
10.22106/jcr.2018.77149.1110):DOI( شناسه دیجیتال 

 

 

 

شیوه احراز مشهور بودن علامت  ؛گزارش نشست تحلیل رویه قضایی

 های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات تجاری و ملاک
 

 ∗هییپژوهشگاه قوه قضا
 

شیوه »دومین نشست نقد رأی با موضوع  1396ه شهریورما 12در تاریخ 
توسط گروه « های مشابهت کالاها یا خدمات احراز مشهور بودن علامت و ملاک

حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور 
دکتر سعید حبیبا )عضو هیأت علمی دانشگاه ، میرحسینیسیدحسن دکتر آقایان 
غلامرضا آقای ، دادگاه عالی انتظامی قضات( قاضی) محمودر رضا وصالیدکت، تهران(
دادگاه  10)رئیس شعبه  یمّآقای اُ)رئیس اداره ثبت علامت تجاری(،  بیات

دادگاه  10)مستشار شعبه  زادهرمضانتجدیدنظر استان تهران(، آقای امیرحسین 
تجدیدنظر استان  دادگاه 12)قاضی شعبه  آقای علائیتجدیدنظر استان تهران(، 

دادگاه تجدیدنظر  12بندری )رئیس سابق شعبه تهران( و آقای رسول دوبحری
 استان تهران( برگزار گردید. 

در پرونده موضوع نشست، دعوای خواهان )د.ب.( به طرفیت خواندگان 
)پ.پ.ب.( و ادارات ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی به خواسته ابطال علامت 

از استفاده از  نامبردهو منع شده توسط خوانده اول ثبت تجاری و طرح صنعتی
با این توضیح که ، واردهتجاری و طرح صنعتی با احتساب کلیه خسارات مت علا

وکلای خواهان مدعی هستند علامت موکل آنان مشهور بوده و خوانده عین این 
وده و به نام خود ثبت نم ـکه متخذ از نام تجاری خواهان نیز هست  ـعلامت را 

طرح صنعتی مشابه محصولات موکل را نیز به ثبت رسانده است، با این استدلال 
کنندگان گردیده و مصداقی از رقابت  که اقدامات خوانده موجب گمراهی مصرف

توسط دادگاه پذیرفته و حکم غیابی به ابطال علامت و  این دعوی ،نامشروع است
 د.شو طرح صنعتی و منع استفاده خوانده صادر می
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کند که با توجه بـه اینکـه بنـد )الـف(      دادگاه در مرحله واخواهی استدلال می
به یکسان بودن کالاها یا خدمات مربوط به دو علامت اشاره دارد و علامـت   32ماده 

متفاوتی از علامت خواهان ثبت شده است، احتمال وقوع گمراهـی    خوانده در طبقه
ر آن، اداره ثبـت علامـت تجـاری، مرجـع     کنندگان وجود ندارد. افزون ب برای مصرف

صالح در تشخیص مشهور بودن علامت است که از نظر ایـن مرجـع، ثبـت علامـت     
ای متفاوت از طبقه علامت خواهـان توسـط اداره مزبـور، بـر عـدم       خوانده در طبقه

کننـدگان   مشهور بودن علامت دلالت دارد. دادگاه با منتفی دانستن گمراهی مصرف
م ورود ضـرر بـه خواهـان، دادنامـه غیـابی را درمـورد ابطـال و منـع         و اعتقاد به عد

 نماید. استفاده از علامت تجاری، نقض می
پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه سابقه استعمال طولانی علامت و نام تجـاری  

داند با این بیان که اعتراض  توسط تجدیدنظرخواه را دالّ بر مشهور بودن علامت می
انون، منوط به واحـد بـودن طبقـه کالاهـا نشـده اسـت و فقـط        به ثبت علامت در ق
ــدگان مــلاک مــی گمراهــی مصــرف ــا معــروف دانســتن علامــت   کنن ــذا ب باشــد، ل
بـرای کـالای متفـاوت و    ولو  علامتاقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت تجدیدنظرخواه، 
تجـاری و ثبـت علامـت بـا      غیرمنصـفانه از مصـادیق بـارز رقابـت     را در طبقه دیگر

دانسـته و درخصـوص علامـت تجـاری، حکـم بـه ابطـال و منـع اسـتفاده          یت نءسو
 تجدیدنظرخوانده صادر نموده است.

 کـار  دسـتور  در ذیل سسالات به پاسخ و پرونده این آراء تحلیل
 :داشت قرار نشست این

سبب عینیـت یـا شـباهت کالاهـا یـا      آیا درخواست ابطال علامت تجاری به -
هـا ثبـت    بقات کالاهایی کـه علائـم در آن  خدمات، منوط به واحد بودن ط

باشد؟ به عبارت دیگر آیا کالاهای مشـابه بـه معنـای کالاهـای     اند می شده
 شده در یک طبقه هستند؟ ثبت

 گیرد؟  احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی چگونه صورت می -

ای که عین یا مشابه آن علامت  ای متفاوت از طبقه آیا ثبت علامت در طبقه -
تواند نشانگر اعتقـاد مرجـع ثبـت بـه عـدم       لاً در آن ثبت شده است میقب

 مشهور بودن علامت باشد؟
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 مشخصات رأی

 9109970226300142 :شماره دادنامه

 31/2/1391 تاریخ رسیدگی:

 دادگاه عمومی حقوقی 3شعبه  ه:کنند مرجع رسیدگی
 

 متن رأی

شرکت  -1 :ه طرفیتب د.ب.از  وکالت به و م.ب. ح. :درخصوص دعوی آقایان»
های صنعتی  اداره ثبت طرح -3 ؛اداره ثبت علائم تجاری -2پ.پ.ب.؛ تولیدی بازرگانی 

و منع  ...و طرح صنعتی شماره  ...و  ...اره ـشم هشدتـمبنی بر ابطال علائم تجاری ثب
ارات وارده ـیه خسـتساب کلـتی با احـخوانده اول از استفاده از علائم تجاری و طرح صنع

ه این خلاصه که وکلای خواهان به شرح دادخواست توضیح دادند موکل مالک علامت ب
ایران به ثبت رسانده  ها را در که آن باشدمیهای پیوست  نامه ه شرح گواهیب« د...» تجاری

قانون  32ماده هـ و از علائم تجاری معروف و مشهور در ایران بوده و مورد حمایت بند 
مکرر کنوانسیون پاریس  6اده ـجاری و مـعتی و علائم تـی صنها رحـتراعات طـثبت اخ

های مذکور و نیز  عین علائم تجاری خواهان را طی شماره اول خواندهسفانه أمت باشد.می
طرح صنعتی مشابه علامت را به ثبت رسانیده است که با توجه به تقلید از علامت خواهان 

 ،تولید کالا و خدمات أسبت به مبدکنندگان ن و نیز وقوع اشتباه و گمراهی مصرف
 ،رغم ابلاغ قانونی اخطاریهعلی اول خوانده دارند.ی به شرح خواسته را أدرخواست صدور ر

از سوی خوانده ردیف دوم هم گزارش ثبتی  ؛حاضر نشده و ایراد و دفاعی ننموده است
اری خواهان هم که متخذ از نام تج «د...»هذا دادگاه نظر به اینکه علامت  علی .واصل شد

جهت کالای  20/9/1344مورخ  ...و  11/2/88مورخ  ...های  باشد ابتدا طی شماره می
های قانون ثبت اختراعات طرح 31نام وی ثبت شده که مطابق ماده   هب 9مشمول طبقه 

ن علامت ـخر عیؤت مـت و ثبـانحصاری اس یاستفادهصنعتی و علائم تجاری واجد حق 
خواهان باع  وقوع اشتباه و  مکتسبهعلاوه بر تعارض با حقوق مقدم و  نام خوانده اوله ب

ت آن ـدمات خواهد شد و ثبـتولید کالا و خ أبدـبت به مـندگان نسـکن صرفـگمراهی م
 به عنوان طرح صنعتی با توجه به تقلید از علامت خواهان هرچند که در طبقات دیگر

سازی و  وءنیت خوانده اول در مشابهید سؤنامشروع و م است اما از مصادیق رقابت
ایراد و  ،که از سوی خوانده اولباشد و نظر به این سوءاستفاده از شهرت تجاری خواهان می

وارد و  ،دعوی خواهان را ،بر مراتب عمل نیامده است بنادفاعی نسبت به دعوی مطروحه به
و بند  32ماده  «و»و  «ـه»و  «الف»و بندهای  31ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 

های صنعتی و علائم تجاری  از قانون ثبت اختراعات طرح 47و  46و  41و  40 ماده «ب»
حکم به ابطال ثبت علائم تجاری و طرح صنعتی  ،مکرر کنوانسیون پاریس 10و  8و مواد 
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وی از این علائم و طرح صنعتی و  یاستفادههای مذکور و منع  خوانده اول به شماره
صادر و اعلام  ،الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان زینه دادرسی و حقپرداخت ه

 ،غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ ،ی صادره نسبت به خوانده اولأگردد. ر می
 «.باشدقابل واخواهی در این دادگاه می

 دادگاه عمومی حقوقی تهران 3رئیس شعبه 
 

 مشخصات رأی

 9109970226301172شماره دادنامه: 

 7/12/1391تاریخ رسیدگی:

 دادگاه عمومی حقوقی 3شعبه کننده:  مرجع رسیدگی
 

 متن رأی
با وکالت بعدی  پ.پ.ب.درخصوص دادخواست واخواهی شرکت تولیدی بازرگانی »
؛ های صنعتیاداره ثبت طرح -2.؛ و م.ب ح. :با وکالت آقایان ش. -1به طرفیت  م.ک.خانم 

 ،موجب آنکه به 31/2/91 مورخ 142ی نسبت به دادنامه غیابی اداره ثبت علائم تجار -3
عتی وی ـرح صنـنیز ط و... و  ...های مارهـواه به شـحکم به ابطال ثبت علائم تجاری واخ

الوکاله وکیل صادر گردیده و منع استفاده و پرداخت هزینه دادرسی و حق ...به شماره 
 ...مثبوت به شماره  یلایحهت دادخواست و پیوس یلایحهدادگاه از عطف توجه به  ،است

ی  جلسهو اظهارات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی به شرح صورت 14/11/91مورخ 
که و نیز مفاد گزارش ثبتی واخوانده ردیف سوم نظر به این 14/11/91دادرسی مورخ 
لائم تجاری )واخوانده ردیف اول( در ابطال ع که مستند خواهان اولیه «د...»علامت تجاری 

های باتری و و طرح صنعتی واخواه قرار گرفته فقط جهت انواع باتری و شارژکننده
ثبت شده اما علائم واخواه متشکل از  9ها و لوازم برقی و اجزاء و قطعات در طبقه دستگاه
در زمینه مشکی و رنگ حروف …D… Mهای مشکی و آبی به رنگ …D… D کلمات

ها در طبقات  ترتیب جهت تولید و توزیع و صادرات نوشیدنی ی بهیسفید و طلا ،نوشتاری
 و 35 و 4و جهت تولید و توزیع و صادرات انواع روغن موتور در طبقات  39 و 35 و 32
ثبت شده که متفاوت از کالاها و  به نامشالمللی کالا و خدمات بندی بیناز طبقه 39

اینکه موارد عدم قابلیت ثبت علائم  باشد و نظر به طبقه محصولات واخوانده ردیف اول می
های صنعتی و علائم تجاری تصریح شده ازجمله قانون ثبت اختراعات طرح 32در ماده 

سسه دیگر ؤسسه را از کالاها و خدمات مؤنتواند کالا یا خدمات یک م «الف»مطابق بند 
نیز  «ز»و  «و» ،«هـ»متمایز سازد که ناظر است بر یکسان بودن کالا و خدمات و بندهای 

ناظر به ممنوعیت ثبت علائمی است که در ایران برای کالا و خدمات مشابه معروف بوده 
میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت  نحوی که عرفاًبه

آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد و یا به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و 
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امکان  ،بنابراین به لحاظ عدم ارتباط و مشابه نبودن کالا و خدمات .موم شودگمراهی ع
کنندگان قادر به تشخیص و تمییز کالاها  منتفی و مصرف ،کنندهاشتباه و گمراهی مصرف

از  .ورود لطمه به منافع مالک قبلی غیرقابل تصور است ،از یکدیگر خواهند بود و درنتیجه
کنوانسیون پاریس احراز مشهوریت علامت با مقام صالح  مکرر 6طرفی طبق مفاد ماده 

بودن علامت  کننده است که در صورت تشخیص مشهور کننده یا استعمال کشور ثبت
نماید اما  از ثبت مجدد آن جهت هر نوع کالا و یا کالاهای مشابه خودداری می ،الثبتسابق

ت ـجاری اسـت علائم تـثب تـع صالح جهـفیه اداره ثبت علائم تجاری که مرجدر مانحن
علائم وی را جهت کالا و خدمات غیرمشابه به ثبت  ،های واخواه با پذیرش اظهارنامه

رسانیده و از طرفی در پاسخ به استعلام مدیریت بخش بازرگانی سفارت اتریش مبنی بر 
.. .مورخ  ...فیه برای نوشابه بدون الکل طی شماره جواز یا عدم جواز ثبت علامت متنازع

که  استجهت نوشابه بدون الکل بلامانع اعلام نموده  32را در طبقه   ثبت آن تلویحاً
باشد که می «د...»ید عدم اعتقاد اداره ثبت علائم تجاری به مشهور بودن علامت ؤم ،مراتب
ثبت طرح صنعتی واخواه  با رابطه درواخوانده ردیف اول ثبت شده است اما  به نام سابقاً

)قوطی نوشابه(  واخواه ...خوانده فاقد ثبت طرح صنعتی موضوع گواهی هرچند که وا
چراکه علامت  باشدمیعلامت تجاری و طرح صنعتی دو مقوله جدا  باشد و اساساً می

که متمایزکننده کالا و خدمات اشخاص حقیقی یا  استیتی ؤتجاری هر نشان قابل ر
که مورد استفاده قرار  استخود یک محصول صنعتی  ،اما طرح صنعتی استحقوقی 

که قوطی نوشابه )محصول موضوع طرح صنعتی واخواه( شبیه هذا نظر به این مع .گیرد می
جلسه و وکیل شرکت واخواه هم به شرح صورت باشدمیباتری تولیدی شرکت واخوانده 

دادرسی آمادگی شرکت موکل را مبنی بر تغییر شکل ظاهر محصول به نحوی که متفاوت 
مبین عدم سوءنیت نامبرده در ثبت طرح  ،واخوانده باشد اعلام نموده که مراتب از محصول

اعتراض واخواه را نسبت به قسمتی از دادنامه که مشعر بر  ،دادگاه ،بنابراین .صنعتی است
با عنایت به تفاوت طبقات و  ...و طرح صنعتی  ...و  ...های ابطال علائم تجاری به شماره

کنندگان و نیز عدم احراز ورود منتفی بودن اشتباه و گمراهی مصرفنوع کالا و خدمات و 
در این قسمت  عنهمعترضد تشخیص داده ضمن فسخ دادنامه روا ،لطمه به منافع واخوانده

های صنعتی و علائم تجاری قانون ثبت اختراعات طرح 41با استناد به مفهوم مخالف ماده 
م به بطلان دعوی واخوانده ردیف اول در این حک ،ین دادرسی مدنییقانون آ 197و ماده 

به قسمت دیگر دادنامه که مبتنی است بر عدم دارد اما راجعقسمت صادر و اعلام می
بیان شد دادنامه به قوت خود باقی  بنابر آنچه که فوقاً ...واخواه از طرح صنعتی  یاستفاده

ود در صورت تغییر شکل شده خو بدیهی است که واخواه مجاز است از طرح صنعتی ثبت
 ،ی صادرهأر .ای که متفاوت از محصول واخوانده باشد استفاده نماید گونهظاهر طرح به

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  ،حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ
 «باشد.تجدیدنظر تهران می

 دادگاه عمومی حقوقی تهران 3رئیس شعبه 
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 مشخصات رأی

 9209970221201228شماره دادنامه: 

 5/11/1392 تاریخ رسیدگی:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 12شعبه کننده:  مرجع رسیدگی
 

 متن رأی

دی و ـشرکت تولی -1به طرفیت  و م.ب. ح. :با وکالت آقایان تجدیدنظرخواهی ش.
های  اداره ثبت طرح -3اری ـت علائم تجـاداره ثب -2 م.ک.با وکالت خانم  پ.پ.ب.انی ـبازرگ

دادگاه عمومی  سومشعبه  7/12/91-1172هایی از دادنامه شماره  صنعتی نسبت به بخش
و صدور حکم  31/2/91 -142حقوقی تهران متضمن فسخ دادنامه غیابی واخواسته به شماره 

شماره  به …D… D های ابطال علائم تجاریبه بطلان دعاوی آن شرکت به خواسته
و  35و  4 در طبقات  …به شماره ثبت  …D…  M و 39 و 35 و 32 در طبقات ...ثبت
باشد می ...مورخ  ...به شماره ثبت  9های صنعتی قوطی نوشابه در طبقه  و ابطال طرح 39

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین، به عقیده 
 ،اولاً باشد:نمییید أبوده و قابل ت مخدوش ،عنه به جهات ذیلاین دادگاه، دادنامه معترض

 44باشد در سال  نام تجاری شرکت تجدیدنظرخوانده می که متخذ از« D...» علامت تجاری
به نام آن شرکت در ایران به ثبت رسیده که به لحاظ سابقه استعمال مستمر و طولانی از 

 ؛دـباشها می ندهـرژکنعلائم معروف در حوزه باطری و شا وعلامت مذکور جز ،علامت در ایران
راض ـاعت 1386وب ـاری مصـهای صنعتی و علائم تج در قانون ثبت اختراعات طرح ،ثانیاً
منوط به واحد بودن طبقه و کالا نگردیده بلکه  ،شدهبت به علامت تجاری ثبتـنس

 ؛تولید کالاها و خدمات استأ منش و أکنندگان عادی در تشخیص مبد اشتباه مصرف ملاک، 
اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت علائم تجاری  …D ه به معروفیت علامتـبا توج ،اًثالث

ابت مکارانه ـهرچند برای کالای متفاوت و در طبقه دیگر از مصادیق بارز رق عنهمبحوث
باشد و اقدام آن شرکت در  نیت بوده و قانوناً قابل حمایت نمیسو،ت علامت با ـاری و ثبـتج

باشد نیز که کاملاً شبیه باطری تولیدی تجدیدنظرخواه می فیهنازعمتهای صنعتی ثبت طرح
ب ـبنا به مرات .ایت کردـن حمآوان از ـتاز مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاری بوده و نمی

قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه  358جویز ماده ـذکور به تـم
رد اعتراض که در مخالفت با موازین قانونی و های مو ه که در قسمتـتجدیدنظرخواست

گردد آنگاه با توجه به استدلال یادشده ادعای خواهان را مستندات پرونده صادرشده نقض می
های قانون ثبت اختراعات طرح 59و  41،47،و( )بند  32و  31تناد مواد ـه به اسـوارد دانست

 519و  198کنوانسیون پاریس و مواد  مکرر 10و  8مکرر و  6صنعتی و علائم تجاری و مواد 
 ،عنه راتی مبحوثـرح صنعـجاری و طـطال علائم تـکم به ابـح ،دنیـقانون آیین دادرسی م
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الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان وانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حقـادر و خـص
 .قطعی است ،یأنماید. این ر بدوی محکوم می

 مستشار شعبه ـه تجدیدنظر استان تهران دادگا 12رئیس شعبه 

 متن نشست:

 میرحسینیر دکت

گذار برخلاف دو شرط اساسی وجود دارد که قانون ،برای قابلیت ثبت علامت
ها معرفی  هایی برای احراز آن که ملاکدو را بدون اینآن قوانین بسیاری از کشورها 

 :ند ازادو شرط عبارتو اما کند.  مطرح مینماید 
 علامتن جه تمایز داشتو .1
 علامتگی کنند گمراهعدم  .2

از مواردی بسیاری و خورد چشم نمیبهدرمورد وجه تمایز، معیاری در قوانین 
 ،مثالرای شود معمولاً استنباط شخصی است. ب ها مشاهده می دادگاه ءکه در آرا

یزبخشی کلمات عام را غیرقابل ثبت و فاقد وصف تما ،ای گذار در هیچ مقررهقانون
علامت « وجه تمایز»قرار گرفته وی اهمیت و  چه مورد تأکیدندانسته است. آن

حال در احراز این داند. میمییزدهندگی را متصف به تعلامت چراکه لازمه است 
علامتی ثبت شده  طور نمونه،بهت. های مختلفی را در نظر گرف توان ملاک وصف می

 ،بعد از ده سالدر حال حاضر وده ولی فاقد وصف تمایزبخشی ب ،و در زمان ثبت
 تمایز ثانویگشته و تمایزبخشی ، متصف به ویژگی بر اثر استعمال مستمر ،علامت
قضاوت درمورد  خصوصکنوانسیون پاریس در، اساس این است. برنموده کسب 

برای احراز این  لذا مال باید در نظر گرفته شودتعکند که مدت اس علامت تأکید می
برای  «سیب»کلمه ال، مثبرای  .داشتتوجه یک ملاک تنها به  انتو وصف نمی
علامتی  ،رای موبایلبتواند تمییزدهنده باشد ولی  سیب نمی خودِازجمله طبقه میوه 

در طبقه  توان را نمی «فیل»فرض، واژه بهیا و  میلیارد دلار 240 ارزش به است
ئم علااز برای تلفن اژه کن نفسِ این وحیوان است ولی اًون نوعرد چحیوان ثبت ک

 و کالا به توجه با تمایز وجهنکته مهم دیگر اینکه تقریباً  آید.شمار میبهعروف م
های  ثبت اختراعات،طرح قانون 33که ماده رطو ؛ همانشود می تعریف خدمات

کنند در اظهارنامه  نامه تأکید می ینیای از آو مواد عدیده صنعتی و علائم تجاری
مشخص شده  تقاضای ثبت شده است،ها  خدماتی که علامت برای آنباید کالا یا 
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ملاک ارزیابی این است که قابلیت ثبت علامت با توجه به کالا یا  ،بنابراین .باشند
عنوان کلمه به و باید سنجیده شود گرددخدماتی که قرار است برای آن ثبت 

نامه  ینیدر قانون و آ یالهئمسعلامت نباید به تنهایی ملاک قرار گیرد. فلذا چنین 
 مورد تأکید قرار گرفته است. 

گاهی علامت با توجه به باید اذعان نمود که  کنندگی علامت درمورد گمراه
علامت بر برنج  طور نمونه،به .کننده باشد تواند گمراه مبدأ جغرافیایی مینیز منشأ و 

کنندگی  گاه گمراه شود. ولی درواقع برنج شیراز فروخته  شته باشدرودسر دلالت دا
 ،ماهیت یا کیفیت کالا یا خدمات است. فرض کنید برای دستبند ساعتخصوص در

کننده این است که جنس این دستبند از  شود و تلقی مصرف علامت کبری ثبت می
کنندگی همچنین گاهی  طور نیست. گمراهکه اینپوست مار کبری است درحالی

که وصف تمایزبخشی افتد. خلاصه این اق میهای دیگر اتف تعارض با علامتمورد در
گردد  ها ثبت می با توجه به کالاها یا خدماتی که علامت برای آن دعلامت بای

 کنندگی علامت نیز ممکن است ناشی از موارد متعددی باشد.  سنجیده شود و گمراه
سبب عینیت در پاسخ به این سؤال که آیا درخواست ابطال علامت تجاری به

اند  ها در آن ثبت شده ت منوط به واحد بودن طبقات کالایی که علامتیا شباه
کالاها  ،بندی تواند ملاک باشد زیرا در طبقه در اینجا طبقه نمی باید گفت ،باشد می

اند که بعضاً شباهتی با یکدیگر ندارند.  و خدمات کالاهایی در یک گروه قرار گرفته
ل هواپیما، کشتی، اتومبیل، لاستیک و... کالاهایی از قبی ،12در طبقه  ،برای مثال

توان گفت همه این موارد دارای شباهت هستند. براساس همین  وجود دارند و نمی
تواند مجوز  دارد دارنده علامت می نامه مقرر می ینیگذار در آنکته است که قانون

با یک کالای خاص در یک طبقه به  ارتباط برداری )لیسانس( علامتش را در بهره
کالاهای دیگر همان طبقه  بارهدیگری واگذار کند و حقوق مربوط به علامت را در

تواند ابطال جزئی  به همین ترتیب درمورد ابطال علامت، خواهان می حفظ نماید.
 یک کالای خاص از یک طبقه را از دادگاه بخواهد. خصوصیعنی ابطال علامت در
طبقه ممکن است با یکدیگر  که کالاها و خدمات داخل در یکبا توجه به این

تواند در یک طبقه برای یک کالا  تفاوت بسیاری داشته باشند علامت غیرمشهور می
توسط یک شخص ثبت شود و درهمان طبقه برای کالای دیگر توسط شخص 

توان برای تشخیص  بلامانع است. بنابراین نمیاین امر، دیگری به ثبت برسد و 
مانند همه کشورها این نکته مورد ایران و در قانون  ادطبقه را ملاک قرار د ،تشابه
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این »قانون آمده است:  40قسمت اخیر ماده ؛ چنانکه در توجه قرار گرفته است
شود که شبیه علامت ثبت شده است و  حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می

 یا از کالا سخن در همه موارد«. استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه است
به یکسان بودن طبقه به عنوان ملاک شباهت  لیکنو باشدمیخدمات مشابه 

آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای حال سؤال اینجاست که: ای نشده است.  اشاره
لزوماً در یک طبقه مستقر زیرا کالاهای طبیعتاً پاسخ منفی است ؟ هستند بقهط هم

 با یکدیگر مشابه نیستند.
گاهی عدم توجه به  ن است کهـایی از آراء ـمورد برخ در قابل ذکر نکته

شود. در  ی در آراء میـیرقابل پذیرشـباهات غـاشت باع  بروز ،همین نکات
 ،که این علامتنماید درحالی فردی غیرایرانی اقدام به ثبت علامتی می ،ای پرونده

غیرمشابه  فردی ایرانی تقاضای ثبت همان علامت را برای کالایی و معروف نیست
چون فرد غیرایرانی قبلاً این علامت را برای است . در رأی این پرونده آمده کند می

برای توسعه طبقات علامت یعنی ثبت  ،ای خاص ثبت کرده یک کالا در طبقه
که از نظر آن الباشد حمیعلامت در طبقات دیگر دارای اولویت و حق مکتسبه 

صحیح نیست و در اینجا حق امری چنین  ،قانون و رویه متقابل کشورهای دیگر
ای برای فرد وجود ندارد و در نظر گرفتن چنین حقی برای فرد دارنده  مکتسبه
 .ستفاقد مبنا ،علامت

 ،البته درمورد بح  کالاهای مشـابه و طبقـات بایـد گفـت در احـراز شـباهت      
طبقه لزوماً ملاک نیسـت ولـی در عـین حـال ممکـن اسـت توجـه بـه طبقـه نیـز           

اسـت  تأثیر نباشد زیرا در تعیـین طبقـات سـعی شـده      احراز شباهت بی وصخصدر
الامکان در یک طبقه قرار بگیرند ولی این بدین معنا نیست که  کالاهای مشابه حتی

 کالاهای قرار گرفته در یک طبقه لزوماً دارای شباهت هستند.  

 دکتر حبیبا

هایی  شهور تفاوتمشهور و غیرم ئمعینیت و تشابه طبیعتاً بین علاباره در
 گرفت:توان چهار فرض را در نظر  غیرمشهور میئم علا رمورد. دحاکم است

 یکسان و کالا و خدمات هم یکسان باشند. ،این است که علامت ،اول فرض

 یکسان ←یکسان     کالا و خدمات  ←علامت 
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 .کالاها و خدماتهم مشابه باشد و  ،علامتهم  ،دوم فرض

 مشابه ← و خدمات کالا     مشابه ←علامت 

 هستند.یکسان است ولی کالا و خدمات مشابه  ،علامت، سوم فرض

 مشابه ←یکسان     کالا و خدمات  ←علامت 

 .ندکالاها و خدمات یکسان امامشابه است  ،علامت ،چهارم فرض

 یکسان ←مشابه     کالا و خدمات  ←علامت 
طرح نبودن آنچه مسلم است مدر بح  تشخیص مشابهت کالا و خدمات 

و نیز علامت )یکسانی در فرض اول  گانه،چهارمیان فروض از  باشد.میبح  طبقات 
اما در سه فرض دیگر باید قائل  اتفاق افتاده ،نقضتردید بی، (کالا و خدمات ییکسان

درخصوص سه فرض فوق مشخص ما  سخن . ملاک و مبنایبودبه احراز گمراهی 
اگر  بدین معنا که کننده است مراهی مصرفتوجه به گنمودن نقض مفروض و نیز 

نقضی دهد در غیر این صورت، رخ مینقض گمراهی گردد کننده دچار  مصرف
یکسان باشند و کالا و  ،اگر دو علامت ،به بح  اصلیشود. با امعان نظر پدیدار نمی

افتد؟ پاسخ به این سؤال منفی  نقض اتفاق می مستقر گردندخدمات در یک طبقه 
کالاها یا خدمات بسیار متنوعی را در خود  ،طورکه بیان شد هر طبقهاناست. هم

 باهای بدوی معمولاً  جای داده است. البته در این مورد در رویه قضایی، دادگاه
های تجدیدنظر و  که دادگاهدهند درحالی و رأی می کرده عمل بسته نگاهی
به ال آن ـو ارسوا ـدعطرح نانکه با ـ؛ چعالی کشور نگاه کلی و جامعی دارند دیوان
تصریح شده این مورد . در دارددیوان دقیقاً به این موضوع اشاره  ،عالی کشوردیوان

ام و ضرورتی در مورد یکسان لزاکنندگان عادی، هیچ که برای احراز اشتباه مصرف
دو کالا در دو طبقه ولی مشابه ممکن است کالاها مطرح نیست زیرا  بودن طبقات

. بنابراین، نه تنها، بح  مشابه باشندغیر کندو کالا در یک طبقه ولی یاباشند و 
های موجود  ملاک شباهت کالا و خدمات به مشابهتبلکه طبقات موضوعیت ندارد 

 کننده بستگی دارد. های مصرف کالاها و احراز گروهمیان 

 محموددکتر وصالی

بـه یکـی از   م ای داراشـاره بـه بحـ  عینیـت یـا مشـابهت،       پیش از پرداختن
ضـمن  یعنـی   ؛اصل نسـبی بـودن علامـت اسـت    همانا علامت تجارتی که ائص خص
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حدود حمایـت از   ،علامت در یک اظهارنامه برای کالا و خدمات خاصتقاضای ثبت 
این علامـت در ایـن   بدین معنا که  کنیم تعیین میدر آن )اظهارنامه( این علامت را 

حـدود حمایـت بایـد     ترتیـب بدین شود یطبقه و برای کالا یا خدمات معینی ثبت م
مانند اختراعی که قرار است ثبت شود و میزان حمایت از اختـراع در   گرددمشخص 

هـا  آن د که اگر دیگران خواستند از اختـراع گرد اظهارنامه براساس ادعاها تعیین می
استفاده نمایند حدود نقض اختـراع مشـخص باشـد. در اینجـا هـم متقاضـی ثبـت        

ت یا چه اهارنامه تعیین کرده که قصد حمایت از علامت برای چه خدمعلامت در اظ
شـخص دیگـری    و اگـر علامتـی ثبـت شـد     ،کالایی و در کدام طبقـه را دارد. حـال  
را در همان طبقه داشته باشـد و کـالای    آن تقاضای ثبت عین این علامت یا مشابه

علامـت بـه ثبـت     ایـن  باشـد، قطعـاً   آن مورد درخواست نیز عین این کالا یا مشابه
برخوردار خواهد بود و حمایت از ولی آیا این علامت در تمام طبقات  ،نخواهد رسید

 ؟ است همین طبقه مندی منحصر بهاین بهره یا
اگر علامت درمورد کالا یا خدمات مشابهی در طبقات دیگر هم ثبت شوند و 

مشابه درمورد  علامت در برابر ثبت عین یا قطعطوربه گرددموجب نقض این علامت 
که ه دین طریق بودب 12أی شعبه عملکرد رگیرد.  این کالاها هم مورد حمایت قرار می

شده درمورد کالایی که در طبقه دیگر قرار دارد به لحاظ مشابهت باطل علامت ثبت
 اگرچه و کالا و خدمات را مورد توجه قرار دادخودِ باید من نظر ه لذا ب ،شده است

طبقه خاص به ثبت رسیده باشد ولی در تمام طبقات عین و مشابه علامت فقط در یک 
گیرند.  قرار حمایت این علامت، عین و مشابه این کالا و عین و مشابه این خدمت مورد 

کالاهای مختلف  ،گیرد زیرا در یک طبقه طبقه مورد حمایت قرار نمی خودِبنابراین، 
فرض کنید کالای مداد در . ات دیگروجود دارد و مشابه این کالا و خدمات هم در طبق

در این صورت علامتی که  .دیگری قرار دارد  کن در طبقه یک طبقه و کالای مدادپاک
شود  کن هم حمایت می برابر ثبت این علامت برای مدادپاکدر  ،برای مداد ثبت شده

 ک طبقه قرار نداشته باشند.ـالا در یـین دو کاگرچه ا

 دکتر میرحسینی

قسمت مربوط با  1382 در سالموضوع مورد بح ،  تاریخینه پیشیدرمورد 
که در حال حاضر ای صورت گرفت مبنی بر این های صنعتی مکاتبه به ثبت مالکیت

که این حمایت ما منحصر حال آن کنند در اکثر کشورهای جهان از کالا حمایت می
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 ،خصمشاهده کردیم که ش ،هشدهای صادر گواهی پس از بررسیاست.  طبقه به
ال مثبرای  کرد و بر این اساس ای خاص تقاضا می ثبت یک علامت را درمورد طبقه

آن زمان این بح  در شورای در داد.  کالا را در انحصار خود قرار می 300حدود 
المللی و قوانین  سازمان مطرح شد و پس از بررسی اسناد بین معاونان و مشاوران

نه از طبقه و این موضوع  رداز کالا حمایت ککشورها به این نتیجه رسیدیم که باید 
ها و مالکیت صنعتی که آن زمان هنوز از یکدیگر مستقل  به اداره ثبت شرکت

 نبودند ابلاغ شد.

 محموددکتر وصالی

این رویه ]حمایت از علائم در کل یک طبقه[ به قانون سابق )قانون ثبت 
قوق فرانسه سرچشمه از حشود که  ( مربوط می1310علائم و اختراعات مصوب 

موجب یک بود و بهگونه در حقوق فرانسه نیز همینوضعیت پیشین . گرفته است
طور هکرد ب رویه در دیوان کشور فرانسه وقتی کسی علامتی را ثبت میرأی وحدت

کس حق نداشت از آن گرفت و هیچ مطلق در همه طبقات مورد حمایت قرار می
البته این موضوع مبتنی بر عدالت بود زیرا  .دای استفاده کن علامت در هیچ طبقه

شد ولی باع   بود مییافته مانع استفاده دیگران از علامتی که شهرت نسبی 
. آن سنت قدیمی باع  شده هنوز این گشت استفاده از علامت میشدن محدود 

 موضوع در اذهان قضات و حقوقدانان وجود داشته باشد.

 آقای بیات

بندی به این بح  طبقه ید باید اضافه کنم در موردسخنان اساتدر تکمیل 
کاری به ریاست  ای مدنظر باشد در آن زمان طی گردش طبقه 45معنا که معیار 
ایشان موافقت  1382 در سال .منعکس شد( شاهرودیالله آیت) قوه قضاییه وقت
تبعیت شود و نظام  «نیس»المللی طبقه بیننسخه آن زمان کردند که از 

طبقه  45به  ،1337نامه سال جدول آیین مندرج در  طبقه 36دی ما از بن طبقه
المللی در اداره مالکیت صنعتی بندی بینطبقه 82خرداد سال  20از  یافت.تغییر 

خذ علامت با أظرفیت ، وجودم های با توجه به چالش 83اجرا شد. در سال 
علامت  ،30طبقه شخصی برای کالای چای در  فرض،. بهمحدودیت روبرو شده بود

قلم کالایی که اصلاً  500و  400کرد و شاید  را بلوکه می 30ثبت و کل طبقه  ،را
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ارتباط موضوعی به فعالیت بازاری درمورد کار چای نداشت در انحصار این فرد قرار 
سازمان  معاونان و مشاورانگزارشی تهیه کرد و در شورای  ،مرجع ثبت. گرفت می

 ،گیری شد که به استثنای علامت مشهور شده تصمیممهای انجا براساس بررسی
 فروردین 14حمایت براساس کالا یا خدمت انجام شود ]و نه براساس طبقه[ و از 

نظر کارشناس  ،واصله های نگرش در اداره تغییر کرد و در بررسی اظهارنامه 1384
اساتید  طور کههمان ـگرفت. نکته دیگر اینکه  بر مبنای کالا یا خدمت صورت می

رابطه لازم و ملزوم دارند با یکدیگر اساساً علامت و کالا یا خدمت  ـ اشاره کردند
شود و هیچ کالا یا خدمتی هم  یعنی هیچ علامتی بدون کالا یا خدمت شناخته نمی

 ها این مورد باید درنظر گرفته شود.  بدون علامت قابل شناسایی نیست و در تحلیل

 یمّآقای اُ

ی هر پرونده را باید جدای از موارد دیگر در نظر گرفت و یقضا البته در امور
چه ملاک و مسلم آنها صادر کرد ولی  توان یک حکم کلی برای همه پرونده نمی
از بند استنباط . ادطبقه را ملاک عمل قرار د توان که برای احراز تشابه نمیایناست 

علائم تجاری این است که  های صنعتی و قانون ثبت اختراعات، طرح 32ماده  (الف)
واحد بودن طبقات هم است؛ یعنی ممکن است  «گمراهی»منظور قانونگذار بح  

مزبور، ماده  (الف)یعنی بند ها؛ آنفرض واحد نبودن هم کننده باشد و  گمراهکالاها، 
کالا و خدمات یک  نتواندعلامت » (،بندچنانکه طبق آن ) و کلی استمطلق 
ریح دارد ـتصیعنی تلویحاً  ؛«دیگر متمایز کند مؤسسهدمات را از کالا و خ مؤسسه
کننده عادی گمراه شود علامت قابل ثبت نیست. پس برای  اگر مصرفکه به این

اگرچه کالاها مربوط به دو نه طبقه؛ کننده است گمراهی مصرف ،تشابه، ملاک
در  (چسب صنعتی و چسب برق)انواع چسب طور مثال، بهد. نطبقه متفاوت باش

ای مجزا قرار دارند. اگر شخصی علامتی را برای تولید  در طبقه، و هریک چند طبقه
چسب صنعتی ثبت کند و شخص دیگری قصد ثبت همین علامت برای چسب برق 

باز هم  ـ مختلف باشد آن اگرچه طبقاتـ را داشته باشد اگر موجب گمراهی شود 
ثبت شده باشد علامت را ابطال دهد یا اگر  دادگاه اجازه ثبت علامت دوم را نمی

هر  و کننده است در دادگاه تجدیدنظر، گمراهی مصرفما  نماید. پس معیار می
باع  علامت  که ـطبقاتشان متفاوت باشد چه طبقه باشند همصورتی ـ چه کالاها 

دادگاه در این مورد خودش را قابل ابطال است. گردد کننده عادی مصرفیِ گمراه
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بت ـمراهی نسـورد گـخاص عادی در مـدهد و یا از اش قرار میکننده  جای مصرف
و « نرالـج» علامت بهع ـراجای  پروندهدر  ونه،ـکند. برای نم به علامت سؤال می

کننده  از فردی سؤال شد و این فرد اعتقاد داشت که در مقام مصرف «او جنرال»
 ممکن است این دو علامت را با یکدیگر اشتباه بگیرد.

 بیباحدکتر 

نباید  ،علامت تجاری ثبتِ ۀمربوط به مواردی است که ادار 32البته ماده 

تا مریکا معیار تمایز را هم آازجمله علامت را ثبت کند. قوانین ملی بعضی کشورها 

قابل ثبت  ،صورت عامهبئم علااست بیان شده طور مثال، . بهکنند باز میحدودی 

که حالت توصیفی ئمی علا یا باشندافته یکه معنای ثانویه ئمی علامگر  نیستند

گذار در این ماده لذا رویکرد قانون ،(کنند کیفیت یا جنس کالا را توصیف می) دارند

اما  ،تواند استفاده کند البته قاضی هم می .بیشتر به خود اداره مالکیت صنعتی است

 این موضوع ارتباطی به بح  طبقات ندارد.

 میرحسینیدکتر 

، دیگر؛ دو وجه تمایز ،یکی: منماییا باید از یکدیگر متمایز رموضوع  ما دو
همه چیز را بر مبنای گمراهی قرار  ،گذار در تعریف علامتکنندگی. قانون گمراه

کند  بیان میکه  30به ماده  ،قانون که از ابطال سخن گفته 41نداده است. ماده 
این ماده مربوط  (الف) ارجاع داده است. بند ،علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست

تواند  کنید که نمی ای را برای علامت تعریف می یعنی کلمهباشد میبه وجه تمایز 
برای صابون  «لوکس»کلمه  فرض،بهبین کالا و خدمات وجه تمایز ایجاد کند. 
یا  1369 ـال مثبرای  ـ «همبرگر»دارای وجه تمایزبخشی نیست یا تاریخ تولید 

تمایز داشته باشد. در این موارد دیگر بح  گمراهی مطرح تواند وجه  نمی 1366
. قانونگذار در جای برقرار نمایدتواند تمایز  نمیوجه هیچبهنیست چراکه این علامت 

مراکز تجاری یا عمومی را درمورد مبدأ جغرافیایی یا خدمات یا  :گوید دیگر می
عین یا به طرز  دارد کهبیان میدر مواد بعدی هم  .خصوصیات آن گمراه کند

وجه تمایز گونه که همان ،بنابراین .ای شبیه یا ترجمه یک علامت باشد کنندهگمراه
کننده نبودن علامت هم  تواند یک شرط ماهوی برای ثبت علامت باشد، گمراه می
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یکدیگر را از  هاآن ،قانونگذار در مواد مختلف کهچنانباشد مجزّایی تواند شرط  می
 است.  منفک نموده

 زادهرمضانآقای 

درخواست فردی قصد داشته باشد اگر  کهسؤالی که از آقای بیات دارم این
درباره را  ـ به عنوان علامت مشهور APLLEترجمه ـ  «سیب»ثبت علامت 

 شود؟  پذیرفته میاین درخواست  بدهدکالاهای غیرمشابه 

 بیاتآقای 

کند  درخواست می را برای ثبت «اپل»علامت  خودِ ،طبیعتاً فرضی که شخص
بندی شوند. پاسخ است که باید دسته معیارهاییبح  درمورد  از سؤال خارج است.

کننده نسبت به همان علامت مشهور  به این سؤال بستگی به ضریب گمراهی مصرف
قائل به غیرقابل ثبت  ،مشهوریتمتصف به  هر علامتبا یست که گونه ندارد و این

دیدگاه مطلقی را  ،مات غیرمشابه باشیم. در اداره ثبتبودن آن درمورد کالاها و خد
نیز قائل  (مشهورئم علاها )آنبرای بلکه  کنیم اعمال نمی هوربا علائم مشارتباط در 

 بندی هستیم. به دسته
دارای اجزای  ،شده اپلالبته درمورد مصداق سؤال باید گفت علامت ثبت

صویر است که این دو موضوع متشکل از کلمه و ت مزبور، علامت متفاوتی است.
با یکدیگر متفاوت  زده آنصویر گازتو )سیب( نباید با هم خلط شوند. کلمه اپل 
اپل را در قالب یک شمع  زدهتصویر سیب گاز ،هستند. در این مورد یک متقاضی

قصد داشت همراه با یک کلمه برای  ،ولی با همان شکل و شمایل طراحی کرده
ثبت کند که هم از جهت کالا و هم از جهت  4ه کالای شمع سوختنی در طبق

تقاضای این فرد با توجه به مشهور  شده اپل متفاوت بود.طبقه با کالای علامت ثبت
. در مواردی که با توجه به حدود و اصول شدد ربودن علامت اپل در اداره ثبت، 

مشهور  توان تقاضا را به عنوان حاکم بر علامت تجاری در کنوانسیون پاریس، نمی
مکرر کنوانسیون پاریس درمورد  10از ماده توان میشده رد نمود بودن علامت ثبت

 . کردرقابت غیرمنصفانه استفاده 
شده برای شمع علامت درخواست بیان شددرمورد مثال شمع سوختنی که 

را هم امر این  لذاارتباطی با علامت اپل نداشت  ،طبقه سببنه به جهت کالا و نه به
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رقابت غیرمنصفانه در نظر گرفتیم. اگر آن را از حی  وان علامت مشهور و هم به عن
ا اگر این موضوع را ـام ودـنما را رد ـتوان تقاضـشاید ن بدانیممکرر  6مصداق ماده 

 به عنوان مصداقی از رقابت غیرمنصفانه در نظر بگیریم دست اداره بازتر است. 

 محمودوصالیدکتر 

رسید زیرا عدم ثبت  به ثبت میستی رای شمع بایبه نظر من شکل سیب ب
بعد از  ،مالک علامت اپل چنانچه باشد.می 32ماده  (و)مخالف بند  ،این علامت

یا ادعای کاهش اعتبار  بیابد ارتباطی بین این شمع و مؤسسه تجاری خود ،ثبت
در مقام توان  نمی پس کند. علامت خود را بدین سبب داشته باشد طرح دعوی می

عین  گوید می (و). بند نمودو مخالف حکم صریح قانون عمل بود الک علامت اپل م
که ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن ،یا شبیه آن قبلاً برای خدمات مشابه

ت ـد و ثبـود داشته باشـاط وجـمیان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتب
یعنی درمورد ثبت علامت  ؛زدساآن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد 

مالک  ،لامتبعد از ثبت عکند،  علامت را ثبت می ،کالاهای غیرمشابهخصوص در
اعتبار علامت من از  ثبت شده، علامت که کند استدلال میدر صورت لزوم، علامت 

ه شخصی علامت بیان نمودند ک مثالی را خود . دکتر میرحسینی در کتابکاهد می
برای تولید کفش ثبت  ـبرای تولید محصولات لبنی است  که را ـ لبنیات کاله

که این علامت در کشور ما مشهور است مالک علامت کاله اعلام  . از آنجانماید می
را از بین وی )مالک( اعتبار علامت  ،کند که ثبت علامت توسط این شخص می
موضوع . حال اگر این دکن کفش هم تولید میاو کنند  چون مردم فکر می ،برد می

الزاماً  هرسیدثبتیعنی هر علامت به ؛اثبات شد امکان ابطال علامت وجود دارد
اپل که در همانند هم نباید از ثبت جلوگیری شود. ما از علامتی قهراً و اعتبار ندارد 

گشته کشور ما ثبت شده یا نشده بیش از حدودی که در کشور خودش ثبت 
 شود. برای موبایل حمایت می، تنها ه خوداین علامت در خاستگا ؛کنیم مایت نمیح

 حبیبادکتر 

از نقض نوع  ، زیرا سخنقائل به تفکیک شدد بایدرخصوص علائم به نظر من 
در معمولاً روی دهد اگر نقضی درمورد علامت مشهور بدین معنا که  دوم است

بیشتر نقض پدیدار گردد در علامت غیرمشهور اگر های نوع دوم است و  نقضشمار 
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نقض نوع دوم اگر صرفاً براساس قانون داخلی  خصوص. درشودمیع اول مطرح نو
رویه رایج چه مطابق چنان وصحیح خواهد بود دکتر وصالی کاملاً سخن پیش رویم 

. نقض نوع خواهد بودها عمل کنیم پاسخ متفاوت  در بین کشورهای جهان و آراء آن
 :توجه قرار گیرد از دو منظر مورد ددوم یا همان تضعیف علامت بای

. برای شود یعنی به علامت خدشه وارد می علامت: کردن دار خدشه الف.
دام ـصی اقـشخ ولی ی ثبت شدهـبرای لوازم خانگ »LG« علامتمثال، 

علامت  کند که در اینجا به خودِ به ثبت این علامت برای پوشک بچه می
 شود. خدشه وارد می

ت از حالت منحصر به فرد بودن که در اینجا علام علامت: محوکردن ب.
مردم  ،تا قبل از ثبت علامت مربوط به شمعفرض، به. گردد خود خارج می

 ،با ثبت علامت برای شمع و افتادند با شنیدن اپل به یاد موبایل خاصی می
در امریکا نسبت به هر دو مورد در حال حاضر، افتند.  به یاد شمع نیز می

دهند.  واکنش نشان می ،به عنوان نقضنمودن( دار کردن و محو خدشه)
در قوانین امریکا و فرانسه این موضوع منعکس نشده ولی رویه  اتفاقاً
ت ـنسب ،تازی کردهـعه پیشـیات جامـی این کشورها همراه با مقتضیقضا

رسد در کشور  نشان داده است. فلذا به نظر میالعمل عکسبه این موارد 
 مورد وارد عمل شود. ی باید در این یرویه قضا نیزما 

 آقای علائی

یند ثبت آفر انندیند ثبت علائم تجاری و اختراعات، مآدر وضعیت فعلی فر

سفانه ثبت علائم أمت. ندرت اتفاق بیفتداسناد محکم نیست که موارد ابطال به
. درمورد اختراع نیز باشدنمیتجاری در حال حاضر از استحکام لازم برخوردار 

طرحی که در خارج از کشور قبلاً ثبت شده است ، لامثبرای وضعیت مشابه است. 
علاوه درخواست شود و به نیز بدون توجه به ثبت قبلی در کشور ثبت میاکنون 

در برخی موارد توسط همکاران از غیر از دارنده اختراع  همابطال این اختراع 
الک شود و ابطال را منوط به تقدیم دادخواست توسط م خارجی پذیرفته نمی

شود  باع  می، در فرایند ثبت علائم وجودم های آسیب ،. در هرحالدانند اختراع می
 باشند. فراوان موارد ابطال 
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 میرحسینیدکتر 

علامت مشهور در مقایسه با علامت معروف از شهرت ، در بح  علائم تجاری
ی، های صنعتی و علائم تجار بیشتری برخوردار است. در قانون ثبت اختراعات، طرح

که دامنه شده است درصورتی ءبه علامت معروف نیز اعطا ،حمایت علامت مشهور
شهرت علامت معروف به اندازه علامت مشهور نیست. منشأ این بح  هم 

 کشورهای عضو باید از علامت مشهور در طبق آن،کنوانسیون پاریس است که 
را به عنوان  »Well-known« البته .با کالاهای عین و مشابه حمایت کنند ارتباط

را به عنوان  »Famous Mark«ایران که حال آند نکن علامت مشهور معرفی می
در این مورد  تأسی نموده است نماکشورطورکه قانون و همان دشناس مشهور می

 ،و در ایران باشدخارجی  ،علامت مشهور نیاز به ثبت ندارد. همین که علامتی
نامه از این علامت حمایت کنیم. موافقتیم مکلف هستولو ثبت نشده باشد  ،معروف

 6بیان که کشورها درمورد حکم ماده تر نهاده است با این گامی پیش «تریپس»
با ارتباط  این حکم را در ،اولاً نمایند:کنوانسیون پاریس دو مورد را باید اعمال 

 علامت، کنوانسیون پاریسحین تصویب م خدماتی هم قابل تسری بدانند چون ئعلا
که از دوم این ی برخوردار؛حمایتمند بود و نه از نه از موجودیتی بهرهخدماتی 

 درمورد غیرکالاهای عین و مشابه هم حمایت شود. دعلامت مشهور بای
 ـباشد بح  گمراهی ملاک که آنـ بی غیرکالاهای عین و مشابهخصوص در

حمایت  ،به علامتاست  گردد و چون قرارکه باید احراز است دو شرط تنها ملازم 
 :ثبت شود ( بایدعلامتلذا آن )اضافی داده شود 

ظهور و میسر شدن این شرط است؛  «ارتباط»بح   ط نخست، مربوط بهشر
گردد و قرار است ثبت باشد که میعلامت مؤخر برای کالا و خدماتی منوط به 
 یابد.این کالا و خدمات با صاحب علامت مشهور ارتباط سپس 

جا باید از ثبت علامت در این شود؛میسر میضرر  یاحتمالورود ، با دومشرط 
 اینتمام و تفسیر گشته سفانه قوانین ما وارد جزئیات نأ. متنمودمؤخر خودداری 

 به عهده رویه قضایی گذاشته شده است. موارد 
سواری » در پیِدر مواردی که در پرونده ثابت شود متقاضی ثبت علامت 

صد سوءاستفاده از شهرت علامت شخص دیگری را دارد است و صرفاً ق «مجانی
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ول حاکم ـاص ،هورـت مشـ. علامیم بودـنخواهنندگی ـک مراهـیار گـمعدر پیِ دیگر 
 اند از:عبارت . این اصولدزن بر علامت تجاری را برهم می

 .کند علامت مشهور این اصل را مخدوش می سرزمینی: حمایت اصل .1
علامت فقط برای کالا و خـدماتی   ،اصلق این طب بودن: اختصاصی اصل .2

ولی علامت مشهور برای کالا و خدماتی گردد  شود حمایت می که ثبت می
 شود که غیر از کالاهای مندرج در اظهارنامه ثبت است. حمایت می

علامت اپل برای اینکه  فوق، در مثالحمایت:  جهت ثبت شرطیت . اصل3
احراز یادشده  دو شرطلازم است  درمورد کالاهای غیرمشابه ثبت شود،

شمار بهعلامت مشهور در ایران که در حال حاضر  مثال کالهباره شود. در
مشاهده با  ااگر کسی همین علامت را برای لباس ثبت کند آیآید می

کننده به سمت شرکت  علامت کاله بر روی لباس واقعاً ذهن مصرف
به علامت مشهور  ،ین علامتآیا ثبت ا :کهاینیگر رود؟ د لبنیات کاله می

ی یقضامرجع یا  و ؟ اگر این دو شرط نزد مرجع ثبتخواهد زدکاله لطمه 
توانند نظری در جهت عدم ثبت علامت  به صورت مستند اثبات شد می

سو با دکتر وصالی و دکتر حبیبا همباره نظر من درایناتخاذ نمایند. 
ورد بررسی د ذیل را مموارضی از کشورها اداره ثبت فقط ـ. در بعنیست
 دهد:قرار می
 یا خیر؟ وجه تمایز دارد ،علامت نخست آنکه
 ؟ست یا خیراکننده  از نظر منشأ و ماهیت و کیفیت گمراه دیگر اینکه،
 ؟ت یا خیراسمخالف موازین اخلاقی و نظم عمومی  و در پایان،

 در این کشورها بررسی تعارض علامت با حقوق اشخاص ثال  برعهده مراجع
، 32ماده مطابق  .اما در قانون ما این رویه حاکم نیست ،شود قضایی گذاشته می

نفع ذی ره :گوید می 41در ماده سپس . است قابل ثبتغیر یم در مواردئعلا
در این صورت باید ثابت  و تواند ابطال ثبت علامت را از دادگاه درخواست نماید می

 ،بنابراین خطاب قانون .یت نشده استرعا 32و ماده  30 ماده (الف)کند مفاد بند 
 اداره ثبت علامت با این تکلیفِ پس. است محاکمبه اداره ثبت علامت و هم به هم 
تواند علامت مشهور را در صورت احراز این دو شرط برای  نمی وجودم قانونِ

 .نمایدکالاهای غیرعین و مشابه ثبت 
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این نکته را بیان ، 41و  32 مواداطلاق درخصوص در جهت تقویت استدلالم 
 ،اعتراض ،که درمورد علامت تجاری برخلاف اختراع و طرح صنعتیدانم لازم می

از قبل و بعد و آگهی نیز  ،از ثبت پسو هم میسر است از ثبت پیش  در مرحلههم 
گردد بدین  جا حفظ میحقوق مالک علامت در این ،گیرد. بنابراین ثبت صورت می

یحتمل ی را دارد که ـت علامتـشود کسی قصد ثب ه میوقتی دارنده متوجنحو که 
 (و)به همین بند ، اعتراضضمن  ،کندمیحقوق مربوط به علامت وی لطمه وارد به 

در مرجع ، سرانجام این موضوع در کمیسیونبا مطرح شدن و نماید  استناد می
 شود.  ی پیگیری مییقضا

 محمودوصالیدکتر 

که نسبت به کالا و خدمات غیرمشابه مورد  که ثبت علامتیاصولاً احراز این
و اداره  ،قضایی زند امری است به مالک علامت معروف لطمه می ،تقاضای ثبت است

 32( ماده هـ)تواند چنین موضوعی را احراز کند لذا در بند  مالکیت صنعتی نمی
علامتی که ثبت نشده در همان حدودی که در کشور خود ثبت شده مورد حمایت 

در کشور ما هم در همان طبقه  .گیرد و نسبت به همان کالا و خدمات یقرار م
علامت  ،اگر شخصفراتر از آن نیستیم ولیکن حمایت قادر به ما ا دارددفاع قابلیت 

متیاز که افزونی این ا گیرد امتیاز بیشتری می جاایندر مشهور را در ایران ثبت کرد 
تشخیص ناگفته نماند که ابه است. حمایت درمورد کالاها و خدمات غیرمشهمانا 

نه با با اعلام مالک و تشخیص دادگاه خواهد بود  ،ورود خسارت و احراز این موضوع
  .اداره مالکیت صنعتی

 باحبیدکتر 

های صنعتی و علائم تجاری  طرح که قانون ثبت اختراعات،با توجه به این
آخرین  لذااست  )سازمان جهانی مالکیت معنوی( مقتبس از قانون مدل وایپو

ایران قانون  32ماده  (و)های جهان را در نظر گرفته است. بند  تحولات و استاندارد
طورکه دکتر موافقتنامه تریپس است. همان 16ماده  3برداری بند دقیقاً کپی
به کالاها که فقط راجع ـمکرر کنوانسیون پاریس  6ماده اذعان داشتند میرحسینی 

و علامت مشهور ، ه تریپس به خدمات نیز تسری داده شدهتوسط موافقتنام ـبود 
از کالا سخن کالاهای غیرمشابه نیز مورد حمایت قرار گرفته است. وقتی  خصوصدر
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نقض در نقض نوع دوم مدنظر است، چون  اهمانآید به میان میو خدمات غیرمشابه 
 ،نوع دوم در نقضکه شود حال آنمیکالای مشابه و بح  گمراهی مطرح  ،نوع اول
کننده  منوط به گمراهی مصرف ،و وقوع نقضجایگاهی ندارد  وجههیچبهگمراهی 
آن علامت و کالا و همچنین  میانست که باید ارتباطی مهم این اکته ، اما ننیست

ثبت  علامت مشهورِ بارهدراستنباط من  ولیکنمالی وجود داشته باشد ات بح  لطم
علائم ، پشتیبانی و حمایت از نوانسیون پاریسدر کغالب این است که رویکرد  شده

نامه تریپس رویکرد به سمت ثبت تدر موافق کنولی باشدمیمشهور بدون ثبت 
 16ماده  3طبق بند  شود که جا مستفاد میاینز امر ااین  .رود علائم مشهور می

 مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم درمورد کالاها یا خدمات 6ماده  ،تریپس
قابل اعمال  ،ها به ثبت رسیده استمشابه که علامت تجاری درخصوص آنغیر

یعنی  ده باشد و اینثبت شعلامت مشهور نیز که مشروط بر اینخواهد بود 
و سوق پیدا  علامت مشهور(بدون ثبت )پاریس  کنوانسیون از فاصله گرفتن تدریج به

 کردن به رویکرد تریپس )ثبت علامت مشهور(. 

 جلسه دبیر

را  «اداره مالکیت صنعتی» ،ادگاه بدوی برای تشخیص مشهور بودن علامتد
مکرر کنوانسیون پاریس صالح دانسته و نظر اداره را ملاک قرار داده  6طبق ماده 

این علامت  ثبت،و استعمال طولانی علامت  ولی دادگاه تجدیدنظر با توجه به سابقه
ی یرسد و احراز قضایح به نظر میکدام رویکرد صححال، است. پنداشته را مشهور 

 گیرد؟ صورت می یقمشهور بودن علامت به چه طر

 یمّاُآقای 

یا با جلب نظر کارشناس این امر را تشخیص  رویه این است که قاضی رأساً

اقامه دعوا در باشد نظر اداره مالکیت صنعتی بر ملاک و تأکید دهد. اگر قرار  می

علامت ثبت در هر حالتی )چه در  مزبورون اداره چهوده و عب  خواهد بود دادگاه بی

اقدام بر این باوریم که نظر خود را اعلام کرده است. بنابراین  و چه در عدم ثبت آن(

. البته این موضوع منافی باشدمیصحیح  ،در پرونده حاضر در این مورد 12شعبه 

، دعوی به دادگاهبا ارجاع  فرایند ثبت علامت نیست ولی بارهاختیارات اداره ثبت در

واند ـت یـمباره اگرچه دراین دهد. را تشخیص میفرایند مزبور  دادگاه است که این
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این قادر است  خودی نیست و ین کارچنلزم به مولی نماید به نظر کارشناس رجوع 

 موضوع را احراز کند.

 میرحسینیدکتر 

اند  یار کردهسکوت اختحاکم بر نظام حقوقی ایران  قوانین ،رمورد این موضوعد
عهد ـحادیه تـضو اتـکند که ممالک ع مکرر کنوانسیون پاریس بیان می 6اما ماده 

یا برحسب تقاضای  ساًأمملکت اجازه آن را بدهد ر که مقرراتنمایند درصورتیمی
که عین یا  درصورتی کنندکارخانه یا تجارتی را رد یا باطل  ثبت یک علامت ،نفعذی

د که باع  ایجاد اشتباه با علائم دیگری شود که از طرف ای باشترجمه تقلید یا
ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر  ،صالحه کشور مقامات
شود. ه کار برد یا مشابه آن به عین ء،شناخته شده باشد و برای اشیا ،نماید استفاده

. در سال گوید می سخن «کننده مقام صالح کشور ثبت»فلذا در این کنوانسیون از 
نامه مشترکی  توصیه ،مجموعه اتحادیه پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی 1999

مرجع »یا  «مرجع ثبت»اعم از ـ  چون مقام صالح و را به کشورها اعلام کردند
 تواند متفاوت باشد در کشورهای مختلف می ـ« قضاییمرجع شبه»یا حتی  «قضایی

 پوشش داده شده است. مزبور امهن توصیهدر  وعـاین موض لذا
ی و یمقام صلاحیتدار را شامل مقام اداری، قضا ،نامه این توصیه 1ماده  3بند 

که علامتی مشهور گیری درخصوص این داند که برای تصمیم ی مییقضا شبهنیز 
است. اکنون با وجود سکوت قانون ، صلاحیت لازم را دارخیر شود یا محسوب می

 ملاک است. در سال ،کننده ثبت کشورِ گوید مقام صالحِ می کنوانسیون ن،کشورما
ای برای تعیین معیارهای علامت مشهور  تشکیل کمیته ی مبنی برپیشنهاد 1382

که برای مشخص گردد  معیارهاییها و  مؤلفه (،کمیته)در آن  ارائه گردید تا
نا رکس بباشد که هگونه ناینو  ملاک عمل قرار بگیردد تشخیص علامت مشهور بای

یک علامت مشهور را غیرمشهور اعلام کند.  ،بدون استدلالاراده و دلخواه خود و ه ب
معیارهای مشهوریت یا عدم ل و یدلا دوقتی اعتقاد بر مشهور بودن علامت باشد بای

که در رأی در تصمیم گنجانده شود. این، این علامت از نظر مرجع صالحمشهوریت 
وع به کارشناس ارجاع ـکافی نیست. اگر موض «تعلامت مشهور اس» گردد اعلام

ذکر  ،هر صورت دراید. ـین موارد را در نظر خود درج نمنیز باید اشود کارشناس 
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مرجع  به نظر من .، ضروری استبرای مشهور بودن علامتدلیل حداقل چند 
 تواند مقام صالح باشد.  قضایی هم می

سازمان که آناین امر با توجه به نمود و مند  عتقدم باید این موارد را ضابطهم
تواند توسط قانون و یا  کرده است می ءها را احصا جهانی مالکیت معنوی این ملاک

تدوین توان به میای  تشکیل کمیتهاز سوی دیگر، با ی انجام شود. یستگاه قضاد
 ی قرار گیرد.یها در اختیار اداره ثبت و مراجع قضا این ملاکپرداخت تا  ها ملاک

 حبیبار دکت

صاحب علامتـی در   ؛توان گمرک را مثال زد ی مییقضا درمورد مقام صالح شبه
ناقض حقوق مربـوط   باشدمیگمرک ممکن است ادعا کند کالایی که در حال ورود 

ی یقضـا  . در اینجا گمرک به عنوان مرجعـی شـبه  باشدمیبه علامت مشهور این فرد 
بـرای تعیـین مشـهور یـا عـدم      ن منظـر،  از ای ـو  ،این ادعا تصمیم بگیرد بارهباید در

 شود. مشهور بودن علامت، صالح محسوب می
مشهور و معروف در کنوانسیون پاریس و قانون ملی  ئمبا بح  علاارتباط  در
ولی در قوانین ملی  ،علائم معروف و علائم مشهور وجود نداردمیان تفاوتی  ایران،

مریکا بین علامت مشهور و معروف از کشورها ازجمله در اتحادیه اروپا و ابسیاری 
شد دکتر میرحسینی هم اشاره ضمن سخنان طورکه همان .اند تفاوت قائل شده

هستند که در بین قشر خاص و طبقه خاصی از افراد  ئمیمعروف معمولاً علائم علا
مهندس یا  ،افرادی که در کارخانجات صنایع سنگینفرض، . بهاندشناخته شده

سروکار دارند و این علامت  آن های های کاترپیلار و دستکشکارگر هستند با کفش
اما  ها شناخته شده و کافی است علامت در بین یک قشر معروف باشد برای این

بسیار وسیعی از جامعه آن را به عنوان طیف علامت مشهور علامتی است که 
قائل م مشهور و معروف ئعلامیان باید این تفاوت را  .شناسند علامت مشهور می
توان می؛ گویدسخن میبه علامت معروف قط راجعف فعلی ماگذار شویم ولی قانون

های مشهور، معروف هستند ولی همه  همه علامت»گفت میان این دو مفهوم که 
. در نوعی نسبت عموم و خصوص مطلق حاکم است، به«ها مشهور نیستند علامت

ردم شناخته شده باشد مشهور درصد م 80ی آلمان اگر علامتی در بین یرویه قضا
زمان استفاده، میزان تبلیغات، مدتازجمله شود. معیارهای متفاوتی  محسوب می
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 توانند د که میندر قوانین کشورها وجود دار، وسعت توزیع کالا، و مجاری توزیع کالا
 . یاری رسانندبه مراجع ، در شناسایی علامت مشهور

 بندریآقای دوبحری

اسـت  جملـه  آن از کـه  یل و جهات دیگری هم وجود دارد دلا ،هدر رأی صادر
بحـ  رقابـت   مزبور که با چنین رویدادی نام تجاری شرکت یکسان بودن علامت با 

بـه جهـاتی توجـه    عمـلاً  دادگـاه   ،شود. در بررسی پرونده مطرح مینیز غیرمنصفانه 
عنایـت  با  دادگاهال، مثبرای ظری به این موارد نشود. نامعانکند که ممکن است  می

بنـدی قابـل    ایـن جمـع   ،نظـری مباح  رسد که در  می ایبندی به جمع ،به مواردی
ال اول در ارتبـاط بـا معیـار سـنجش تشـابه کالاهـا و       ؤس ـباره یابی نیست. دردست

ست، در یک طبقه و کنار هم بـودن کالاهـا   به عنوان معیار مدنظر ماچه خدمات، آن
و یـا  در یک طبقه )سبد( ها  نوع خوراکیاز یی کالاها نیست. برای مثال، در فروشگاه

کننـدگان ایـن نـوع     گیرند که مصـرف  ای قرار می بستهدرون کالایی غیرخوراکی در 
ولـو در   بینند را با هم می( رب گوجه فرنگی)مانند آبلیمو و کالاهای داخل در بسته 

مـوارد بـا    ایـن آنـان  د و از نظـر  ن ـکن مـی  ارها ارتباط برقر آن نو بیکنار هم نباشند 
کننده اسـت.   گمراهی مصرف باشدمیملاک  چهآنجا در اینیکدیگر شباهت دارند. 

که در یک طبقه کنار نیستند طورکه بیان شد کالاهای مشابه، لزوماً کالاهایی همان
بندی کالاها مواردی در دو طبقه متفـاوت وجـود    در جدول طبقه. گیرند هم قرار می

گمراهـی  بـا وجـود مـلاک قـرار گـرفتن       ، ولـیکن دارنددارند که با یکدیگر شباهت 
بایـد مـدون گـردد    تدریج بهحاکم و برقرار است که مردم عرفی میان  ،کنندهمصرف

موجـود کجاسـت و چگونـه    عـرف  سپس بدین امر منتج شود که منشأ و خاسـتگاه  
نـه  شـف ایـن عـرف هسـتند     اارشناس و قاضـی ک . ناگفته نماند که کشودکشف می

چگـونگی  باید  گرددر مواردی که احراز این موضوع به کارشناس واگذار آن. د موجدِ
نامشـخص   درصـورت . مشخص شـود تدوین و فراهم آوردن عرف موجود توسط وی 

خواهـد   سلیقهبرخاسته از هر تصمیمی که اتخاذ شود ، عیارهای این موضوعبودن م
فـردی  و از نظـر   باشـند متشـابه  دو کالا کاملاً  ،زیرا ممکن است از نظر یک فردبود 
بر عرف است. در ادامـه بایـد   مبتنی و طبیعتاً نظر هر دوی این افراد  ، متفاوت.دیگر

حتـی  قـانون  کـه در  ؛ چنانگفت در تشخیص مشابهت کالاها، طبقات ملاک نیست
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ذکر نکاتی ، «علامت معروف»مورد بح  رداست.  شدهاشاره ن «طبقه»م به بار هیک
 رسد:  نظر میچند لازم و ضروری به

کـه  : کـه علـت ایـن امـر آن اسـت      رأیدر « معروف»، استعمال واژه نخست
مردم دارای شـهرت نیسـت ولـی بـرای     عموم علامت موضوع پرونده برای 

چنان است و با آن سروکار دارند از باتری مصرف مورد نیازشان کسانی که 
که اگـر شـخص دیگـری قصـد اسـتفاده از ایـن        است دارمعروفیتی برخور

درمـورد کالاهـای غیرمشـابه نیـز داشـته باشـد منجـر بـه رقابـت          علامت 
ردی که اقـدام  ـنده دوم از علامت یا فـکن تفادهـو اس .شود غیرمنصفانه می

ایـن علامـت اسـت و قصـد     ، واقـف بـه شـهرت    به ثبت این علامت نموده
نــوعی رقابــت در مقــام خــود اســتفاده نــاروا از ایــن علامــت را دارد کــه 

ایـن فـرد درمـورد طـرح     آیـد. افـزون بـر آن،    شمار میبهغیرشرافتمندانه 
سازی بـه محصـولات خواهـان انجـام     صنعتی نیز اقداماتی در جهت شبیه

داده بود و رأی دادگاه با توجه به جمیع این جهات صـادر شـد. بـه بیـان     
جا چون سوءنیت و رقابت غیرمنصفانه نیز عـلاوه بـر معـروف    دیگر در این

بسا اگـر ایـن مـوارد در    ین رأی صادر شد و چهبودن علامت وجود داشت ا
فلـذا تحلیـل صـرفاً     گشت.صادر نمی ییرأچنین  ندشد کنار هم جمع نمی

یک بخش از رأی به عنوان قسمتی مجـزا صـحیح نیسـت و مجمـوع رأی     
ابطال هر علامتی  :باید سنجیده شود. در کنوانسیون پاریس نیز آمده است

 ،عـلاوه توان درخواست کـرد. بـه   ت میکه با سوءنیت به ثبت رسیده اسرا 
یکسان بود نیـز توجـه    آن دادگاه به بح  نام تجاری خواهان که با علامت

رغـم  ت علـی ـمایت اس ــابل ح ــم قـت هـکرد و چون نام تجاری بدون ثب
 شود.  از آن حمایت می ،عدم ثبت این نام در ایران

گـذار مـا   قـانون  هبه علامت مشهور: بدین معنـا ک ـ علامت معروف ، تلقی دوم
الوصـف  قلمـداد نمـوده اسـت. مـع    مشهور علامت علامت معروف را همان 

معتقدم با احراز مشهور بودن علامت، تضرر مالک علامـت در فـرض ثبـت    
 علامت توسط دیگری درمورد کالای غیرمشابه مستتر خواهد بود.

 ، تعارض مفاد قانون با مفاد کنوانسیون: که در این صـورت، کنوانسـیون  سوم
چون و چرا از علامت مشهور حمایـت کـرده اسـت حـال      حاکم است و بی
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که قانون ما در عین سکوت درباره علامت معروف، درخصـوص علامـت   آن
علامت اصل بر این است که صورت کلی  سخن گفته. در قانون، مشهور به
ولــیکن دربــاره کالاهــای کالاهــای مشــابه قابــل حمایــت اســت  درمــورد

مستنبط از دیدگاه کنوانسیون، در اغلب موارد،  ا شروط.غیرمشابه، همراه ب
کسی که ادعای خلاف ایـن فـرض   و  این شروط، مستتر و مفروض هستند

که فرد دیگری از علامت را دارد باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی، این
الک متضـرر گردیـده، یـک    ـه م ــرض کـوده، با این فـمعروف استفاده نم

 اصل است.
مرجع  م ابتدائاًئاداره ثبت علا بودن علامت درمورد احراز مشهور من ه نظرب

تشخیص، شهرت علامت است زیرا در فرایند ثبت یک علامت مشابه درباره مشهور 
 ،در قانون تصمیمات این مرجع جا کهولی از آن گیرد بودن علامت اولی تصمیم می

مشهور  حراز و تشخیصمرجع ا نهایتاً ،قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه است
 باشد.میدادگاه  بودن،

خر ؤآیا ثبت علامت مگردد این است که: حال، پرسشی که به ذهن متبادر می
تواند نشانگر  می ،ای که علامت مقدم در آن ثبت شده در طبقه متفاوت از طبقه

ه اعتقاد من ب یا خیر؟ اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت مقدم باشد
که چنین موردی اثباتِ امرِ عدمی و ؤال مزبور، منفی است. گذشته از اینپاسخ س

کند که  غیرممکن است، در بسیاری از این موارد اداره ثبت سهواً علامت را ثبت می
علاوه، قاضی در این موضوع مانع از رسیدگی دادگاه به صحت این ثبت نیست. به

که ور بودن علامت جویا شود چنانتواند نظر اداره ثبت را درمورد مشه رسیدگی می
به هرحال، برای استعلام از  شخصاً چنین استعلامی را در یک پرونده انجام دادم.
جا که اداره مزبور در فرایند اداره ثبت در این موارد هیچ مانعی وجود ندارد اما از آن

در  ای ثبت علامت مشابه، دخیل بوده بهتر است استعلامی صورت نگیرد. در پرونده
فرایند ثبت، نظر اداره بر عدم مشهور بودن علامت بود اما با استعلام از اداره در این 

 مورد، مشهوریت علامت را اعلام کردند.

 میرحسینیدکتر 

درمورد پرونده هم داستانم ولی به استدلالات  12گیری شعبه  اگرچه با نتیجه
 32رأی به بند )و( ماده که در رغم این علی موجود در رأی انتقاداتی وارد است.
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گشته و ماده مزبور، ربط و پیوندی مشاهده استناد شده اما میان استدلالات مطرح
مورد توجه واقع مدت استعمال علامت  ،علامتپیرامون معروفیت  در رأی شود.نمی

این علامت  شود که شده وقتی در رأی بیان میطبق مباح  مطرح شده است.
گمراهی، . مخاطب لیل این تصمیم هم ذکر گرددباید دکننده است گمراه
. توان به کارشناس ارجاع داد تا این موضوع را احراز کند کننده است که می مصرف

تواند در مقام کارشناس باشد و تشخیص و استنباط  در برخی مواقع قاضی نمی
 صی، ارجاعـی از امور تخصـاید. در بعضـیان نمـبرخاسته از سلیقه فردی خود را ب

ها  به کارشناس ضروری است و قاضی نباید رأساً تصمیم بگیرد. در بسیاری از پرونده
اع امر ـدم ارجــوع، عـصی بودن موضـل تخصـات به دلیـظامی قضـرای انتـدادس

 طبقه به کارشناس را تخلف محسوب کرده است. زمانی پیوسته بر آن بودیم ک
اینک من در مقام قاضی قائل بر این ولی  قاضی باید به کارشناس ارجاع دهد، قانون

کننده را مطرح کرده ولی  گذار شرط گمراهی مصرفامر نیستم چراکه قانون
کننده قرار دهد  کننده فقط شخص قاضی نیست که خود را در موضع مصرف مصرف

تقاد ـر اعـیر؟ و اگـود یا خـش راه میـت گمـورد علامـم با این تشخیص که: آیا در
توان  یـود و نمـان شـعلامت وجود دارد باید دلایل این موضوع بیبه معروف بودن 

 اکتفا کرد.« علامت معروف است»به ذکر این جمله که 
علامت را  ،اداره مالکیت صنعتیهستند که  ی در مراجع قضایییها پرونده
شوند ارسال می دادگاه بدوی ها پس از اعتراض، بهاست. این پرونده ثبت کرده
کارشناس نظر اداره دهد. میبه کارشناس ارجاع ها را زبور آنم دادگاهسپس 

نماید. و درنهایت، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح مییید أمالکیت صنعتی را ت
گردد. آخرالامر بعد از انجام چنین فرآیندی، دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با می

 ست.کننده دانسته ا مراجع قبلی در دو جمله علامت را گمراه
سه  یادشده متضمنبند  کناستناد شده ولی 32( ماده و)به بند در این رأی 

جا که این علامت در ایران باشد. نخستین شرط، شرط ثبت است. از آنمیشرط 
 دو شرط دیگردرمورد ولی  ثبت شده شرط نخست در رأی نیاز به احراز نداشته

ه هیچ استدلالی را بیان ننموده دادگا، )ارتباط با مالک علامت و ورود ضرر به مالک(
بایست احراز دو شرط مزبور در این رأی علاوه بر بح  رقابت نامشروع، می است.

اعم از » بیان شده: صراحتاً تضعیف علامتدر قانون امریکا در بح   شد. نیز ذکر می
که موجب اعم از این ،شود یا نشودبموجب رقابت نامشروع ثبت این علامت، که این
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هر فرد آشنا به این مسائل باید با مطالعه رأی و استدلالات «. شود یا نشودبهی گمرا
دادگاه متوجه شود که دادگاه این مسائل را مدنظر قرار داده است. اگر معروف بودن 

یابد. ضرورت می« معروفیت علامت»علامت، برجسته باشد ذکر چند دلیل برای 
  نیز صادق است.« وجه تمایز»و  «کنندگی گمراه»چنین فرآیندی حتی در بح  

 یامّآقای 

مانند بنز، اپل،  مئبعضی علا .باید قائل به تفکیک شویمالبته در این مورد 
رأساً قادر است این قاضی  قدری مشهورند که خودِدر تمام دنیا به سامسونگ و...

 و در این موارد نیازی به ارجاع به کارشناس نیست. تشخیص دهد موضوع را

 
 
 
 


