگی 

نظیر طرح ،  شناختی یک ویژگیشناختی در مواردی مصداق دارد که ارزش زیباییزیبایی

منبع عمل نماید،   شناسه بدون اینکه به عنوان    ی، مبل، شکل لامپ و شکل ظروف چین   مدولار

با شهرت تجاری تولیدکننده انتخاب کالای  انگیزه مصرف  ،به دلایل غیر مرتبط  کننده در 

. در این مورد هرچند طرح  دتاثیر قرار ده  خاص از میان کالاهای موجود در بازار را تحت

مهمی که   نقش  کرد سودمندی با ایرادی مواجه نیست، لیکن به دلیلکالا از لحاظ معیار عمل

ایفا می انحصاری در    کند،در رقابت کارآمد تولیدکنندگان  برقراری حقوق  امکان ثبت و 

   خصوص آن وجود ندارد.

پاراگراف اول   های عملکردی دردر اتحادیه اروپا، برای نخستین بار ممنوعیت ثبت ویژگی

پیش بینی شد و در    ۱۹۸۸۲دستورالعمل علائم تجاری سال     7( ماده  ۱بند )(  eتا سوم شق )

 
زاده و همکاران، »بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم  علیرضا فصیحی  ۱

 . ۶۳۰(، ص۱۳۹۵، )۲، شماره 7رنگی و سه بعدی«، مجله حقوق تطبیقی، دوره 
2 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate 

the laws of the Member States relating to trade marks. 
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 ۲۰۱۵دستورالعمل سال     4( ماده  ۱( بند )eپاراگراف اول تا سوم شق )به موجب  حال حاضر،  

تجاری  علائم  با  رابطه  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  قوانین  تقریب  خصوص  و   ۱در 

راجع به علامت    ۲۰۱7سال    ۱۰۰۱مقرره شماره    7ماده    ۱( بند  eپاراگراف اول تا سوم شق )

هایی باشد که از ماهیت  علامتی که انحصاراْ شامل شکل یا سایر ویژگی  ۲تجاری اتحادیه اروپا 

یا سایر ویژگی  ناشی شود، شکل  فنی  خود کالا  نتیجه  به دست آوردن  برای  های کالا که 

هایی که ارزش قابل توجهی به کالا دهد به طور مطلق و شکل یا سایر ویژگی ضروری باشد

 . است از حیطه علائم قابل ثبت استثنا شده

های  ، قانون ثبت اختراعات، طرح۱۳۱۰قانون ثبت علائم و اختراعات  با این وجود، با بررسی  

  نظام حقوقی ایرانگردد و طرح جدید حمایت از مالکیت صنعتی مشخص می ۱۳۸۶صنعتی 

توجهی به آن مبذول نشده   در بعد تقنینی تاکنون  با مفهوم دکترین عملکردی نا آشنا بوده و  

طرح   ۱۰۶ماده    ۱۳های ظاهری کالا به خوبی از بند  است. با توجه به اینکه حمایت از ویژگی

تی که  ای در طرح مالکیت صنعگردد، پیش بینی مادهحمایت از مالکیت صنعتی مستفاد می

های عملکردی از حیطه علائم قابل ثبت استثناء شوند، ضروری به نظر به موجب آن ویژگی

کارکرد کالا یا    گفته عنصر اساسی و ضروریثبت ویژگی که به دلایل پیش رسد، زیرا  می

موازنه  برهم زدن  ،  آثار ضد رقابتی  ایجادآید، علاوه بر  موفقیت تجاری یک بنگاه به شمار می

از رقابت کارآمد، ممکن است تحت شرایطی آثار نامطلوبی نظیر استمرار   جلوگیری بازار و 

ترین اهداف  یکی از اصلی  حال آنکهگیر جامعه نماید.  گریباننیز  بخشی به حق اختراع را  

ترویج تجاری،  از رقابت است   نظام علائم  این موارد و  موضع و عدم    و حمایت  گیری در 

 آید.ای عملکردی، مانع جدی برای رقابت به شمار میهویژگی به اعطای انحصار

 . دکترین عملکردی در حوزه داروسازی ۴

 
1  Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 

16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to 

trade marks. 
2 Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council 

of 14 June 2017 on the European Union trade mark . 
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ویژگی از  اگرچه  داروسازی  فرد  در صنعت  به  منحصر  و  متمایز  برای  داروها  های ظاهری 

شود، لیکن به دلیل ماهیت خاص و متمایز این حوزه ساختن محصولات دارویی استفاده می

نسبت به دیگر صنایع، دکترین عملکردی چهره سنتی و پایای خود را از دست داده و رویه  

های های خاص این صنعت، به ویژه تاثیر ویژگیی و توجه به جنبهقضایی را وادار به پویای

کنندگان نموده است. لذا در مبحث حاضر دکترین  ظاهری داروها بر عملکرد بالینی مصرف

شناختی و  عملکردی در حوزه داروسازی و آرایی که توسط محاکم با استناد به معیار زیبایی

 .گیردمیسودمندی صادر شده است مورد بررسی قرار 

 شناختی. عملکرد زیبایی۴-۱
شناختی علیرغم این واقعیت که به دلیل ماهیت غیر فنی، قادر به افزایش  های زیباییویژگی

رقابتی که از آنها    تولید ندارند، لیکن به دلیل مزیت   عملکرد کالا نیستند و تاثیری در هزینه

د استفاده قرار گیرند و امکان برقراری  شود، باید به طور مشترک توسط تمام رقبا مورناشی می

حقوق انحصاری در خصوص آنها وجود ندارد. برای نمونه، اگرچه طرح رنگ، شکل، اندازه  

ای  گفته، تاثیری در ارتقاء اثربخشی دارو ندارد، لیکن ممکن است جلوهیا ترکیب موارد پیش 

های مورد نظر  در چنین وضعیتی، ویژگی ۱گیرا و دلپذیرتر از دارو در دید بیمار ایجاد نماید.

منبع عمل کنند، به دلایلی که صرفا با ارزش  کننده به عنوان شناسه  بدون اینکه در دید مصرف

دهد. لذا به دلیل مزیت رقابتی  شناختی مرتبط است، انتخاب آنها را تحت تاثیر قرار میزیبایی

بت و برقراری حقوق انحصاری برای  شناختی، ثهایی واجد عملکرد زیباییناشی از ویژگی

 آنها دارای آثار ضد رقابتی در بازار خواهد بود. 

شناختی اگرچه تاکنون در خصوص شکل داروها مصداق پیدا نکرده، لیکن  عملکرد زیبایی

در موارد معدودی در رابطه با رنگ داروها مطرح شده است. برای نمونه، در بیماران مبتلا به  

، نوعی بیماری که در آن اسید معده به مری بازگشت دارد، رنگ صورتی  ۲ریفلاکس معده

 
1 Justin Hughes, "Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic 

Functionality" The Protection of Non-Traditional Marks: Critical Perspective 

(Irene Calboli and Martin Senftlebeneds. Forthcoming), Loyola Law School, 

Los Angeles Legal Studies Research Paper, (2017),15, at 115. 
2 Gastric Reflux . 
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لیمویی رنگی دلپذیرتر تلقی می یا  با رنگ سبز روشن  با  در قیاس  افراد  این  شود، چرا که 

دیدن رنگ سبز روشن و یا لیمویی انتظار دارند با طعمی ترش و اسیدی مواجه شوند و در  

خود خواهند داشت. لذا طبیعی خواهد بود که از   این حالت احساس درد و سوزش در معده

 نظر ذهنی تمایلی به انتخاب داروهایی با رنگ سبز روشن و لیمویی نداشته باشند.  

پرونده  در  موضوع  که  Norwich Pharmacal»۱»  این  گرفت  قرار  مدنظر  نحو  بدین 

بیسمول پیتو  تجاری  نام  با  رنگ  مایع صورتی  کننده  تولید  ک  ۲خواهان،  درمان بود  برای  ه 

فروش این دارو در    ،شد، به نحوی که به یاری تبلیغات گستردهاختلالات معده استفاده می

ترین محصول دارویی برای درمان  شدهشناخته  ۱۹۵۵طول زمان افزایش یافته بود و تا سال  

به شمار می معده  مقابل، خوانده در سال  اختلالات  تولید و عرضه    ۱۹۵۵آمد. در  به  اقدام 

کرد که از نظر مواد موثره، طعم و رنگ مشابه داروی پیتو بیسمول بود.    ۳ارویی با نام پپسامار د

قبلْا در خصوص شگردهای   که خوانده  بود  واقعیت  این  بیانگر  پرونده  در  موجود  شواهد 

و عرضه   تولید  و  آورده  به عمل  را  تحقیقاتی  انجام شده توسط خواهان  تبلیغات  و  فروش 

های رقابتی انجام شده و در تبلیغات این دارو، رنگ صورتی مورد  ا انگیزهداروی پپسامار ب

تاکید قرار گرفته بود. با توجه به این موضوع، خواهان اقدام به طرح دعوای نقض علامت  

شناختی رنگ صورتی برای بیماران  تجاری نمود، با این وجود، دادگاه به دلیل ارزش زیبایی

ملکردی بودن آن، نقض را محقق ندانست و اذعان داشت رنگ  مبتلا به اختلالات معده و ع

ناراحتی از  برای کسانی که  رنج میصورتی  معده  متضمن  های  و  بوده  دلپذیر  رنگی  برند، 

های دیگری تولید و عرضه  های ژنریک دارو در رنگعملکرد بالینی است، لذا چنانچه نسخه

مربوط می بیماران  به  که  آنجا  تا  اثربشوند،  و  شود،  داشت  نخواهند  یکسانی  درمانی  خشی 

روان اختلالات  که  بیمارانی  در  است  ممکن  تأثیری  افسردگی، چنین  اضطراب،  مانند  تنی 

 ناتوانی جنسی، چاقی و درد دارند، آشکارتر باشد.

 
1 Norwich Pharmacal Company v. Sterling Drug, Inc. (1959). 271 F.(2d) 569. 

at 570-573. 
2 Pepto Bismol . 
3 Pepsamar . 
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 . عملکرد سودمندی ۴-۲
های  ویژگیشناختی، استناد به معیار سودمندی و تلقی عملکردی بودن  بر خلاف معیار زیبایی

به یک علت یا جهت نداشته و از جهات گوناگونی، نظیر شکل و   ظاهری داروها بستگی 

شود، مانند رنگ طبیعی ماده شیمیایی و شکل رایج  رنگی که از ماهیت خود دارو ناشی می

داروها، عملکردی بودن با استناد به تئوری کمبود و بروز عملکرد سودمند به دلایل نو پدید 

 شود.ی است که در ادامه به ترتیب مورد بررسی واقع میقابل بررس

 . ممنوعیت ثبت شکل و رنگ رایج دارو۴-۲-۱

بسته به  هایی  ویژگیموضوع ممنوعیت ثبت شکل و رنگ رایج کالا به این دلیل که چنین  

های  هزینهموجبات سهولت استفاده، تولید، کاهش از ماهیت خود کالا هستند یا مورد، ناشی  

شود را فراهم  های مشابهی که به مطلوبیت مواد یا کیفیت محصول مربوط میجنبه  تولید و

هستند که واجد مزیت رقابتی تلقی شده و برقراری   سودمندیهای عملکردی  سازند، جنبهمی

حقوق انحصاری در این خصوص، میدان کارزار رقابت را مبدل به جولانگاه یک بنگاه کرده 

در  شود، سایر رقبا از میدان بهزاری که از این انحصار ناشی میو به دلیل موقعیت مسلط با

توان  شود. مصداق مهم این مورد را میهای جدی مواجه میشده یا فعالیت آنها را با چالش 

ها اشکال دارویی جامدی هستند  ها مدنظر قرار داد. قرصدر شکل رایج و رنگ طبیعی قرص

آیند. عدم انعطاف  دارو و مواد افزودنی پدید می  ریز یک یا چند  که از فشرده شدن ذرات

آید. برای مقابله با این مشکل در بسیاری  ها به شمار میترین معایب قرصدر دوز دارو، از مهم

از موارد با گذاشتن یک یا دو شیار بر روی قرص امکان تقسیم آن به دو یا چهار قسمت را  

 سازند. فراهم می

های آن که طرح رایج دارو به  د، شیار روی قرص و شکل لبهاین موضوع که آیا رنگ سفی 

د یا خیر، برای نخستین بار در آمریکا، در  نشوعملکردی تلقی میهای  ویژگید،  ن آی شمار می

ویژگی  Smith Kline»۱» پرونده چنین  دادگاه  و  شد  معیار  مطرح  به  استناد  با  را  هایی 

 
1 Smith, Kline & French Laboratories v. Clark & Clark (1946). 157 F.2d (3d) 

725. at 730-731. 
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نمود  تلقی  نیم شدن قرص  ، زیرا  سودمندی عملکردی  طرح شیار قرص موجب تسهیل دو 

لبه شکل  و  قرصشده  شدن  خرد  از  میها  جلوگیری  طبیعی  ها  رنگ  سفید،  رنگ  و  کرد 

خاص و انجام مراحل تولیدی  ترکیب شیمیایی بود و تغییر این رنگ نیازمند داشتن دانش فنی  

های مذکور  داد. لذا ویژگیاضافی بود که هزینه تولید قرص را به طور چشمگیری افزایش می

از محصول دارویی عملکردی    تربهتر و آسان  جویی در هزینه تولید و استفادهبه دلیل صرفه

 ۱ار تلقی گردید.های مذکور مانع از رقابت کارآمد در بازبه شمار آمد و انحصار در ویژگی

به طور کلی در اتحادیه اروپا تصمیمی در خصوص عملکردی  بر خلاف رویه قضایی آمریکا،  

دادگاه تجدیدنظر   ۲۰۰۵بودن رنگ طبیعی قرص اتخاذ نشده است. با این وجود، در سال  

 تلقی ننمود وعملکرد فنی    راورسای خصوصیت شکستن قرص و کلا شکل ظاهری قرص  

به عنوان علامت    ها باز کرد تا بتوانندن رای راه را برای سایر اشکال قرصبه این ترتیب ای

با این همه، تصمیم دادگاه تجدیدنظر ورسای در غیر عملکردی دانستن    ۲تجاری به ثبت رسند. 

ترین  عدم انعطاف در دوز دارو، از مهمشکل ظاهری قرص به این دلیل قابل انتقاد است که  

آید لذا در صورت ثبت طرح کلی قرص به عنوان علامت تجاری  ها به شمار میمعایب قرص

این مورد، طرح جایگ انحصار در  ایجاد  بر عدم و  بتوان  این طریق  از  تا  ندارد  زینی وجود 

انعطاف در دوز دارو و تقسیم قرص به چند قسمت دست یافت، مگر اینکه گفته شود در  

های متعدد با دوزهای متفاوت تولید کنند تا نیاز به شیار  چنین وضعیتی سایر رقبا باید قرص

همه، اگرچه اتخاذ چنین راهبردی برای تقسیم قرص به دو یا چند قسمت مرتفع گردد. با این  

سازد، لیکن موجب موجه جلوه نمودن قرص را بر طرف می   رایج در ظاهر نیاز رقابتی به شکل  

بنگاه در خصوص ویژگی عملکردی و تضعیف موقعیت   به یک  اعطای حقوق انحصاری 

ن غذا  توان انتظار داشت نهادهای ذیربط، نظیر سازمارقبا نخواهد شد. در این مورد حتی می

 
1 Naeve, op.cit. at 317. 

(، ۱۳۸۹، )۱7، شماره  ۹های حقوقی، دوره  تجاری غیرسنتی، مجله پژوهش سوره صادقی، علائم    ۲

 . ۵74-۵7۳صص 
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و دارو بسته به مورد، رنگ طبیعی و شکل رایج داروها را به عنوان استاندارد صنعتی در حوزه  

 داروسازی اعلام نماید.

کند یا خیر،  در حقیقت، در این مورد، اینکه ویژگی مورد نظر به عنوان شناسه منبع عمل می

قش مستقیم در تسهیل تولید  هر آنچه که ن   ۱رقابت  نظریهباشد بلکه بر مبنای  حائز اهمیت نمی

تر از کالا را فراهم آورد، مشمول  های تولید داشته باشد یا امکان استفاده آسانیا کاهش هزینه

و ممنوعیت بازار  بر  بنگاه  موجبات سلطه یک  انحصاری  برقراری حقوق  و  ثبت شده  های 

می فراهم  را  رقبا  موقعیت  پرونده تضعیف  در  مثال،  برای  در   ۲۰۱۵سال    درکه    ۲ایسازد. 

برای درمان بیماری آلزایمر به این دلیل عملکردی   ۳اتحادیه اروپا مطرح شد برچسب پوستی 

سازی آسان را فراهم  بندی و ذخیرهو غیر قابل ثبت اعلام شد که شکل گرد آن امکان بسته

لایهمی میساخت،  بدن  در  آسان  استفاده  موجب  آن  کناری  پلاستیکی  قسمت  های  شد، 

های موجود،  س با سایر شکلای شکل مرکز برچسب با حرکت بدن سازگار بود و در قیادایره

ساخت. علاوه بر این، در حوزه دارویی، دکترین  چسبندگی بهتر بر روی پوست را فرآهم می

عملکردی صرفا محدود به ویژگی ظاهری خود دارو نبوده و ممکن است موجبات غیر قابل  

مخلوط کردن چند   یا  مصرف  برای  که  قاشق  نظیر شکل  جانبی،  ابزار  هرگونه  شدن  ثبت 

 ، را نیز فراهم آورد. 4گیرد روی مایع مورد استفاده قرار میدا

 رنگ دارو با استناد به نظریه کمبود   . سودمندی۴-۲-۲
هایی که رنگ طبیعی دارو  توان در قابلیت ثبت رنگموضوع دیگر در این خصوص را می

غالبا تحت  باشند، مورد بررسی قرار داد. این موضوع  دهنده طعم خاصی مینیستند، لیکن نشان

قائل به    ۵عنوان عملکرد سودمندی مورد بحث قرار گرفته و بسیاری با استناد به نظیریه کمبود 

ها در  رنگ  اند. به موجب نظریه کمبود، تعدادهایی شدهعدم قابلیت حمایت از چنین رنگ

 
1 Competition Theory . 
2 Novartis AG v. SK Chemicals GmbH (2015). “Device of a Square (fig.),” 

Case R2342/2014-5 (EUIPO Fifth Board of Appeal), at 58-76. 
3 Patch. 
4 In re Wladimir Poljanskii (2017). “Shape of a spoon (3D),” Case 

R0582/2017-5 (EUIPO Fifth Board of Appeal), at 27. 
5 Scarcity Theory . 
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برسند، استفاده سایر رقیبان و همچنین    ثبت  به  هارنگ  از  جهان محدود است و چنانچه بعضی

وها  اگرچه تاکنون رنگ دار  ۱شود.ها با محدودیت قابل توجهی روبرو میعموم مردم از رنگ

با تنقیح مناط از رایی    ۲با استناد به این نظریه، عملکردی تلقی نشده است، با این وجود، برخی 

  نیز  صادر شده است قائل بر شمول این نظریه در حوزه دارویی Dippin»۳که در پرونده »

این پرونده دادگاه رنگشده به این دلیل عملکردی  اند. در  بستنی را  های استفاده شده در 

ساختند. در حوزه داروسازی،  کننده مجسم میی نمود که طعم خاصی را در ذهن مصرفتلق 

قرص خصوص  در  ویژه  حلبه  انگشتهای  تعداد  رنگشونده  از  رنگ  شماری  نظیر  ها، 

برای طعم   پرتغال، رنگ سبز  برای طعم  نارنجی  لیمو، رنگ  نشان دادن طعم  برای  لیمویی 

دهنده  و مواردی از این دست وجود دارند که نشان  فرنگینعناع، رنگ قرمز برای طعم توت

هایی،  شوند و از این رو، به دلیل وجود محدودیت در تعداد چنین رنگطعم خاص تلقی می

رقابت کارآمد در بازار در گرو دسترسی تمام رقبا به آنها بوده و برقراری حقوق انحصاری  

 در بازار خواهد شد.هایی منجر به بروز آثار ضدرقابتی در خصوص چنین رنگ

 . بروز عملکرد سودمند به دلایل نو پدید  ۴-۲-۳
های در زمان ثبت  در خصوص شکل و رنگ دارو، این امکان وجود دارد که چنین ویژگی

به  ویژگی به دلایلی که ممکن است  به مرور زمان و  نیایند، لیکن  به شمار  های عملکردی 

تبعیت  های عملکردی گردند و واجد آثار نامطلوب بر شوند، مبدل به ویژگیتدریج حادث 

باشند. در چنین حالتی آثار    جایگزینی ژنریکو و عدم امکان  دار  اثربخشی،  بیماران از درمان

  قرار  مورد بررسینامطلوب تلفیقی از موضوعات رقابتی و سلامت بیماران است که در ادامه 

 گیرد.می

 . تبعیت از درمان ۴-۲-۳-۱

 
 . ۶۳۶زاده و همکاران، همان، صعلیرضا فصیحی  ۱

2 Naeve, op.cit. at 330. 
3Dippin'Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution (2004). 369 F.(3d) 1197. 

at 1203. 
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درمان  از  تبعیت  بهداشت،  جهانی  سازمان  تعریف  اساس  شامل    ۱بر  فرد  رفتار  انجام  میزان 

با توصیه  مصرف مطابق  تغییر در شیوه زندگی  یا  ارائهدارو، رعایت رژیم غذایی  شده های 

است. سلامت  از  مراقبت  کارکنان  روی    ۲توسط  بر  واضح  طور  به  درمان  از  تبعیت  میزان 

پیامدهای  پیامد با  مستقیم  به طور  تبعیت درمانی،  بوده و عدم  تاثیرگذار  بیماران  بالینی  های 

های ظاهری داروی  بر اساس مطالعات انجام شده، چنانچه ویژگی۳بط است. تر مرتبالینی وخیم

بیماران تمایلی    این امکان وجود دارد کهاصلی و نسخه ژنریک متفاوت باشند، تحت شرایطی  

به مصرف داروهای ژنریک نداشته و حتی به دلیل تردیدهایی که نسبت به اثربخشی دارو  

زیرا بیمارانی که طی سالیان    4دارویی تجویز شده خود را قطع کنند.   دارند، ممکن است برنامه

نموده را مصرف  و شکل مشخصی  با رنگ  داروهایی  پیوسته  به طور  به  متمادی  اند عمیقا 

ظاهری داروهای مصرفی خود عادت کرده و برای شناسایی داروها به رنگ و شکل    ویژگی

ای به ویژه در میان بیمارانی که در طی روز چندین دارو را  کنند. چنین رویهآنها تکیه می

شود لباس  کنند، نظیر افراد مسن، امری رایج است. بروز چنین وضعیتی سبب میمصرف می

تفاده یا هدف محصول دارویی ضروری تلقی شود. لذا در چنین وضعیتی  تجاری دارو برای اس

کننده به عنوان شناسه منبع عمل نکرده و از آن به عنوان  لباس تجاری دارو در دید مصرف

نشانی برای کدگذاری و شناسایی خود محصول دارویی و مقادیر متفاوت دوز آن استفاده  

ه دارو را در ذهن او مجسم سازد، نوع خاصی از  کنندشود و به جای اینکه شرکت تولیدمی

آورد، به نحوی که حتی اگر نام دارو را فراموش  دارو، نظیر داروی فشار خون را به یاد او می

های ظاهری دارو، نظیر قرص صورتی رنگ همواره در خاطر او ماندگار خواهد  شود، ویژگی

 
1 Adherence to Treatment . 

عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به  بررسی میزان تبعیت دارویی و » سپیده خانجانی و همکاران،  ۲

 .۱۶۰(، ص۱4۰۰، )۳، شماره ۲۸«، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره ۲دیابت نوع 
مریم سادات هاشمی و همکاران، » عوامل مؤثر بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت درمان   3

با همو دیالیز: یک تحلیل محتوای کیفی. مجله پرستاری و  مامایی«، دوره  ۱۸، شماره  ۲، )۱۳۹۹(،  

. ۱4۲ص  
4 Scaria George, op.cit. at 12. 
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ای در این موضوع دارد، به  قابل ملاحظهبود. علاوه بر این، توصیه نهادهای ذیربط نیز تاثیر  

کنندگان و موسسه  های سازمان غذا و دارو، اتحادیه مصرفنحوی که در آمریکا بنابر توصیه

ایمنروش دارویی  مناسب    ۱های  زمان  در  مناسب  داروی  اینکه  از  اطمینان  حصول  برای 

ف شده و از مصرف های ظاهری داروها معطوشود، تمرکز بیماران باید بر ویژگی مصرف می

هرگونه دارویی که دارای ظاهر متفاوت است، بدون کسب اطمینان از طریق پزشک یا سایر  

، به  از حق اختراع  با توجه به اینکه پس از پایان مدت حمایت  ۲ای، اجتناب شود. طرق حرفه

تجاری علامت  ثبت  از  ناشی  انحصاری  حقوق  وجود  از  ژنریک   ،دلیل  تقلید  امکان  سازان 

در صورت ارائه داروهایی    های ظاهری داروهای اصلی را ندارند، به دلایل پیش گفته،یویژگ

اثربخشی و  که واجد ویژگی به  نسبت  بیماران  تردید  دلیل  به  متفاوتی هستند،  های ظاهری 

ورزند و یا در صورت پذیرش، عوارض جانبی داروهای جدید، از پذیرش آنها استنکاف می

 .ز برنامه دارویی تجویز شده تبعیت نکنند یا آن را کنار بگذارندممکن است به طور کامل ا

این موضوع به طور خاص بر روی بیماران قلبی عروقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این  

تحقیق حاکی از این واقعیت است که احتمال عدم تبعیت و یا به طور کلی کنار گذاشتن  

غییر رنگ و شکل دارو، مصرف غیر مداوم از دارو رژیم درمانی میان بیمارانی که پیش از ت 

درصد و در میان بیمارانی که پیش از تغییر رنگ و شکل دارو، به طور    ۳۳اند بیش از  داشته

می استفاده  دارو  از  از  کردهمداوم  بیش  است   ۶۶اند،  بوده  طور  ۳درصد  به  که  امری   ،

های بهداشتی را در پی  مراقبت  هناپذیری تشدید بیماری، افزایش مرگ و میر و هزین اجتناب

ای همگانی نیست بلکه در دسته بیمارانی که وضعیت خاصی  خواهد داشت. البته چنین رویه

 
1 Institute for Safe Medication Practices . 
2  Alfred B Engelberg, "The case for standardizing the appearance of 

bioequivalent medications" Journal of Managed Care Pharmacy, (2011), 17.4, 

at 321.Alfred B Engelberg, "The case for standardizing the appearance of 

bioequivalent medications" Journal of Managed Care Pharmacy, (2011), 17.4, 

at 321. 
3  Aaron S Kesselhei. et al, "Burden of changes in pill appearance for patients 

receiving generic cardiovascular medications after myocardial infarction: 

cohort and nested case–control studies", Annals of internal medicine, 

(2014),161.2, at 101. 
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سواد یا  سالان، افراد دارای معلولیت، موانع زبانی، اختلالات عملکردی، بیدارند، نظیر کهن 

 سواد عمومیت دارد. کم

نمونهرا میAdderall »۱»پرونده   از  یکی  آن وضعیت  توان  در  که  نمود  تلقی  مهمی  های 

خاص بیماران، به عنوان یک دلیل نوپدید سبب عملکردی شدن شکل و رنگ دارو شده 

با کاربرد درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی،    Adderallداروی  است. در این پرونده،  

ان دادن میزان دوز روانه بازار شده بود، به  ابتدائاْ در دو دوز با رنگ و شکل متفاوت برای نش

میلی گرم )نارنجی    ۲۰میلی گرم )آبی گرد( و    ۱۰ها در دو دوز و رنگ  نحوی که قرص

دوز و  شامل    ،گرممیلی  ۱۰قرص    های ظاهریکه در تصویر زیر ویژگی  شدگرد( تولید می

 رنگ نشان داده شده است: 

 
  ۵متعاقباْ این تنوع به هفت رسیده و میزان دوز هر کدام از داروها با رنگ و شکل خاص   

گرم  میلی  ۱۲.۵گرم )آبی گرد(،  میلی  ۱۰گرم )آبی بیضی(،  میلی  7.۵میلی گرم )آبی گرد(،  

گرم  میلی  ۳۰گرم )نارنجی گرد( و  میلی  ۲۰گرم )نارنجی بیضی(،  میلی  ۱۵)نارنجی گرد(،  

«  ADمشخص شده بودند. در تمامی موارد، در یک طرف قرص حروف »)نارنجی گرد(  

به چه میزان بود،  Adderall)مخفف   اینکه میزان دوز قرص  به  بسته  ( و در طرف دیگر، 

هفت دوزهای  از  اختراعیکی  حق  از  حمایت  مدت  پایان  از  پس  بود.  شده  درج    ، گانه 

خواهان    رنگ مشابه نمودند، متعاقباْسازان اقدام به تولید نسخه ژنریک دارو با شکل و  ژنریک

اهمیت   داشتن  ملحوظ  با  دادگاه  لیکن  نمود،  تجاری  علامت  نقض  دعوای  طرح  به  اقدام 

در بیماران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی، در ذکر   ۲استفاده از رنگ به عنوان نماد

ایی که بیماران  اذعان داشت، از آنج هارنگ و شکل قرص  شدنمبانی توجیهی عملکردی  
 

1  Shire US Inc. v. Barr Laboratories, Inc. (2003), 329 F.3d 348 (3d), at 350-

354. 
2 Color Coding . 
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های بصری متکی هستند، در  مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی، بیش از حد بر نشانه

شوند دارای  مواردی که محصولات دارویی ژنریک که برای معالجه این اختلال استفاده می

های تشخیصی بصری مشابهی باشند، بیماران سردرگمی کمتری در شناسایی صحیح  ویژگی

بیماران به میزانی از    تمامیا میزان دوز دارو خواهند داشت. با توجه به اینکه تقریباْ  عامل و  

استفاده از رنگ به عنوان نماد در  ،  دارند  نیاز  تنظیم متناوب دوز داروو    اولیه  ۱تیتراسیون دوز 

قرص میان  در  تمایز  را  بالینی  عملکرد  از  توجهی  قابل  سطح  آمفتامین  نمک  مخلوط  های 

کند، زیرا بسیاری از بیماران بزرگسال ممکن  فرآیند تیتراسیون و تنظیم دوز به بیمار اعطا می

های نمک آمفتامین با میزان دوز متفاوت را مصرف است دوزهای روزانه متعددی از قرص

 نمایند.

این موضوع بدین نحو مدنظر قرار گرفت که شرکت    Inwood »۲ علاوه بر این، در پرونده »

با کاربرد درمانی    ۳دارنده گواهی ثبت اختراع برای داروی سیکلاندلات   Ivesسازی  دارو

بیماری  اتساع عروق بود که برای درمان طولانی به کار مدت  های عروق محیطی و مغزی 

 4۰۰« و  Ives 4124گرم در یک کپسول آبی با چاپ »میلی  ۲۰۰رفت و در دو دوز  می

شد. پس از انقضای مدت  « تولید میIves 4148گرم در کپسول آبی و قرمز با چاپ »میلی

سازان اقدام به تولید نسخه ژنریک دارو، با استفاده از ترکیب  ق اختراع ژنریکحمایت از ح

کرد، نمودند. با توجه به این موضوع،  در تولید دارو استفاده می  Ivesدوز و رنگی که شرکت  

سازان نمود لیکن دادگاه ضمن  شرکت مذکور اقدام به طرح دعوای نقض به طرفیت ژنریک

را عملکردی تلقی نمود، اذعان داشت پس از انقضای حق اختراع  های مورد نظر اینکه رنگ

توان اعتقاد بر تعلق ویژگی عملکردی به دارنده گواهی ثبت اختراع داشت چرا که این  نمی

ها  ویژگی به خود محصول دارویی تعلق دارد. استدلال دادگاه در عملکردی تلقی شدن رنگ

های مختلف برای نشان دادن مقادیر متفاوت  رنگبر این مبنا استوار بود که شرکت مذکور از  

استفاده می دارو  رو رنگدوز  این  از  و  منبع عمل  کرد  عنوان شناسه  به  بیماران  دید  در  ها 

 
1 Dosage Titration . 
2 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. (1982), 456 U.S. 844, 

102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606, at 398-399. 
3 Cyclandelate . 
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بسیاری از بیماران، به ویژه بیمارانی که عادت داشتند  ؛ به نحوی که از یک سو،  کردندنمی

از دیگر   و کردندها تکیه میبه رنگداروها را در یک ظرف مخلوط کنند، در تمایز داروها  

 .دانستندمرتبط می ۱ها را با اثر درمانیسو، افراد مسن رنگ

 ظاهری دارو بر اثربخشی دارو . آثار نوسیبو و دارونما: تاثیر ویژگی۴-۲-۳-۲

های پزشکی یا  به ترتیب، آثار مطلوب یا نامطلوب درمانی در زمینه  ۳و دارونما   ۲آثار نوسیبو 

مکانیسم دلیل  به  دارو،  تجویز  از  پس  است  ممکن  که  هستند  روان  آزمایشگاهی  های 

تواند اثر در حقیقت، ذهن می  ۵، مانند انتظارات و باورهای بیمار بروز نمایند.4شناختی زیست

باشد و حتی در برخی مواقع با پذیرش داروهایی که اثر    بسیار قدرتمندی بر پیکر انسان داشته

درمانی  اثر  دارونما،  اثر  لذا  رساند،  یاری  بدن  به  بیماری  درمان  در  ندارند،  واقعی  درمانی 

است که دارونما، یا اثر بهبود تلقینی و    فیزیولوژیکی نامشخصیشناختی یا روانیزیستروان

افتد که  در مقابل، اثر نوسیبو زمانی اتفاق می  ۶کند.یخود انگیخته منتسب به دارونما ایجاد م

انتظارات و باورهای منفی بیمار موجب شود دارو تأثیر یا اثربخشی مطلوب بر او را نداشته  

 باشد.

های ظاهری دارو، تحت شرایط خاص ممکن است بسته به مورد، موجب بروز آثار  ویژگی

های ظاهری  نی که طی سالیان متمادی به ویژگید. در حقیقت، بیماراننوسیبو و دارونما شو

های ظاهری دارو مرتبط  اند، اثربخشی درمانی را با ویژگیداروهای مصرفی خود عادت کرده

 
1 Therapeutic Effect . 
2 Nocebo . 
3 Placebo . 
4 Psychobiological . 
5 Andrea WM Evers. et al, "Implications of placebo and nocebo effects for 

clinical practice: expert consensus", Psychotherapy and psychosomatics, 

(2018), 87.4, at 205. Noriyuki Namiki, "Clinical functionality required for 

orally disintegrating tablets selected as the next generation type", Yakugaku 

Zasshi: Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, (2015), 135.2, at 237. 
5 Therapeutic Benefit . 

حسین اترک و مریم خوشدل روحانی، »دارونما و فریب بیمار«، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،    ۶

 . ۲-۱(، صص  ۱۳۹۳، )4، شماره ۹دوره 
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دانسته و در خصوص اثربخشی داروهایی که با ظاهر متفاوت ارائه می شوند، به دیده تردید  

اهری متفاوت، به دلیل عدم پذیرش در مواجهه با داروهای ژنریک با ظ  . به نحوی کهنگرندمی

  .شوندمی  ذهنی دارو، از طریق آثار تلقینی و خود انگیخته مانع از بروز اثربخشی مطلوب  

در صورت پذیرش دارو،  حتی  و    نبودهاثر بخش  در این خصوص  های کادر درمان نیز  توصیه

دارو به طور چشمگیری  به دلیل اثر نوسیبو، عملکرد بالینی و اثربخشی درمانی نسخه ژنریک  

 یابد.  می کاهش 

این موضوع به طور خاص در بیماران مبتلا به بیماری صرع مورد مطالعه قرار گرفته است و  

با  صرع  ضد  داروی  ژنریک  نسخه  است  واقعیت  این  بیانگر  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج 

عدم تبعیت آنها    های ظاهری متفاوت، علاوه بر اینکه به دلیل سردرگم شدن بیماران،ویژگی

ای واجد از رژیم دارویی را در پی داشته است، در قیاس با داروی اصلی به طور قابل ملاحظه

های آمریکا در  این موضوع سبب شده که برخی از ایالت  . تری بوده استاثربخشی ضعیف

تشنج برابر  در  بیماران  از  حمایت  کردن  راستای  محدود  برای  را  قوانینی  ناگهانی،  های 

تصویب  جا به  صرع  ضد  داروهای  ژنریک  از  ۱.برسانندیگزینی  برخی  در  این،  بر  علاوه 

مبنایی برای  ها محاکم از آثار نوسیبو، دارونما و تاثیر آنها بر اثربخشی دارو به عنوان  پرونده 

 SK&F»۲. برای مثال، در پرونده »اندکردهرنگ و شکل دارو استفاده    شدنتلقی عملکردی  

منتخ رنگ  کارشناسان  و  شکل  اندازه،  که  مواردی  در  داشتند  اذعان  دادگاه  جانب  از  ب 

داروهای ژنریک و داروهای اصلی یکسان باشند بیماران با اطمینان از اینکه تغییری در ترکیب  

نخواهند   تردید  ژنریک  داروهای  اثربخشی  در خصوص  است،  نشده  ایجاد  دارو  شیمیایی 

وهای ژنریکی مواجه شوند که از نظر اندازه، شکل و  داشت. در مقابل، چنانچه بیماران با دار

اند یکسان نباشند، دچار اضطراب و سردرگمی  کردهرنگ با داروهایی که سابقاْ مصرف می

 
1  Christine L. Fitzgerald & Mercedes P. Jacobson, "Generic substitution of 

levetiracetam resulting in increased incidence of breakthrough seizures", 

Annals of Pharmacotherapy, (2011), 45.5, at 205-206. 
2  SK&f, Co. v. Premo Pharmaceutical Lab. (1980), 625 F.2d 1055 (3d), at 

1060-1061. 
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دادگاه Inwood »۱ دهند. علاوه بر این، در پرونده »شده و واکنش منفی از خود بروز می

صراحتا اذعان داشت از دید بیماران، ثبات رنگ و شکل از نظر روانی به اندازه خود دارو  

 بخش و از نظر پزشکی سودمند است.  اطمینان

 . جایگزینی ژنریک ۵

شود،  از آنجایی که هزینه داروها تا حد زیادی از طریق نظام بهداشت عمومی باز پرداخت می

تر شدن بازار، ارزان شدن  رقابتیدر راستای    ۲زینی ژنریکجایگ   از طریق  دولت ها معمولا

محصولات ژنریک    عبه نف   ،در فرآیند رقابت   دارو و در نتیجه، تقلیل هزینه بهداشت عمومی

می کهکنندمداخله  نحوی  به  اصلی،    ؛  داروی  اختراع  از  حمایت  مدت  انقضای  محض  به 

با توجه    در ایران  ۳.کنندخه ژنریک دارو میها را الزام به تجویز و ارائه نسپزشکان و داروخانه

امری   جایگزینی ژنریک  های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبریسیاست  ۵بند    به

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،    74ماده    ۲بند )د( تبصره  و در  اجباری تلقی شده  

  ی فقط به داروها  ی امهی ب  تی حما  (۱۳۹۶ـ  ۱4۰۰اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران )

گذاران در  با این وجود، چنانچه سیاست  .داده شده است( اختصاص  کی)ژنری  فاقد نام تجار

های عملکردی نقش منفعل داشته باشند، علاوه بر اینکه رقابت  برابر عدم حمایت از ویژگی

جایگزینی ژنریک نیز ممکن است با  شود،  های جدی مواجه میکارآمد در بازار با چالش 

زیرا در مواردی که لباس    های جدی مواجه شود یا اساساْ اجرای آن ممکن نباشد.دشواری

نوپدید، عملکردی شود و  به دلایل  اختراع   تجاری دارو  از  انقضای مدت حمایت  از  پس 

 
1  Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. (1982), 456 U.S. 844, 

102 S. Ct. 2182, 72 L. Ed. (2d) 606. 
2 Generic Substitution . 
استثنای  3 در خصوص  صنعتی  مالکیت  طرح  رویکرد  » نقد  جباری،  علیرضا  و  پروین    محمدرضا 

آثار   بر  تأکید  و  تطبیقی  حقوق  از  استفاده  با  ثبت  قابل  اختراعات  حیطه  از  جدید  درمانی  کاربرد 

دوره  ۱۶، شماره  ۵7،  )۱4۰۱(، ص۱7. پزشکی،  پژوهشی حقوق  علمی  مجله  علیرضا   اقتصادی«، 

جباری،  »چالشهای حقوقی حمایت از داروهای هدف گذاری مجدد شده در نظام اختراعات و ارائه  

.۶۵، ص (۱۳۹۹نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، )راهکارها«، پایان  
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ژنریک تجاریدارو،  ثبت علامت  از  ناشی  انحصاری  دلیل وجود حقوق  به  کان  ام  ، سازان 

  تقید و پایبندی بیماران به دارو اصلی ه باشند،  داشت نتقلید از لباس تجاری داروهای اصلی را  

کرد. خواهد  ممکن  غیر  یا  دشوار  مورد،  به  بسته  را  ژنریک  جایگزینی  چنین    امکان  در 

سازان در ورود به  وضعیتی، به دلیل عدم امکان اجرای جایگزینی ژنریک و ضعف ژنریک

ک دارویی  موقعیت  بازار،  از  همچنان  است  شده  منقضی  آن  اختراع  از  حمایت  مدت  ه 

انحصاری در بازار سود خواهد برد و به دلیل غیبت رقبا در بازار، تغییری در قیمت آن ایجاد  

 نخواهد شد. 

حقوق   زمان  مدت  توسعه  منع  بر  سودمندی  معیار  بر  حاکم  منطق  که  است  ذکر  شایان 

استوار است. به بیانی دیگر، در مواردی که یک    ۱یهای مصرفانحصاری حق اختراع و مدل 

ویژگی واجد عملکرد فنی باشد یا منجر به دستیابی یک نتیجه فنی شود، ویژگی موردنظر در  

صورت انطباق با الزامات قانونی، بسته به مورد، باید به عنوان مدل مصرفی یا اختراع مورد  

و نظام مقید به زمان بوده و پس از  ثبت واقع شود که در هر حال، حقوق انحصاری در هر د

برداری آزاد از آن را خواهند داشت. در مقابل، چنانچه  انقضای این مدت دیگران امکان بهره

این ویژگی در قالب علامت تجاری مورد ثبت واقع شود، با توجه به اینکه حقوق انحصاری  

های  رداخت هزینهناشی از ثبت علامت تجاری، در صورت تمدید آن در مهلت قانونی و پ

مربوطه، ابدی است، سایر رقبا برای همیشه از دسترسی به ویژگی که واجد عملکرد فنی است  

برای نمونه    ۲تری قرار خواهند گرفت.محروم مانده و از نظر توان رقابت، در موقعیت ضعیف

ر برابر طرح دو فنر با مکانیسم ایجاد مقاومت ددیوان عالی آمریکا    ixfTraf »۳در پرونده »

را، به این دلیل که سابقاْ دو فنر مورد نظر داشتن علائم کنار جاده نیروی باد برای ایستاده نگه

ها منقضی شده بود عملکردی تلقی  به عنوان مدل مصرفی ثبت شده و مدت اعتبار گواهینامه

 
1 Utility Models . 
2Andrii Husakivskyi, "Legal Protection of Trade Dress: Comparative 

Analysis", Diss. Mykolo Romerio universitetas, (2019), at 55.56. Michael S. 

Mireles Jr, "Aesthetic Functionality", Tex. Intell. Prop. LJ, (2013), 21, at 

166.167. 
3  TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001), 532 U.S. 23, 121 

S. Ct. 1255, 149 L. Ed. (2d) 164, at 29-30. 
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ودن  کرد، چرا که از نظر دیوان ثبت دو فنر به عنوان مدل مصرفی دلیل متقن بر عملکردی ب

آمد و برقراری حقوق انحصاری در قالب علامت تجاری  های مورد نظر به شمار میویژگی

های مصرفی، طرح دو فنر وارد حوزه  شد پس از انقضای مدت حمایت از مدلموجب می

عمومی نشده و عموم از دسترسی به آن محروم باشند. علاوه بر این، در مواردی که موضوع  

کالا با شکلی خاص باشد، به محض انقضای مدت حمایت از حق    حق اختراع فرآیند تولید 

اختراع علاوه بر فرآیند ساخت، شکل محصول نیز وارد حوزه عمومی شده و قابلیت ثبت به  

« پرونده  در  نمونه  برای  داشت.  نخواهد  را  تجاری  علامت  طرح   Kellogg Co»1عنوان 

که از نظر دادگاه با انقضای مدت    غیر قابل ثبت اعلام شد، چرامربعی شکل غلات خرد شده  

حمایت از اختراع دستگاه خردکن )آسیاب( غلات، این فناوری در اختیار عموم قرار گرفته  

و به تبع آن، شکل خاص غلات خرد شده که از طریق فناوری موردنظر قابل دستیابی بود نیز  

ت خرد شده به  گرفت. به بیانی دیگر، ثبت شکل خاص غلاباید در دسترس عموم قرار می

برقراری حقوق انحصاری در این خصوص، موجب می شد عموم  عنوان علامت تجاری و 

برداری از فناوری که مدت حمایت از حق اختراع آن به پایان رسیده بود را نداشته  امکان بهره

 باشند.

بنگاه میدان رقابت گام  شایان ذکر است که در شرایط عادی  به  تازگی  به  نوپایی که  های 

 سازان دارند، لذا به عملکردی بودنهای تجاری موفق اصلیاند تمایل به تقلید از ویژگیهادهن

یک ویژگی باید به عنوان یک استثنا نگریست و تحقق آن را منوط به انطباق موضوع    یا شدن

در هر مورد که موقعیت مسلط یک بنگاه    برهمین اساس،های قانونی نمود.  با معیار و سنجه

رقبا را    ،توان با تمسک به دکترین عملکردیباشد نمی  آن  در بازار ناشی از شهرت تجاری

مجاز دانست تا با سوار شدن بر شهرت تجاری آن بنگاه، سهم بازاری محصول دارویی را به  

تعارضی با نهاد    نفسه فی حمایت از لباس تجاری داروها علاوه بر این، خود اختصاص دهند.

زیرا   ندارد،  ژنریک  موجب جایگزینی  سلامت،  سیاست  ۵بند    به  کلی  های  شرکتهای 

توسط   خود  محصولات  ردیابی  امکان  شدن  فرآهم  منظور  به  هستند  مجاز  داروسازی 

 
1 Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (1938), 305 U.S. 111, 59 S. Ct. 

109, 83 L. Ed. 73, at 116-120. 
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کنندگان،  کنندگان و مصرفکننده و همچنین شناسایی آن توسط تجویزهای نظارتسازمان

برای داروهای    های مختلفبندیرنگ داروهای تولیدی، استفاده از بسته  با تغییر در شکل و

 تولیدی خود هویت مستقل و قابل شناسایی ایجاد کنند.  

 های جایگزینوجود گزینه  .۶

،  می باشدبا توجه به منطق حاکم بر دکترین عملکردی که تضمین رقابت کارآمد در بازار  

برای رقبا    های جایگزین این خصوص، وجود گزینههای مهم مطرح شده در  یکی از پرسش 

ویژگی ثبت  قابلیت  بر  آن  تاثیر  بر و  علاوه  چنانچه  سخن،  دیگر  به  است.  عملکردی  های 

های جایگزینی  ویژگی که تقاضای ثبت آن به عمل آمده یا مورد ثبت واقع شده است، گزینه

در    ،ویژگی مورد نظر مرتفع گردد  برای رقبا وجود داشته باشد تا از این طریق نیاز رقابتی به

الشعاع قرار نظر رقابت در بازار تحت  صورت برقراری حقوق انحصاری برای ویژگی مورد

گیرد. برای نمونه، اگرچه از دید بیماران مبتلا به ریفلاکس معده رنگ صورتی، رنگی  نمی

ین دیگر، به ویژه  های جایگزشود، لیکن سایر رقبا امکان انتخاب و ثبت رنگدلپذیر تلقی می

رنگ  رنگ برای  انحصاری  حقوق  برقراری  لذا  دارند.  را  صورتی  رنگ  به  نزدیک  های 

های جایگزین و مرتفع شدن نیاز رقابتی از این طریق، اخلالی  صورتی، به دلیل وجود گزینه

 در رقابت ایجاد نخواهد کرد.

یابی عملکردی بودن  قضایی اتحادیه اروپا در این خصوص به نحوی است که در ارز  رویه

زیرا علاوه بر اینکه پاراگراف اول   ۱گیرد های جایگزین مدنظر قرار نمییک ویژگی، گزینه

( بند  eپاراگراف اول تا سوم شق )و    ۲۰۱۵دستورالعمل سال    4( ماده  ۱( بند )eتا سوم شق )

یطه  های عملکردی را به صورت مطلق از حویژگی   ۲۰۱7سال    ۱۰۰۱مقرره شماره    7ماده    ۱

اروپا  اتحادیه  در  عملکردی  دکترین  بر  منطق حاکم  است،  نموده  استثناء  ثبت  قابل  علائم 

کمک به ایجاد نظام رقابت سالم و عادلانه از طریق منع توسعه مدت زمان حقوق انحصاری  

 
1  In re Studex Corporation, “Shape of Piercing Cartridge (3D) (2018),” Case 

R1877/2017-2 (EUIPO Board of Appeal), at 24.  
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رویکرد واحدی در این خصوص وجود  نیز  در آمریکا    ۱ناشی از حق اختراع عنوان شده است.

های جایگزین را مدنظر قرار نداده و فارغ وجود گزینه  ۲که برخی از محاکم ندارد، به نحوی  

از اینکه نیاز رقابتی برای ویژگی موردنظر وجود دارد یا خیر، به محض احراز این موضوع  

کنند. در مقابل، برخی  که یک ویژگی عملکردی تلقی گردد، آن را غیر قابل ثبت اعلام می

الید دانسته و در احراز عملکردی بودن یک  موضوع، خود را مبسوطدر احراز این    ۳از محاکم 

دهند. در حال حاضر اداره ثبت اختراع  های جایگزین را مدنظر قرار میویژگی وجود گزینه

نیز در احراز عملکردی بودن علامتی که تقاضای ثبت آن به عمل  4و علامت تجاری آمریکا 

کند. با این وجود، به دلیل فقدان هرگونه  اظ میهای جایگزین را لحآمده است وجود گزینه

از جایگزین  برخی  احراز وجود  محاکم در صورت  این خصوص،  در  قانونی  در  معیار  ها، 

نیاز رقابتی به یک ویژگی مرتفع   تعیین اینکه چه تعداد جایگزین باید وجود داشته باشد تا

و   ۵ها با احراز سه جایگزینده گردد، با چالش مواجه هستند؛ به نحوی که در برخی از پرون

با احراز پنجاه جایگزین نیاز رقابتی به ویژگی مورد نظر منتفی تلقی شده و    ۶در برخی دیگر

احراز دوازده الی پانزده جایگزین موجبات اقناع دادگاه را فراهم نساخته    7ای دیگردر پرونده 

 است.

 
1  Junjie Zheng, "Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of 

Trademarks? View from a Comparative Analysis of the US and the EU 

Approaches", MIPLC Master Thesis Series, (2013). at 17-22. 
2  Sweet Street Desserts, Inc. v. Chudleigh's Ltd. (2014), 69 F. Supp. (3d) 530, 

at 543. 
3  STEVEN MADDEN, LTD. v. Laurent (2019), No. 18-CV-7592 (VEC) 

(S.D.N.Y), at 9. 
4James J. Aquilina, "Non-Functional Requirement for Trade Dress: Does Your 

Circuit Allow Evidence of Alternative Designs?" available at: 

https://www.quarles.com/content/uploads/2020/05/Non-Functional-

Requirement-for-Trade-Dress.pdf. last visited October 08, 2022. 
5 Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417 (5th Cir. 1984). 
6 Eco Mfg. LLC. v. Honeywell Intern., Inc., 357 F.3d 649 (7th Cir. 2003). 
7 Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981). 

https://www.quarles.com/content/uploads/2020/05/Non-Functional-Requirement-for-Trade-Dress.pdf
https://www.quarles.com/content/uploads/2020/05/Non-Functional-Requirement-for-Trade-Dress.pdf
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برخی  اعتقاد  قرار دادن  ۱به  این  گزینهمدنظر  به  بودن،  ارزیابی عملکردی  های جایگزین در 

وجود خواهد داشت، در اغلب    هایی برای ویژگی مورد نظردلیل که در هر مورد جایگزین 

موارد منجر به غیر عملکردی تلقی شدن یک ویژگی عملکردی خواهد شد، با این وجود به  

ها مدنظر اْ »کمیت« جایگزین رسد در احراز عملکردی بودن یک ویژگی نباید صرفنظر می

ها نیز معطوف گردد، به نحوی  ها باید بر »کیفیت« جایگزین قرار گیرد، بلکه محور بررسی

جایگزین  زیباییکه  یا  سودمندی  معیار  نظر  از  باید  مورد،  به  بسته  موجود  با  های  شناختی 

مورد نظر از طریق    تراز باشند. لذا در مواردی که دستیابی به نتیجه فنیویژگی مورد نظر هم

ها  شناختی جایگزین های موجود مستلزم هزینه تولید بالاتری باشد یا ارزش زیباییجایگزین 

کننده را به  در قیاس با ویژگی مورد نظر در یک سطح نباشد و به این دلیل انتخاب مصرف

ندهد، مینحو مطلوب تحت قرار  موجود جلوهتوان گفت گزینهالشعاع  از های    ای صوری 

جایگزینی دارند و به معنای واقعی نیاز رقابتی به ویژگی مورد نظر را بر طرف نساخته و رقابت  

 کارآمد در بازار همچنان در گرو دسترسی آزاد رقبا به آن ویژگی است. 

رسد موضع اتحادیه اروپا با اهداف  با این همه، در ارزیابی هر یک از دو رویکرد، به نظر می

انطب  بهانه وجود گزینهدکترین عملکردی  به  بیشتری دارد، زیرا  نمیاق  توان  های جایگزین 

این   از  بر این، همانطور که پیش  اختراع را موجه تلقی نمود. علاوه  استمرار بخشی به حق 

اینکه واجد عملکرد   دلیل  به  از موارد مجموع رنگ و شکل داروها  برخی  عنوان شد، در 

عم سودمندی  معیار  منظر  از  هستند  میبالینی  شمار  به  گزینهلکردی  احراز  لذا  های  آیند، 

جایگزین دیگر در این مورد، به این معنا خواهد بود که علاوه بر شکل و رنگ مورد نظر، 

یابی به  های دیگری وجود دارند که از طریق آنها امکان دستبسته به مورد، شکل و رنگ

این موضوع فی نفسه به معنای    عملکرد یا نتیجه فنی )عملکرد بالینی( یکسانی وجود دارد و

 های جایگزین موجود است.  عملکردی بودن گزینه

توان این موضوع را در عملکرد زیبایی شناختی نیز صادق دانست؛  به یاری قیاس مساوات می

مورد نظر در    شناختی با ویژگیهای موجود باید از منظر ارزش زیباییبه نحوی که جایگزین 

 
1 Mark P. McKenna, "Fixing Functionality in Design Patent Law", 

Berkeley Technology Law Journal, Forthcoming, (2021), at 206. 
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الشعاع قرار دهند.  کننده را تحتان اندازه انگیزه و انتخاب مصرفیک سطح باشند و به هم

می شرایطی  چنین  وجود  صورت  جایگزین در  گفت  ویژگیتوان  نیز  موجود  های  های 

 های ثبت شوند.آیند که باید مشمول ممنوعیتعملکردی به شمار می

کننده۷ مصرف  ادراک  اثباتی  ارزش  پیشین  ،.  انحصاری  معیارهای    حقوق  و 

 تکمیلی
کننده در برابر سردرگم  با توجه به اینکه یکی از اهداف نظام علائم تجاری حمایت از مصرف

جنبه از  بسیاری  است،  خدمات  یا  کالا  منبع  با  ارتباط  در  دید  شدن  از  نظام  این  های 

ضوع، پرسش درخور  مو  این   گیرد. با ملحوظ داشتن کنندگان مورد قضاوت قرار میمصرف

تامل این است که آیا باید در احراز عملکردی بودن علامتی که تقاضای ثبت آن به عمل  

کننده دخالت داده شود؟ در پاسخ به این پرسش  آمده یا به ثبت رسیده است، ادراک مصرف

باید به این واقعیت توجه شود که منطق این دکترین بر حمایت از رقابت کارآمد از طریق  

اعطای حقوق انحصاری به ویژگی عملکردی استوار است. لذا احراز نیاز رقابتی به یک   منع

کننده باشد، حقیقتی  که یک موضوع ذهنی و مبتنی بر ادارک مصرفویژگی، پیش از آن

نماید،  عمل  کارآمد  آن  طریق  از  بازار  است  لازم  که  آنچه  احراز  طریق  از  و  بوده  عینی 

 شود.  مشخص می

احراز ادراک و      شناختیدر خصوص عملکرد زیبایی  ،همانطور که عنوان شد  با این وجود،

مصرف تلقی  زیرا  طرز  است،  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  علامت  یک  از  ظاهر  کننده 

کننده در انتخاب  نواز کالا بدون اینکه به عنوان شناسه منبع عمل نماید، انگیزه مصرفچشم

دهد. لذا در این مورد  ر بازار را تحت تاثیر قرار میکالایی خاص از میان کالاهای موجود د

اگرچه احراز نیاز رقابتی به یک ویژگی و آثار نامطلوب ناشی از برقراری حقوق انحصاری  

می شمار  به  محاکم  ذاتی  و  خاص  وظایف  تلقی  از  طرز  و  نگرش  احراز  لیکن  آید، 

برای حصول باور یا علم    تواند به عنوان منبع تکمیلیکننده از ویژگی موردنظر میمصرف

آید.   دادرسان  یاری  به  »مصرفقضایی  از  بیماران،  منظور  عموم  این خصوص،  در  کننده« 

شود. به دیگر کننده نهایی را شامل میها نبوده و صرفا مصرفپزشکان یا متصدیان داروخانه
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باید به عنوان  کنند  بیمارانی که از داروی موردنظر استفاده میاز  دسته  آن  سخن، در این مورد  

گروه مرتبط یا جامعه هدف تعیین شده و نظرسنجی از این دسته از افراد به عمل آید. لذا  

باید در   کننده اصلی محصول دارویی را تعیین  مصرف  ابتدامحاکم در تعیین جامعه هدف 

کرده و پس از آن طرز تلقی و ادراک آنها از علامت را مورد سنجش قرار دهند. در آمریکا 

ها و انواع مختلف آنها به عنوان ادله اثباتی نقش کلیدی دارند و تحادیه اروپا نظرسنجیو ا

دادگاه پذیرش  نظرسنجیمورد  چنین  البته  هستند.  بیها  باید  نمونه هایی  و  بوده  طرفانه 

کننده  کننده و ترغیبهدایت  ،خاص  پاسخیها نباید به  های آنها صحیح باشد. پرسش گیری

ها از جامعه هدف باید به صورت تصادفی و نمایانگر کل جامعه  گیرینمونهباشند. همچنین، 

اگر   ۱باشد و در هر حال، اعتبار نظرسنجی به روش تحقیق و نمونه گیری آن بستگی دارد. 

ها نشان  طرفانه و روشن باشد و پاسخهای آن بیبه درستی انجام شود و پرسش   نظر سنجی

مصرف اکثر  که  زیباییدهند  ارزش  تاثیر  تحت  صرفا  انتخاب  کنندگان  به  دست  شناختی 

شود.  زنند، علامت کارکرد ذاتی خود را ایفا نکرده و عملکردی تلقی میداروی خاص می

کننده ویژگی مورد نظر را به عنوان شناسه  جی آشکار سازد که مصرفدر مقابل، اگر نظرسن 

انتخاب می را  مطلوب، کالا  دلیل کیفیت  به  و صرفا  تلقی کرده  را  منبع  نباید علامت  کند 

 عملکردی پنداشت. 

در خصوص عملکرد سودمندی نیز احراز عملکردی بودن یک ویژگی بر مبنای این معیار  

کنندگان فاقد آن هستند و از این رو، در  صی است که مصرفنیازمند داشتن دانش فنی خا

نگاه اول شاید دخالت دادن ادراک و طرز تلقی آنان در احراز این معیار موجه به نظر نرسد. 

برای مثال، در مواردی که دادگاه در صدد یافتن ارتباط یک ویژگی با یک نتیجه فنی، نظیر  

ع بر  آن  تاثیر  و  دارونما  و  نوسیبو  ادراک  آثار  دادن  دخالت  باشد،  بیماران  بالینی  ملکرد 

توان در احراز موضوع موثر تلقی کرد و در هر حال، به دلیل ماهیت فنی  کننده را نمیمصرف

کند. با این وجود، در صورتی که  و تخصصی موضوع دخالت کارشناس ضروری جلوه می

 
علی سیدین و مهدی کارچانی،  »علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی   1

. ۲7۱-۲7۰صص ، (۱۳۹۹، )۱۱۱، شماره 4۸پرونده »اکبرجوجه«، نشریه حقوقی دادگستری، دوره   
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دارو و تاثیر آن بر تبعیت  احراز نگرش و طرز تلقی بیماران از شکل و رنگ    صدددادگاه در  

کننده  توان از ادراک مصرفو پایبندی بر درمان باشد، در کنار ارجاع امر به کارشناس می

کننده در  ادراک مصرف  ۱نیز سود جست. به این دلیل، در اتحادیه اروپا، در موارد معدودی

محاکم از  ۲ها احراز معیار سودمندی دخالت داده شده است، در مقابل در برخی از پرونده 

 اند و بر مبنایکنندگان در ارزیابی و احراز این معیار امتناع کردهدخالت دادن ادراک مصرف

عمل   اینترنت  در  موجود  مطالب  نظیر  دسترس،  قابل  عمومی  دانش  کارشناسان،  نظریات 

اند. البته، در مواردی که ویژگی فنی و سودمند یک ویژگی بدیهی بوده است، بدون نموده

و 4علاوه بر این، محاکم اتحادیه اروپا   ۳گفته اتخاذ تصمیم شده است.ت دادن موارد پیش دخال

پرونده   ۵آمریکا از  برخی  وبگاه  در  در  موجود  برخط  تبلیغات  در  شده  مطرح  ادعاهای  ها 

های منحصر به فرد کالا را به  شخصی متقاضی، به ویژه در مواردی که این ادعاها ویژگی

مرب میعملکردهای خاص  در  وط  ثالث  اشخاص  وبگاه  در  شده  منتشر  مطالب  نیز  و  کند، 

موردنظر  ویژگی  فنی  مزایای  توصیف  در ۶خصوص  مطرح شده  و خاص  دقیق  ادعاهای  و 

 اند. را در احراز عملکرد سودمندی لحاظ کرده7بروشورهای کالا 
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دت حمایت از  های مصرفی که موجود حق اختراع یا مدل۲و آمریکا۱نهایتا، در اتحادیه اروپا

بر داشتن عملکرد سودمند ویژگی مورد نظر   انکار  قابل  آنها منقضی شده است دلیلی غیر 

تلقی و بار اثبات خلاف آن بر عهده متقاضی ثبت علامت نهاده شده است. البته، عدم وجود  

حقوق انحصاری پیشین به معنای عملکردی نبودن یک ویژگی نیست، چرا که ممکن است  

من ماهیتی فنی و عملکردی باشد لیکن به دلیل فقدان شرط تازگی، بدیهی  یک ویژگی متض

بودن و به طور کلی، عدم انطباق با شروط ماهوی حق اختراع، امکان ثبت آن وجود نداشته  

  باشد. در هر حال، وجود یا عدم وجود حقوق انحصاری پیشین در شناخت مدعی و مدعی

 دوش چه کسی خواهد بود، موثر است.   علیه، و در نتیجه، اینکه بار اثبات بر

توان گفت در وضعیت عادی فرض بر عملکردی نبودن یک ویژگی است  بر این اساس، می

ویژگی مورد نظر مشمول حقوق انحصاری نظیر حق اختراع یا    لیکن در مواردی که سابقاْ

نشود، ویژگی  های مصرفی باشد، این فرض منقلب شده و تا زمانی که خلاف آن ثابت مدل 

رسد این موضوع که ویژگی مورد نظر عملکردی تلقی خواهد شد. با این وجود، به نظر می

موردنظر که به عنوان بخشی یا یکی از ادعاهای اختراع پیشین بوده است فاقد هرگونه عملکرد  

است موثر در موضوع نیست، چرا که در چنین مواردی دادگاه باید احراز نماید ثبت   سودمند

ویژگی به عنوان علامت تجاری عملْا موجب توسعه مدت زمان حقوق انحصاری حق اختراع  

همانطور که در مثال دستگاه خردکن )آسیاب( غلات  ۳های مصرفی پیشین خواهد شد؟یا مدل 

عنوان شد، اگرچه طرح مربعی شکل غلات فاقد هرگونه عملکرد سودمند بود لیکن برقراری  

شد علیرغم انقضای مدت حمایت از اختراع  ص موجب میحقوق انحصاری در این خصو 

اختراعات   ترتیب، در  این  به  باشند.  نداشته  فناوری را  از  استفاده  امکان  برای همیشه  عموم 
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از   یا یکی  به عنوان بخشی  فنی  ماهیت  فقدان  دلیل  به  دارو  دارویی، اگرچه شکل و رنگ 

مورد  اختراع  ثبت  اظهارنامه  در  پیشین  اختراع  نمی  ادعاهای  قرار  در  نگارش  لیکن  گیرند، 

جایگزینی   امکان  درمان،  از  تبعیت  عدم  و  نوسیبو  دارونما،  اثار  بروز  دلیل  به  که  مواردی 

ویژگی ثبت  باشد،  نداشته  تجاری عملا  ژنریک وجود  عنوان علامت  به  دارو  های ظاهری 

 موجب استمرار بخشی به حقوق انحصاری ناشی از اختراع خواهد شد.

 گیرینتیجه
لباس تجاری، در  امکان ثبت ویژگی  علیرغم این واقعیت که های ظاهری داروها در قالب 

الزامات و شروطی را   در مقام عمل،مالکیت معنوی    مرکزوجود دارد، لیکن    ۱۳۸۶قانون  

می تجاری لازم  لباس  ثبت  پیش برای  قانون  در  اساسا  است.  داند که  نشده  اداره  بینی  رویه 

انتقاد است که ه قابل  این جهت  از  نهاد علامت تجاری و طرح صنعتی  ر  مذکور  از  کدام 

علاوه بر شروط ماهوی برای قابل ثبت بودن، اهداف و مرز مشخصی دارند، به نحوی که  

باشد، در مقابل، لباس تجاری، در  بخشیدن به محصولات می  از طرح صنعتی، زیباییهدف  

  مقوله  صدد شناساندن منبع و تمایز کالا است. لذا هر یک از دو نهاد با وجود نزدیکی، دو

قابل تفکیک هستند؛ در عین حال که ممکن است موضوع  قالب حمایتی  بوده و دو    جدا 

با توجه    .برخوردار شود  حمایت  دو  و از هر  گیرد  و قالب قرارتحت شمول هر د  نیز  واحدی

، تمایل مقنن برای  ۱۳۸۶قانون سال    نسبت بهطرح جدید مالکیت صنعتی  در  به این موضوع،  

قابل استنباط است. لذا، در صورت    تریروشن   صورت   های ظاهری کالا بهحمایت از ویژگی

 دهد. به رویه کنونی خود پایان  لازم است   مالکیت معنوی مرکز ،تصویب نهایی این طرح

های عملکردی از حیطه علائم قابل ثبت در کنار حمایت از لباس تجاری،  استثنای ویژگی

اجتناب و  ضروری  زیرا  امری  است،  ویژگیناپذیر  برای  انحصاری  حقوق  های  برقراری 

عملکردی منجر به برقراری انحصار در یک مزیت رقابتی برای یک بنگاه و محروم ساختن  

به آن ویژگی شده و در نتیجه رقابت کارآمد در بازار از طریق  سایر رقبا از دسترسی آزادانه 

بینی قانونی  عدم پیش .  گیردبه حاشیه رانده شدن رقبای بالفعل یا بالقوه تحت تاثیر قرار می

نظیر دشواری در ورود    ،در حوزه دارویی  های رقابتیعلاوه بر بروز چالش   ،استثنای مزبور
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ژنریک عدم  آسان  و  بازار  به  شرایط  سازان  تحت  است  ممکن  ژنریک،  جایگزینی  امکان 

تحت تاثیر قرار  نیز  ترین عملکرد داروهای ژنریک که اثربخشی و ایمنی است را  مهم  ،خاص

های درمانی را  دهد، و در نتیجه، سلامت بیماران را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و هزینه

ح جدید مالکیت صنعتی نیازمند طر  ۱۰۶از این رو، ماده  به طور قابل توجهی افزایش دهد.  

قابل ثبت  بازنگری جدی است. در راستای استثنای ویژگی های عملکردی از حیطه علائم 

علامتی که شامل شکل یا سایر بینی بندی جداگانه در ماده مرقوم،  شود با پیش پیشنهاد می

ی کالا که  هاشود، شکل یا سایر ویژگی هایی باشد که از ماهیت خود کالا ناشی میویژگی

هایی که ارزش قابل  برای به دست آوردن نتیجه فنی ضروری است و شکل یا سایر ویژگی

 به طور مطلق از حیطه علائم قابل ثبت استثنا شوند. ،توجهی به کالا دهد

گزینه وجود  تاثیر  نظر  ویژگی  از  یک  به  نسبت  رقابتی  نیاز  شدن  مرتفع  بر  جایگزین  های 

به آن  ثبت  قابلیت  و  دلیل،  عملکری  می  این  صنعتی  پیشنهاد  مالکیت  طرح جدید  در  شود 

های عملکردی به طور مطلق غیر قابل ثبت  رویکرد اتحادیه اروپا مبنا قرار گرفته و ویژگی

 های جایگزین در این رابطه مدنظر قرار داده نشود. و وجود گزینه اعلام شوند

از نظر دلایل اثباتی، احراز علائم عملکردی یا عملکردی شدن علامت به عنوان یک فرآیند،  

کننده  ادراک و طرز تلقی مصرفتوانند در این فرآیند  مستلزم طی مراحلی است و محاکم می

سایر دلایل و قرائن،    کنند را در کنار مورد نظر استفاده می  نهایی، یعنی بیمارانی که از داروی

 مدنظر قرار دهند.  از جمله وجود حقوق انحصاری پیشین، 

 تعارض منافع 
 تعارض منافع وجود ندارد. 

 سپاسگزاری 
 حامی مادی و معنوی وجود ندارد.
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 منابع  

 اهمقاله 
فریب بیمار«، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،  اترک، حسین و خوشدل روحانی، مریم ، »دارونما و  

 (.۱۳۹۳، )4، شماره ۹دوره 

پروین، محمدرضا و جباری، علیرضا، »نقد رویکرد طرح مالکیت صنعتی در خصوص استثنای کاربرد 

درمانی جدید از حیطه اختراعات قابل ثبت با استفاده از حقوق تطبیقی و تأکید بر آثار اقتصادی«،  

 (.۱4۰۱، )۵7، شماره ۱۶وهشی حقوق پزشکی، دوره مجله علمی پژ

خانجانی، سپیده و همکاران، »بررسی میزان تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به  

 (.۱4۰۰، )۳، شماره ۲۸«، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره ۲دیابت نوع 

تبعیت از رژیم درمانی در بیماران تحت درمان با  سادات هاشمی، مریم و همکاران، »عوامل مؤثر بر  

 (.۱۳۹۹، )۲، شماره ۱۸همودیالیز: یک تحلیل محتوای کیفی. مجله پرستاری و مامایی«، دوره 

سیدین، علی و کارچانی، مهدی، »علامت تجاری عام: احراز فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتوی  

 (.۱۳۹۹، )۱۱۱، شماره ۸4ه پرونده »اکبرجوجه«، نشریه حقوقی دادگستری، دور

شاکری، زهرا و نورعلی، سهیلا، »نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری«، دو فصلنامه  

 (. ۱۳۹7، )۱۰شماره پیاپی -۲، شماره ۵علمی حقوق تطبیقی، دوره 

 . ۱7، شماره ۹های حقوقی، دوره صادقی، سوره ، علائم تجاری غیرسنتی، مجله پژوهش 

با تأکید بر علائم  فصیحی زاده، علیرضا و همکاران، »بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری 

 (. ۱۳۹۵، )۲، شماره 7رنگی و سه بعدی«، مجله حقوق تطبیقی، دوره 

 ها نامهپایان
»چالش علیرضا،  هدف جباری،  داروهای  از  حمایت  حقوقی  نظام  های  در  شده  مجدد  گذاری 

 (.۱۳۹۹نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، )رها«، پایان اختراعات و ارائه راهکا
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