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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Legal protection of trademarks in first to file systems is subject to registration of 

trademarks. Yet, the important question is that if a person makes using from the 

trademark without complying the registration formalities, whether can he/she claim 

legal protection based on this prior use or not? It should be said that despite the fact 

that trademark registration creates an exclusive right, it is not possible to completely 

ignore the prior use of the trademark as well as the reputation achieved by 

trademarks used in commercial markets and rights of prior users cannot be denied 

simply because those marks are not registered. The present research tries to analyze 

the efforts of various legal systems in weighing and adjusting the need for trademark 

registration on the one hand and the need to protect the rights arising from the prior 

use and acquired rights of prior users and try to prevent consumers from being 

misled, and seeks to enumerate the conditions and criteria of applying the right of 

priority due to use based on the existing legislative and judicial sources of legal 

systems studied. The authors have considered the verdicts of domestic and foreign 

courts, the legal texts of countries and international documents. 
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ال مهم  ایمن   ؤسلیکن  .استهای اولین ثبت موکول به ثبت علامت  حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام
 ةاسمتفاد آیا با اسمتناد بمه ایمن     کندبدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری  که اگر شخص است

انجمام   تحلیلمی  م روش توصمیفی  بمه که پژوهش حاضر در ؟ تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر مقدم می
المللمی   و اسناد بمین  ،خارجی ةموضوعقضایی داخلی و خارجی، حقوق  ةبر مبنای رویّ شود تلاش می شده است

تعدیل رویکمرد لمموم ثبمت علاممت از سمویی و      در های حقوقی گوناگون  نظام های تلاش تحلیل و بررسی به
از  کننمدگان  و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف مقدمکنندگان  تفادهاس ةمکتسبضرورت حمایت از حقوق 

اینکه ثبت علاممت موجمد حمن انحصماری اسمت      رغ   به دهد پژوهش حاضر نشان می. خته شودپردادیگر سو 
در بازارهمای تجماری بمدان     مورد اسمتفاده   ئکه علا ،مقدم از علامت تجاری و نیم اشتهاری ةتوان استفاد نمی
مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عمدم رعایمت    ةکنند حقوق استفاده کلی از نظر دور داشت و را به ،اند هشدنایل 

در پی آن است که بر اساس منماب  تقنینمی و قضمایی     زمینهو در این  تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت
 کلیدواژه: فاده را برشمارد.های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حن تقدم ناشی از است نظام

  ،یقبل ةکننداستفاده
  ة مستمر،استفاد

  ثبت، نیاول
 شده، علامت ثبت
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 مقدمه
کننده با  کند. در اقتصاد مدرن، مصرف ثری در روند رقابت در بازار ایفا میؤنقش م ،نماد معرف محصول منملةبه  ،علامت تجاری

 کندکننده را مخدوش  کند. در چنین شرایطی هر آنچه اعتماد مصرف اقدام می لامت تجاری برای انتخاب هر محصولاعتماد به ع
زمان  ه  ةاستفادجاری علائ  ت ةدر حوز . یکی از اختلافات شای عتنابه خواهد بودم رژی  حقوقی حاک  بر علائ  تجاریاز منظر 
 دیگر است. مشابه با یکعلامت تجاری  زا د شخصدو یا چن

 حقوق تضیی  نظر از صرف مختلف، أیا فقدان ویژگی تمایمبخش میان محصولات دو مبد تولیدکنندگان  تجاری ئمشابهت علا
 نیم در تنافی است. از گمراهی آنان و تلاش جهت ممانعتکننده  حقوق مصرف با لموم حمایت از، مقدم   تجاریئصاحبان علا
جاست که  و پژوهشگران در ایجاد نظ  و توازن میان این دو دسته از حقوق تا بدان ،، محاک  قضاییانگذار قانون تلاش

ای در ثبت علامت خویش اهمال ورزد و  چنانچه دارندهو مصلحتی مغفول نماند.  گیردقرار  مورد توجهالمقدور هر دو منفعت  حتی
سادگی از حمایت  هشاید نتوان وی را ب ،ورددست آه ب نندگانک ز آن در بازار اشتهاری میان مصرفاز طرفی با صرف استفاده ا

 حقوقی محروم پنداشت.
رغ  عدم ثبت علامت نیم ممکن است به  بهدر برخی موارد  ،دشو اگرچه ثبت علامت شرط حمایت حقوقی از آن تلقی می

مورد استفاده قرار گرفته است حقی تحت عنوان  ای که سابقاً نشده علامت تجاری ثبت به احوال و شرایط خاصی موجب اوضاع و
شده  ثبت قضایی در مصاف با تعارض میان حقوق علامت اخیراً ةگذاران کشورها و روی . قانوندشواعطا ناشی از استفاده حن تقدم 

 تکیه بر نهاد حن تقدمبا  اخیر را حمایت از علامت ،، تحت شرایطیمورد استفاده قرار گرفته است ای که سابقاً نشده و علامت ثبت
 اند. ترجیح داده
 تقدم حن بخش سوم جایگاهدر  تقدم، حن از حمایت لموم پردازی . در بخش دوم ، ابتدا به تعریف حن تقدم میزمینهدر این 

معیارهای بخش پنج   در ،در ایجاد حن تقدم استفاده از علامت کارکردبخش چهارم  در المللی، بین اسناد و کشورها قوانین در
 حن انتفای موارد نهایتاً و ،خّرؤعلامت م ثبت جهت تقدم حن نسبی ، در بخش شش  مانعیتدر ایجاد حن تقدم «استفاده»احراز 
 .شود بررسی میتقدم 

 1اظهارنامه میآن با حق تقدّم در تسل زیاستفاده و تما از یناش محق تقدّ فیتعر
اساس این ماده، هر شخصی که با رعایت  کار رفته است. بره وانسیون پاریس بکن 4 ةماد «الف»اصطلاح تقدم در شن اول بند 

مقام  یا توسط قائ  مربوط به تقاضای ثبت علامت تجاری را شخصاً ةاظهارنام مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه
های مقرره از حن تقدم  مهلتدر سایر کشورهای اتحادیه در باشد در مورد تسلی  اظهارنامه ده کرقانونی خویش تسلی  

 4بند نیم  ی  تجارئعلا دربارة 2اروپا ةادیاتحکمیسیون 40/94 ةشمار ةمقرر(. ( 267: 1386)میرحسینی،  دبرخوردار خواهد ش
ر د دارد   تجاری مقرر میئثبت علا رد تقاضای نسبی های ملاکبه  راج  3یادشدهشورای  1001/2017 ةشمار ةمقرر 8 ةماد

گیرد،  نشده یا علامتی که در سطحی فراتر از سطح محلی مورد استفاده قرار می علامت تجاری ثبت ةدارند صورت مخالفت
حقوق  (کشور عضو موارد زیر وجود داشته باشد علامت مورد تقاضا ثبت نخواهد شد: الفچنانچه طبن قوانین اتحادیه یا قانون 
ثبت  ةاروپا یا تاریخ تقدم ادعاشده برای تقاضانام ةتجاری اتحادی ثبت علامت ةتقاضانامناشی از آن علامت قبل از تاریخ 

علامت بدهد که استفاده از علامت  ةدارنداین حن را به  دشدهیاعلامت  (ب ؛اروپا به دست آمده باشد ةعلامت تجاری اتحادی
 .کندتجاری بعدی را ممنوع 

کنوانسیون  6 ةدر ماد ن خود، تحت شمول حمایت مقررر بودبر مشهو در ایرلند، علامتی که در زمان درخواست ثبت، بنا
متون قانونی بسیاری کشورهای عضو  در سانگلیحقوق در  ة یادشدهمقررد. شو پاریس قرار داشته باشد علامت مقدم قلمداد می

                                                            
1. Right of priority 

2. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 1993. 
3. REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017on the 

European Union trade mark. 
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 .است  دهشمنعکس  9و مالت ،8مجارستان ،7اسلواکی ،6لهستان ،5بلغارستان ،4اسپانیا ،3یونان ،2لمانآمانند  1اروپا ةاتحادی
حال آنکه ممکن است . استعلامت  ةشریفات ثبت توسط دارنددانی  شرط اعطای این حن تقدم رعایت ت طور که می اما همان

در . کندعلامت را اثبات  دربارةحن تقدم خویش قادر باشد  ،حتی در فرض عدم ثبتسبن استفاده از علامت،  ةبه واسط مدعی
برای دادگاه محرز شود، علاوه بر جلوگیری از ثبت آن توسط سایرین، حک  به  استفاده از علامت چنانچههای حقوقی  برخی نظام

اثبات حن تقدم  ةنتیجعملیات ثبت علامت تجاری در لغو و ابطال  ،مریکاا ةمتحدایالات در ابطال ثبت سابن نیم میسور است. 
ید این نظر است. ؤقضایی این کشور نیم م ةروی و قرار گرفته است 10گذار خواهان در دادگاه مورد تصریح قانون ةناشی از استفاد

ای مورد استفاده قرار بگیرد، در صورت تقاضای ثبت همان علامت توسط اشخاص ثالث،  نشده ابراین چنانچه علامت ثبتبن
 سابن ةکنند استفاده طوری که چنانچه شخص ثالث موفن به ثبت علامت شود ؛حن تقدم قائل استکننده  گذار برای استفاده قانون

 کند.ت ستواند ابطال ثبت علامت را درخوا می علامت ةکنند در مقابل ثبتخود  ةبا استناد به سبن استفاد
بتواند مشهور  ،نشده ثبت وشده  اع  از ثبت ،علامت ةدارد چنانچه دارند مقرر می   تجاری اسپانیائقانون علا 9 ةادم «د»بند 

را رد  متقاضیعلامت توسط تقاضای ثبت ثبت  ةادارقبلی خود از علامت در اسپانیا را ثابت کند،  ةاستفاد «یا»بودن علامت 
 ست.مت موقوف به مشهور بودن آن نیبنابراین اعطای حن تقدم ناشی از استفاده از علا 11.دکرخواهد 

 آن از تیحما و نشده ثبت علائم حق تقدم ییشناسالزوم 
مناسب برای  یسازکار  تجاری نیازمند ئتجارت و جهانی شدن آن، دارندگان علا ةچرخثیرات شگرف اینترنت بر أبا تهمراه 

 ة، استفاد ئعلا ثبت در کنارهای حقوقی،  در غالب نظام هستند. ،متبوع خویش سوی مرزهای دولت ، آن  خویشئحمایت از علا
اورک،  های قانونی از مالکان در دعاوی نقض است )جعفرزاده و لج  شرط لازم برای اعمال حمایت نیم   تجاریئعملی از علا

شدن اعتبار دار  لکه ر به رویارویی با خطرات ناشی ازعلامت تجاری خود ناخواسته مجبو کسب اشتهارالکان برای م(. 163: 1399
حن تقدم  ةتوسل به قاعد با این دغدغه .تندکشورهای متبوع خود هسسیب به شهرت آن فراسوی مرزهای علائ  تجاری و ورود آ

 .(Friedmann, 2015 : 2)به بهترین شکل ممکن مدیریت خواهد شد 
 ،، مطروحه در دیوان عالی ایالات متحده12علیه شرکت تئودور رکتانوس دراگ یونایتد قدیمی شرکت ةروندپر د یادشده ةنکت

از علامت دیگر  دور از یکو مجمّا انچه دو شخص در بازارهای نچ» اشعار داشت:مورد توجه قرار گرفت. در این پرونده قاضی 
ا یمگر اینکه ورود ضرر  ؛به نظر برسداهمیت  بی یوقی ممکن است امرحن تقدم از نظر حق موضوعتجاری مشابهی استفاده کنند 

ی دادگاه أر ،شود مشاهده میطور که  نهما .«بعدی اثبات شود ةکنند استفاده برداری بهرهمقدم در اثر   ةکنند اخلال در مناف  استفاده
حمایت از حقوق  ةفلسفبر اگرچه مبتنی تدلال اساین  توجه به بعد مسافت میان دو بازار بوده است. بیانگردر این پرونده 

رسد با جهانی شدن تجارت و گسترش اینترنت و نقش آن در  نظر میه ب ،نان بوده استندگان و جلوگیری از سردرگمی آکن مصرف
مسافت را مسقط توان بعد  سختی می هو امروزه ب نخواهد داشت توجیهبرای  دیگر مجال چندانی المللی لات بینافمایش حج  مباد

                                                            
1. United Kingdom Trade Marks Act (with amendments and supplements), 1994. 

2. The Law on Trademarks and Other Distinctive Signs of the Federal Republic of Germany (withamendments 

andsupplements), 1994. 
3. The Trademark Law of the Republic of the Republic of Greece (with amendments and supplements), 1994. 
4. Spanish Trademark Act, supra note 29, Art. 6 “Earlier trademarksˮ (Para. 2(d)). 
5. Bulgarian Law on Marks and Geographical Indications, supra note 39, Art. 12(2)(iii). 
6. Polish Industrial Property Law, supra note 15, Art. 132(1)(ii). 
7. Slovakian Trademark Act, supra note 9, Arts. 4(2)(a), 16(7)(a) and (b). 
8. Hungarian Trademark Act, supra note 40, Arts. 4, Relative Grounds for Refusal, Part 2, 17, Acquiescence, Part 5. 
9. Maltese Trademarks Act, to regulate Trademarks, supra note 46, Art. 7, Meaning of earlier trademark (Para. (1)(b)). 
10. 15 U.S.C. § 1064 

11. Article 9 d): … To this end, the owner of such a sign shall prove the use or well-known nature of the sign in the territory 

of Spain as a whole. 

12. United Drug Co. v Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 101, 1918. 
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خواهد کرد که به موجب آن اصل سرزمینی بودن لامحاله وضعیتی را ایجاد    مشابه دانست.ئکنندگان علا حن تقدم استفاده
 کنند.بازارهای فرامرزی  ةروانخطرات واقعی و احتمال سردرگمی  همة  تجاری ناگمیرند علامت تجاری خود را با ئصاحبان علا

  تجاری قابل ئدلیل سهولت در شناسایی علاه از اشتهار بیشتری برخوردار است و ب 1«ثبتاولین »اگرچه نظام مبتنی بر 
تواند به  چنین نظامی می پذیرش مطلناطر زدود که نباید از خ ،(Chow, 2012: 85) ناپذیر یافته است مقبولیتی اجتنابحمایت 
ها قبل  که از مدت را توان شخصی یا میآ اند کردهاظهار  یادشدهبا انتقاد از نظام  پژوهشگرانی برخ .دشونتایج ناعادلانه منجر بروز 

حمایت ز ااطلاع بوده است  از لموم آن بی یا اصولاً دهشنموفن به ثبت آن  ،به هر دلیلی ،اما ،گماردهبه استفاده از علامتی همت 
رسیده خر دیگری به ثبت ؤاستفاده از علامتی که با اقدام مفراتر نهاده و حتی وی را به جرم را  یا پا بهره دانست؟ گذار بی قانون

متقن  چندانی استدلال یادشدهدر مقابل ممکن است ادعا شود استدلال . (Lee & Liu, 2020: 647)؟ داد است مورد تعقیب قرار
 تا حدودی بشناسد.نیم شود لازم است قوانین مرتبط را  نیست و کسی که وارد بازار می

صلاح مورد استفاده در  ها را بدون ثبت در مراج  ذی که آن ،  تجاریئم برای صاحبان علاعدم پذیرش حن تقدحال،  به هر
ناروا از حقوق  ة ، علاوه بر استفادئدهد تا با ثبت آن علا طلب این امکان را می ودجو و فرصتبه افراد س ،اند داده قرار بازار

  و تضیی  حقوق دارندگان مقدم، آنان را در مظان اتهام نقض حقوق انحصاری ناشی از علامت ئانحصاری ناشی از ثبت آن علا
 2.شده نیم قرار دهند جاری ثبتت

 یخارج ةموضوع حقوقدر حق تقدم  گاهیجا
کننده  گمراه ینحوه یکسان یا ب چنانچه علامت متقاضی ثبت کاملاً »... :اردد قرر میم 3  تجاری اسلواکیئقانون علا 7 ةماد 6بند 

گی تمایمبخشی برای محصولات خود ژتجارت مورد استفاده قرار گرفته و حائم وی ةای باشد که در چرخ نشده مشابه علامت ثبت
 «ثبت جمهوری اسلواکی ملمم به رد تقاضای متقاضی ثبت خواهد بود. ةاداراست، 

مشهور  «یا»نشده چنانچه بتواند استفاده  علامت ثبت ةقانون علائ  تجاری اسپانیا، دارند 9 ةماداول قسمت  4به موجب بند 
 4.عمل آورده تواند از ثبت همان علامت یا مشابه آن در اسپانیا ممانعت ب ، میکندبودن علامت خود در اسپانیا را اثبات 

ده کرکننده حمایت  ادهکننده از علامت را به رسمیت شناخته و از حقوق استف فکری فرانسه نیم حن تقدم استفاده مالکیتقانون 
شرح باشد:  دینب، ثبت علامت نباید مان  استفاده از همان علامت یا علامت مشابه این قانون L-713-6 ةمادبه موجب است. 

 6«... صورت گرفته است ،ای که استفاده از آن، قبل از تقاضای ثبت متقاضی یا نشانه ،5نام شرکت، نام تجاری»
قبلی داده شده است که ظرف پنج سال  ةکنند ، این حن به استفاده  تجاری جمهوری خلن چینئقانون علا 45 ةمادموجب به 

 7.دکناز زمان ثبت علامت توسط دیگری تقاضای ابطال آن را 
صراحت به رسمیت شناخته شده و طرح دعوای به امریکا نیم  ةمتحدناشی از استفاده در ایالات  «حن تقدم»حن طرح دعوای 

های این کشور به شمار  از دعاوی پرشمار دادگاه «نقض حن تقدم ناشی از استفاده»ناشی از نقض آن، تحت عنوان دعوای 
اع   ،را کردهاستفاده  از آنخدمات  ةتولید محصولات یا ارائ ةدیگری در عرص صراحت ثبت علامتی که قبلاً بهگذار  قانون 8.رود می

                                                            
1. First to file 

2. Scott Baldwin,�“Don’t Sit and Wait: Stopping Trademark Squatters” (February 2013), Inventors Eye, 
https://www.uspto.gov/custom-page/inventors-eye-don-t-sit-and-wait-stopping-trademark-squatters [Accessed 1 May 2020]. 
3. ACT NO 506/2009 Coll. ON TRADE MARKS From 28 October 2009, National Council of the Slovak Republic. 
4. “… the owner of such a sign shall prove the use or well-known nature of the sign in the territory of Spain as a whole …” 

کنند. نام تجاری مبین و معرف تولیدکننده یا تاجر است و علامت تجاری محصولات  و اهداف متفاوتی را دنبال می فرق دارندعلامت تجاری و نام تجاری با ه   .5

 هستو معرف کیفیت ثابت کالای دارای علامت نیم  رددا میو مشتریان را از خرید محصولات اشتباهی باز کند میصاحب علامت را از محصولات دیگران متمایم 
 .(58 :1378)رضاوصالی، 

6. Article L713-6 «Registration of a mark shall not prevent use of the same sign or a similar sign as: a) A company name, 

trade name or signboard, where such use is either earlier than the registration …» 

7. PRC Trademark Law 2013 art, 45(1), 11-19. 

 ← . مثلا8ً
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ثبت شود، صرف استفاد از توسط دیگری  و در صورتی که چنین علامتی بعداً 1نشده، ممنوع اعلام کردهثبت از اینکه ثبت شده یا 
 .alan ala) 2بعدی خواهد بود ةکنند سابن، از اسباب ابطال ثبت علامت برای ثبت ةکنند تجارت توسط استفاده ةعلامت در چرخ

Durham, 2017: 1033). 
 یطرز علاماتی را که عین یا به ،1386مصوب  ،و علائ  تجاری ،های صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرح 32 ةماد« ه»بند 
 ،دیگر ای برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلن به مؤسسه و یا نام تجاری باشدتجاری یک علامت  ةکننده شبیه یا ترجم گمراه

همین  32 ةماد« ز»بند  توان به می ،قابل ثبت دانسته است. همچنین غیر قرار گیردمورد استفاده  ،است «معروف»که در ایران 
یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم  گری ثبت شدهدی مالک علاماتی را که عین علامتی باشد که قبلاً به نامکه د کراشاره قانون 

فریب  یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب استهمان کالا و خدمات  است یا دارای حن تقدم برای
 .داند قابل ثبت می شود غیر میو گمراهی 

گذار به تسامح صورت پذیرفته و در واق   توسط قانون یادشده ةدر مقرر «علامت معروف»شاید بتوان گفت استعمال عبارت 
بلکه هر  نیست،علامت مشهور  گذار صرفاً بوده است. از طرفی، اینکه بگویی  مراد قانون «علامت مشهور»مراد وی همان 

متیقن آن  حال قدر ره بهرا شامل این مقرره دانسته است نیم استبعادی ندارد.  است کنندگان معروف علامتی که میان مصرف
 است.تجاری معروف علائ   اعطای حمایتی مضاعف به یادشده ةرگذار از مقر است که مراد قانون

 تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت شده می مالک علامت ثبت»خوانی :  چنین می 40 ةماد «ب»در 
 ةمنتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد در دادگاه اقام استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً

شده است و استفاده از آن برای کالا یا  شود که شبیه علامت ثبت این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می .دعوی نماید
 «خدمات مشابه موجب گمراهی گردد.

صراحت به  بهرا  یادشدهبسنده نکرده و حقوق  «شده علامت ثبت»گذار به حمایت از  ، قانوندشو میطور که ملاحظه  همان
تجارت جهت  ةرسد صرف استفاده از علامت در چرخ نظر نمیه است تعمی  داده است. ب «شده شبیه علامت ثبت»علامتی که 
یا معروف  مشهور گذار از آن علامت علامتِ شاید مراد قانون ،کند. بنابراینکفایت  «شده شبیه علامت ثبت» منملةتلقی آن به 

می است ئناظر به علا «ب»در بند  شده بیانتوان گفت حقوق  می «شده شبیه علامت ثبت»طرز تلقی از عبارت در  ،بنابراین. باشد
 مورد استفاده قرار گرفته است. قبلاًای که  نشده اند، نه هر علامت ثبت استفاده مشهور یا معروف شده که در اثرِ
قابل ثبت از عبارت علائ   علائ  غیر در معرفیو علائ  تجاری نیم  ،های صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرح 32 ةماد «و»بند 

مانند فرانسه، تمایمی میان علائ  مشهور و معروف  ،های حقوقی برخی نظام «.مشهور» استفاده کرده است نه علائ  «معروف»
( و 24 :1391زاده،  حسین و اند )حبیبا های حقوقی میان این دو علامت قائل به تفکیک شده حال آنکه اغلب نظام .قائل نیستند

 .اند تری را در مقایسه با علامت معروف در نظر گرفته حمایتی وسی  ةبرای علامت مشهور محدود
استفاده از یک  ،1386مصوب  ،و علائ  تجاری ،های صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرح 60و  40مطابن مواد همچنین 

بدون اذن صاحب حن  «هر نوع فعالیت»شود و به طور مطلن  تجاوز محسوب می علامت بدون موافقت مالک یا عملی که عادتاً
اع  از تجاری و  ،ها فعالیت همةبه معنای  یادشده ةدر ماد «ادهنوع استف هر»شود. اما گفته شده است که عبارت  نقض تلقی می

 .(28: 1395بابایی،  و )اندرز است هر نوع فعالیت تجاری« نوع فعالیت هر»منظور از  3.نیست ،تجاری غیر

                                                                                                                                                                                          
Haggar Int’l Corp. v. United Co. for Food Indus. Corp., 906 F. Supp. 2d 96, 130 (E.D.N.Y 2012) (discussing the “prior use 
defense”); 15 U.S.C. § 1115(b)(5)–(6). Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909 (2015); see also Quicksilver, Inc. v. 

Kymsta Corp., 466 F.3d 749, 756 (9th Cir. 2006) (“Trademark rights are acquired by the party that first uses a mark in 
connection with the sale of goods.”); Zasu Designs v. L’Oreal S.A., 979 F.2d 499, 503 (7th Cir. 1992) (referring to the “race 
to the marketplace to establish the exclusive right to a mark”). 
1. 15 U.S.C. § 1052(d). 

2. 15 U.S.C. § 106 

تجارت به  ةعرص در استفاده جهت داست،یپ نآکه از نام  گونه همان ،یتجار علامت چون. باشد یم علامت کارکرد و نقش و مفهوم برخلاف یاستنباط نیچن رایز. »3
 .(149 :1389 زاده، یتق)« .رود یاز استثنائات نقض به شمار م علامت از یتجار ریغ ةاستفاد نیبنابرا .رسد یثبت م
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هوری اجتماعی و فرهنگی جم م اقتصادی ةچهارم توسع ةقانون اصلاح موادی از قانون برنام 45 ةاگر به ماد ،حالبه هر 
رسد حتی پذیرش فرض  مینظر ه نظری بیفکنی  ب 1387قانون اساسی مصوب  44های کلی اصل  اسلامی ایران و اجرای سیاست

گونه اظهاری که  هر یادشده ةنشده باشد. مقرر علامت ثبت ةبه معنای منتفی انگاشتن حن تقدم دارند دتوان اول نیم نمی
نشده، چنانچه  کنندگان قبلی علامت ثبت توسط استفاده یادشده ةمقرررسد استناد به  نظر میه است. بده کررا من   ه باشدکنند گمراه

 ورد.عمل آه ق دارندگان حن تقدم ممانعت بکنندگان همراه شود، بتواند از تضیی  حقو با اثبات گمراهی مصرف
نصفانه را مطمح م یرمن  رقابت غ صرفاًو  نیستگفته شود این مقرره در مقام شناسایی حن تقدم ناشی از استفاده  حتی اگر

علامت بوده است مصداق بارز مقدم همان  ةدارند ةاستفادمورد  استفاده و ثبت علامتی که سابقاًتوان گفت  می ،نظر داشته است
 کنندگی است. گمراه

 حق تقدم جادیدر ا استفاده از علامت کارکرد
استعمال مستمر قبل از  ةسابق ةواسطبه  ،نسبت به علامت تجاری کهاگر معترض ثابت کند »یکی از پژوهشگران  ةبه گفت

 حک  خواهد داد که آن علامت به اس  معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً دادگاه ،حن تقدم داشته ،تقاضای ثبت
 :Mir-Hosseini, 2006) «.دگردو علامت به نام معترض ثبت  حک  خواهد داد که ثبت سابن ابطال دادگاهثبت شده باشد 

 مسنگاپور ،، هندکنگ مریکا، فیلیپین، اندونمی، هنگان، مانند انگلستا م لایی ب کشورهای دارای رژی  حقوقی کامندر اغل .(271
توسط متقاضی ثبت مورد استفاده قرار داشته است اثبات حن ناشی از آن علامت است نه  کارکرد ثبت علامت تجاری که قبلاً

 علامت  ةکنند ین ثبتکننده است نه اول موجد حن. در این کشورها اولویت برخورداری از حقوق علامت تجاری با اولین استفاده
(Kunze, 1993: 11). ن اثبات حن تقدم آ کشورهایی است که در جمله ازری علامت تجا ةحوزدر نیم مریکا ا ةحدمت ایالات

  تجاری ئثبت علا ةاراد 1.تجاری از علامت در بازارهای تجاری است نه ثبت آن در مراج  ثبت علامت تجاری ةاستفادمستلمم 
 هو ب 2دکن اجتناب میباشد واقعی در بازار قرار داشته   ةزمان تقاضای ثبت مورد استفاد درمریکا از ثبت علامتی که ا ةایالات متحد

ت به وجود یا فقد علام ثبت علامت راج  ةادارنادر است که تحقیقات  یفرض عملی بحث ناظر به ةثمرترین  رسد عمده نظر می 
 صحیح نینجامیده باشد.  ةنتیج بازار به حصول ث درمورد بح

یت علامت تجاری در یکی از که ادعای نقض حن مالک ،نیم 3فود اینداستریالی مریکایادر دعوای هاگار علیه شرکت 
قاضی نیم  مورد توجهمقدم وی از علامت تجاری در بازار بود که  ةاستفاددفاعیات خوانده متکی بر د، مریکا مطرح شاهای  دادگاه

علامت تجاری در « ةکنند استفاده»ز حن تقدم اولین ا 4ان اینداست علیه شرکت توزی  جی  اونیلو ةپروندقاضی در  قرار گرفت.
حن تقدم اولین  6بروکفیلد علیه شرکت تبلیغاتی دبلیو ةپروندقاضی در  ،همچنین .دکردر حقوق یاد  5بازار با عنوان اصلی اساسی

علیه شرکت  شرکت سنگوکو ةپروندد. کرتوصیف  7  تجاریئدر حقوق علا «اصل مبنایی»یک  عنوان کننده را به استفاده
  تجاری تقدم علائ ةحوزت معیار احراز مالکیت در بدیهی اس یکی دیگر از مواردی است که در آن قاضی اشعار داشت 8.سیآر.ام.
زاسو  ةپرونددر  قاضی قرار گرفت. مورد توجه نیم 10هانا فین علیه هانا بانک ةپروندمستندی که در  9؛از آن است «استفاده»در 

                                                            
1 .←  

Kenneth L. Port, The Congressional Expansion of American Trade mark Law: A Civil Law System in the Making, 35 

WAKE FOREST L. REV.827, 859-62 & n.121 (2000). 

2. 15 U.S.C. § 1051(b)-(c), 2000. 

3. Haggar Int’l Corp. v. United Co. for Food Indus. Corp., 906 F. Supp. 2d 96, 130 (E.D.N.Y 2012) (discussing the “prior use 
defense”); 15 U.S.C. § 1115(b)(5)–(6). 
4. One Indus., LLC v. Jim O’Neal Distrib., Inc., 578 F.3d 1154, 1158, 9th Cir., 2009. 
5. Cardinal principle 

6. Brookfield Commc’ns, Inc. v. W. Coast Entm’t Corp., 174 F.3d 1036, 1047 (9th Cir. 1999) (referring to the rights of the 

first user as a “fundamental tenet of trademark law”), 1999. 
7. fundamental tenet of trademark law 
8. Sengoku Works Ltd. v. RMC Int’l, Ltd., 96 F.3d 1217, 1219, 9th Cir, 1996. 
9. (“It is axiomatic in trademark law that the standard test of ownership is priority of use.”). 
10. Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909, 2015. 



 1402، اول، شمارة بیستم، دورة  حقوق خصوصی    96

اری علامت کسی جم اولین ر داشت فرد برخوردار از حقوق انحصقاضی ضمن تشبیه بازار به میدان مسابقه اظها 1علیه اورئال
نیم بیان داشت با تحقن اولین استفاده حقوق انحصاری ناشی  2کوییک سیلور علیه کیمستا ةپروندقاضی کننده نخواهد بود.  هداستفا

 حقوقی متصور نخواهد بود. اصولاًکنندگان بعدی  برای استفاده ست کهمبناو بر این  شود میاز علامت مورد تصاحب واق  
ملیات تجاری همچنین قاضی در دعوای هیدروداینامیک علیه جرج پاتنام اظهار داشت حن ناشی از استفاده از علامت تجاری در ع

 3.شود و نه صرف ثبت آن مت حاصل مییکا از استفاده از علامرا ةلا است و این حقوق در ایالات متحد حقی برآمده از کامن

 ،مالكيت صنعتي و شرکت توليدی کندر اظهار داشت ةادار ةپروندسوم دادگاه عمومي تهران نيز در  ةيس شعبئر

نام ه ب «پولک» ةو ثبت کلم داند ميحسب مستندات ابرازی، دادگاه استمرار استفاده از علامت توسط خواهان را محرز 

 4است.خواهان  «ةمكتسبحقوق »خوانده مغایر 
خی بر آثار نان بوده است.قوقداح مورد توجهنیم  5مقدم ةاستفادزمانی  ةدوراز علامت در تحقن حن تقدم،  ضمن لموم استفاده

استفاده است. مدت زمان  در زمینةویژه در کشور چین حاکی از وجود یک المام ضمنی  ههای قضایی ب نیم برخی رویهو  حقوقدانان
 & Lee) صورت گرفته باشد 6«قابل توجیه عمده و غیر ةوقف»ه از علامت تجاری بدون هیچ رویکرد لازم است استفادطبن این 

Liu, 2020: 647). 
ناشی از استفاده را منتفی کننده از حن تقدم  رخورداری استفادهکه ب ،یا بودن چنان وقفه «ناپذیر توجیه» و «عمده»در ایضاح 

وضعیت بازار و حتی نوع و سنخ کالا یا خدمات مورد  لازم است ،بودن وقفه «عمده»در زمان احراز شاید بتوان گفت د، انگرد
حوادثی  اشت. بروزظ دلحوبودن وقفه لازم است هر دو معیار نوعی و شخصی را م «ناپذیر توجیه»ارزیابی قرار گیرد و برای ارزیابی 

 «ناپذیر توجیه»توان  نمی کندرو  هوقفه روب استفاده از علامت تجاری را باطور کلی ه خدمات و ب ةارائکه تولید محصول یا را 
بعید به  نیم کند،ه از علامت که دارنده را ناتوان در استفاد ،فرض انتفای حن تقدم در اثر بروز معاذیر شخصی ،پنداشت. از طرفی

از علامت توسط  «مستمر» ةاستفاد 15/10/81،7مورخ  ،168 ةشمار ةدادنامسوم دادگاه عمومی تهران نیم در  ةشعب رسد. ذهن می
 .(55: 1383)پورنوری،  8تقدم برای مشارالیه دانستخواهان را موجد حن 

اساس آن  که بر دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 12 ةشعب ،15/07/1392مورخ  ،9209970221200653 ةشماری أر همچنین
 موجب ایجاد حن مکتسبه برای صاحب علامت خواهد شد. است،مستمر از علامت  ةملاک تحقن حن تقدم استفاد
. در پاسخ به این را به کار برده است «مستمر ةاستفاد»عبارت  شده اشاره ةپرونددر هر دو قاضی  ،دشو همانطور که ملاحظه می

رسد پاسخ منفی است.  می نظره یا خیر، ب شود کننده می مستمر است که موجد حن تقدم برای استفاده ةاستفاد فقطال که آیا ؤس
نظر  . صرفنیست به استمرار منوطحن تقدم ناشی از استفاده  1386یک از مواد قانونی مورد اشاره در قانون مصوب  در هیچ چون

از دشواری تبیین مفهوم استمرار و فقد معیاری قاط  و دقین برای ارزیابی آن، معلوم نیست قاضی بر مبنای کدام مقرره حمایت را 
سر این موضوع وفاق  رسد نویسندگان بر نظر میه ب، شد بیان طور که قبلاً نهما ،اما .ط به استمرار در استفاده دانسته استمنو

 تجارت صورت پذیرفته باشد. ةدر چرخ «عملاً»استفاده باید دارند که 
چنانچه شخصی »دارد:  در این خصوص اشعار می، 21/09/1400مصوب  ،طرح حمایت از مالکیت صنعتی ایران 106 ةماد

کننده از  کرده است برای خود ثبت کند، استفاده علامت متعلن به دیگری را با عل  به اینکه او از علامت یادشده استفاده می

                                                            
1. Zasu Designs v. L’Oreal S.A., 979 F.2d 499, 503, 7th Cir, referring to the “race to the marketplace to establish the 
exclusive right to a mark”, 1992. 
2. Quicksilver, Inc. v. Kymsta Corp., 466 F.3d 749, 756 , 9th Cir, 2006. 

3. Hydro Dynamics V. George Putnum&co. (1978). Appeal No. 86-1184. 811 F.2d 1470. 1 U.S.P.Q.2d 1772. 

 سوم دادگاه عمومی تهران. ة. شعب08/03/1379. مورخ 251 ةشمار ةدادنام. 4
5. timeframe of prior use 

6. significant unjustifiable interruption 

صراحت حن تقدم را مورد  بهگذار در آن  که قانون است، 1310و مربوط به زمان حاکمیت و اعمال قانون مصوب  1386هرچند این دادنامه مربوط به قبل از سال . 7
 خالی از لطف نیست. استشناسایی حن تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی ایران  ةاین جهت که مبین سابق ذکر آن از ،بودداده  شناسایی قرار

 یید قرار گرفت.أمورد تنیم  ،دادگاه تجدید نظر استان تهران 27 ةشعب ،24/04/1382مورخ  ،630 ةشمار ةی به موجب دادنامأر نیا. 8
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مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ  ؛تواند از دادگاه صالح ابطال آن را تقاضا نماید علامت می
چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از  :مستمر از علامت داشته باشد. تبصره ةت از جانب ناقض استفاددرخواست ثبت علام

کرده است، ثبت آن از سوی اشخاص مان  استمرار استفاده از علامت برای  ثبت شدن علامت از آن علامت استفاده می
 .«مقدم نیست ةکنند استفاده

 ةکنند شناسایی حن تقدم و امکان تقاضای ابطال علامت توسط استفاده یادشده ةمقرر ، دردشو گونه که ملاحظه می همان
 ةمکتسبهای حقوقی دنیا حن تقدم از جمله حقوق  حال آنکه در اغلب نظام ؛خر شده استؤم ةکنند استفاده« عل »مقدم منوط به 

مقدم به عل  یا جهل موکول  ةکنند هدوم توسط استفاد ةکنند و حن تقاضای ابطال علامت ثبتده شکنندگان محسوب  استفاده
 .استده شن

از طرفی فرض جهل  .نیت تدارک دیده شده است کنندگان با حسن در جهت حفظ مصالح ثبت شده اشاره ةاناطرسد  نظر میه ب
اثبات عل  متقاضی ثبت توسط  ،نماید اگرچه بعید می ،تجارت کشور ة  به وجود علامت یکسان در چرخئمتقاضیان ثبت علا

 .نیست آسانمقدم  ةکنند استفاده
معیار دقیقی برای ارزیابی استمرار  ،مستمر طی یک سال دانسته ةاستفاداگرچه حن تقدم را منوط به  یادشده ةمادهمچنین 

رسد دادرس در هر پرونده مکلف است با توجه به اوضاع و احوال و شرایط حاک  بر  نظر میه استفاده به دست نداده است و ب
 .کندپرونده استمرار استفاده را احراز 

در  کند مقرر می فقطو  داند نمیاستفاده را شرط حمایت استمرار در  نیم خامس کنوانسیون پاریس 6 ةماد «ج»همچنین بند 
نظر قرار  ویژه مدت زمان استفاده از علامت مد هاحوال واقعی و ب و هست یا خیر اوضاعط حمایت یتعیین اینکه علامت واجد شرا

 ؛مترادف تلقی کنی  «مستمر» ةواژاگر بسیار طولانی باشد، با  حتی ،را «مدت استفاده از علامت»بسیار بعید است که  1.گیرد می
 بر ازقضا مدت زمانی طولانی را ه  در وپذیرفته  فرضی را در نظر بگیرید که استفاده از علامت به تناوب صورت می مثلاً
 پنداشت. «مستمر» ای را لموماً توان چنین استفاده نمی اما، یرد،گ می

و  پژوهشگرانآن دسته از  نظر، حتی اگر در استفاده «استمرار»حمایت به  ةاناطقانونی در خصوص  ةفقد مقرربه با توجه 
استمرار در استفاده سبب  این تصور بدانی  که ةرا زایید اند دهکرقضاتی که استمرار در استفاده را شرط اعطای حن تقدم تلقی 

این واقعیت که یک  ، باید بگویی هستندم فت حن تقدمستحن دریاست که رو این ازو شهرت و معروفیت علامت شده است 
ید عدم معروفیت و اشتهار علامت نباشد. ؤطولانی مورد استفاده قرار نگرفته است ممکن است همیشه ه  معلامت برای مدت 

 ممکن است و در مقابل است دهکرنکافی ویژگی تمایمبخشی کسب  ةبه انداز ،اما ،ها مورد استفاده قرار گرفته علامتی دهه مثلاً
 (.Miles,2012: 108) ... شبه معروف کنند های بازاریابی خلاق یک علامت تجاری را یک کمپین

تجاری شرط ایجاد  ةدر استفاده در رشت «قصد استمرار»نیت همراه  م با حسنأتو ةنیم استفاد مریکاا ةدر حقوق ایالات متحد
دی جمئی باشد که حقوق آن به ح یا استفاده از ی نگاه داشتتوان سرّ را نمیعلامت  ،به عبارت دیگر .علامت است در زمینةحن 

وجود نداشته گفته شده عدم استمرار در استفاده حتی در فرضی که قصد اعراضی ه   همچنینن علامت حمایت کند. آنتواند از 
لبته قول به تحقن اعراض در فرض عدم قصد اعراض ادعایی است که ا .(152: 1399)احمدیان مقدم،  شود میباشد اعراض تلقی 

و معلوم نیست نویسنده بر چه مبنایی عدم استمرار در استفاده را با چنین قطعیتی  نتوان از آن سخن گفتسهولت  شاید بدین
وی بر  «سقوط حن مالکیت»یا همان  «اثر اعراض»آنکه بگویی  مقصود نویسنده از اعراض  است. مگرده کراعراض تلقی 

 رسد. مینظر ه بپذیرفتنی  علامت بوده است که در این صورت ادعای نویسنده
نشده فروش محصول خود را برای مدتی بسیار طولانی در سطح بسیار نازل نگاه  همچنین در صورتی که صاحب علامت ثبت

بدیهی  که موضوع را مدلل سازد.ناچار است  ،تحت آن علامت فروشی صورت نداده باشد، جهت حفظ حقوق خود داشته یا اصلاً

                                                            
1. Article 6 quinquies, C.— (1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be 

taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use. 
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در حج  بسیار پایین را ایجاب کند، قلت حج  فروش مسقط حن تقدم ناشی از استفاده آن  محصول فروشِ است چنانچه ماهیتِ
 .(152:1399)احمدیان مقدم،  1نخواهد بود

 تقدم حق جادیا در یاکتساب یزبخشیتما یژگیو کسب کارکرد

 رهنمودی برای تلاش معمولاًزع  حقوقدانان، رد تقاضای ثبت علامت  بهباشد.  3یا اکتسابی 2تواند ذاتی ویژگی تمایمبخشی می
تواند  که چنانچه رد تقاضا مبتنی بر فقد تمایم ذاتی باشد، حاوی این پیام برای متقاضی است که میآن. توضیح استمجدد متقاضی 

 ؛دشوو موفن به ثبت آن  بدیاتمایم اکتسابی دست  تدریج به کنندگان به از علامت و شناسایی آن به مصرف «استفاده» از طرین
 بودن علامت باشد پیامی است برای متقاضی با مضمون لموم وداع وی با هر 4همچنان که اگر رد تقاضای ثبت مبتنی بر جنریک
 (.Alexandra,2016: 150) گونه امید و تلاش جهت توفین در ثبت علامت

را به قابلیت ثبت  توانند یم اعضا دان ویژگی تمایمبخشی ذاتی علامتفرض فقدر  نیم تریپس ةنام موافقت 15 ةمادبه موجب 
توان از طرین  متمایم بودن علامت را می دیگر، به عبارت 5.کنندموکول  «استفاده»از طرین بخشی اکتسابی کسب ویژگی تمایم
 أقرار گرفته که بتواند معرف مبد «استفاده»قدر مورد  نآاساس اینکه آیا علامت مورد بحث تمیمدهندگی یا بر  ذات یا وجود ویژگی

های الکترونیکی و  رایانه و دستگاه ةعلامت تجاری اپل در حوزمثلاً  (.Handler, 2014: 2کرد )محصول باشد یا خیر ارزیابی 
هر «مریکاییاخطوط هواپیمایی »ممکن است تصور شود  .متمایم است. اما تمایم ممکن است اکتسابی باشد ذاتاً یدیجیتالی علامت

مدت از  طولانی ة. لکن استفادشود میو شامل  کند میمریکا را در گذشته و حال توصیف ا ةمتحدشرکت هواپیمایی از ایالات 
را  شده اشارهو خدمات  دهندتشخیص  راآن  أکنندگان مبد مصرفده شث بر چنین علامتی باعوسی  و تبلیغات  یادشدهعلامت 

میان ویژگی  ةرابط از طرفی گفته شده است (.Luis , 2019: 619) های هواپیمایی امریکایی بدانند متمایم از خدمات سایر شرکت
های  باشد شاخصداشته چه علامت تمایمبخشی کمتری  ای وابست و معکوس است. هر تمایمبخشی و استفاده از علامت رابطه

کنند و  درک میعلامت  منملةکنندگان آن را به  بیشتری برای استفاده از علامت مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که مصرف
 (.Barton, 2017: 1342) بالعکس
 های امریکا در احراز ویژگی تمایمبخشی صرفاً ای است که در آن دادگاه یکی از چندین پرونده 6تنکو علیه کینگدم اوتو ةپروند

در ایجاد  «استفاده»  ایالات متحده کارکرد ئثبت علا ةادارو برخلاف رهنمودهای  ندداشتذاتی بودن آن را مطمح نظر 
علامت تجاری بود که مورد  منملةمبتنی بر فقد ویژگی تمایمبخشی عدد به  یادشدهی أ. رگرفتندتمایمبخشی اکتسابی را نادیده 

 ةسادگی از رهنمودهای ادار که در آن دادگاه به ،تنکو ةیید اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر نیم قرار گرفت. مواردی مانند پروندأت
چش  پوشید، شاید به بهترین وجه گویای رویکردهای  ثیر استفاده در کسب ویژگی تمایمبخشی اکتسابی،أی بر ت ، مبنئثبت علا

 اول باشد ةدر وهل «استفاده»ت های تفکیک تمایمبخشی و ملاحظا ثبت و نیم چالش ةناسازگار قضات و بازرسان ادار گاه
(Alexandra, 2019: 155.) 

                                                            
حال  .دهه به فروش نرسیدند ن، چندارغ  تلاش مالک به ،ای تولید انرژی الکتریکی راکتورهای هستههای بسیار بالا و مقررات دولتی در امریکا،  به دلیل همینه . مثلا1ً

 .(153: 1399)احمدیان مقدم،  آنکه این حادثه منتج به سقوط حن تقدم تلقی نشد
2. inherent distinctiveness 

3. acquired distinctiveness 

تواند از دست ه  برود. اگر علامت به طور مناسب تحت کنترل و مدیریت قرار نگیرد، استفاده از آن  د اکتسابی باشد میتوان گونه که می ویژگی تمایمبخشی همان. 4
چنانچه علامت به صورت یک علامت جنریک درآید، . شود علامت جنریک شده است گفته می که اصطلاحاً د و به صورت یک اصطلاح رایج درآیدوش 4تواند عمومی می

های عام به علامت تجاری در  گذار از نام . عدم تلقی قانون(152 :1385 )میرحسینی، شود و عمومی می دهد میویژگی تمایمبخشی ذاتی یا اکتسابی خود را از دست 
رسد دلیل این سکوت  می نظره ای نشده است که ب بدان اشاره 1386لکن در قانون  .بودگذار قرار گرفته  مورد تصریح قانون 1337سال   و اختراعات ئقانون ثبت علا
 .بداهت امر باشد

5. SECTION 2: TRADEMARKS, Article 15, Protectable Subject Matter. 1 “… Where signs are not inherently capable of 
distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through 

use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.” 

6. Tenneco Auto. Operating Co. v. Kingdom�Auto Parts, 410 F. App’x 841, 843–44 (6th Cir. 2010). 
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اظهار  1اورتو مانو علیه بیوکنسرو ةتحصیل ویژگی تمایمبخشی اکتسابی، دادگاه در پروندهمچنین در کیفیت استفاده جهت 
 علامت مورد ارزیابی قرار گیرد. أدر کشور مبد «استفاده»  تجاری خارجی لازم است ئداشت در مورد علا

 تقدم حق جادیا در «استفاده»احراز  یارهایمع
کنندگان مقدم با ادعای  علیه استفاده 2015 ای که در سال پرونده 37ماری اظهار داشت از میان آهوا طی یک تحلیل چقاضی 

کنندگان مقدم منتج  پرونده به محکومیت استفاده 25موریت وی در پکن مطرح شد أشده در دادگاه محل م   ثبتئنقض حقوق علا
نیم عدم شواهد متقن جهت اثبات تحصیل اعتبار علامت در اثر . وی فقد اسناد کافی جهت اثبات وقوع استفاده قبل از ثبت و شد

 (.Lee, 2015: 677) ها برشمرد ین خواندگان در این پروندهترین دلیل عدم توف مقدم را عمده ةاستفاد
ا در احراز ه ست که دادگاهن احاکی از آ ی چینها متشتت دادگاه ةر رویقه دمدا ای چینی اظهار داشته است که نویسنده

 ةاین میان مطالع .(Lee 2015: 677) اند داده اره قرا مورد توجپراکنده ر یمعیارهایای که منجر به ایجاد حن تقدم شود  استفاده
 رسد. نظر میه ، جالب باست «استفاده» معیارهای احراز ةدهند که ارائه ،ف ژونگ شوانگمعرو ةپروند

های پکن  یکی از دادگاهدر  2015سال که در ، 2علیه کیو آی هانگ ژونگ شوانگ اورینتال اجوکیشنال تکنولوژی ةپرونددر 
وی توسط خوانده، ملحوظ   ةشد نقض حقوق انحصاری علامت ثبت در مواجهه با ادعای خواهان مبنی بر ،قاضی ،دشمطرح 

 مقدم برای خوانده را منوط به احراز چهار شرط دانست. ةاستفاددانستن حقوق ناشی از 
 قبل از ثبت علامت توسط خواهان صورت پذیرفته باشد.خوانده از علامت  ةفاداست .1

خوانده  طوری که حتی اگر؛ ین شرط انعطاف بیشتری نشان دادکه شاید بتوان در مواجهه با اند باوراین  برخی پژوهشگران بر
و عدم اطلاع خویش از ثبت علامت  کندن آوی مبادرت به استفاده از  ةاستفادپس از ثبت علامت تجاری توسط خواهان و قبل از 

 .(Rui & Chen, 2016: 29) رسد نظر میه دم فاقد وجاهت حقوقی بقمحروم کردن وی از حن ت کندات توسط خواهان را اثب
نیت در مقابل دعاوی نقض  کنندگان دارای حسن از لموم حمایت از استفاده شاید بتوان یکردینای منطقی چنین روح مبایضادر 

 .دکرشود یاد  کنندگان مقدم می فانه سبب تضیی  مناف  استفادههای بعدی که به طور نامنص نام ثبتن علامت و نیم ممانعت از ح

 علامت صورت پذیرفته باشد. ةکنند ثبت ةدفاقبل از است خوانده از علامت ةاستفاد .2
 مقدم خوانده اعتبار خاصی پیدا کرده باشد. ةاستفادعلامت در اثر  .3
 قبلی فراتر نرفته باشد. ةاستفاداز علامت از حد اصلی  خرؤم ةاستفاد .4

 معرفی  تجاری ئدم علان تقه حب های راج  پروندهسایر به عنوان الگویی برای  کشور چین الیاین تصمی  توسط دادگاه ع
از  یادشدهی أرگفتنی است . با این حال ه استهای چین قرار گرفت دادگاه اغلبوسی  مورد استناد بسیار در سطح  تا امروزشد و 

حن تقدم را نوعی حن استثنایی و خلاف قاعده ن امنتقد .(Lee, 2015: 677)گرفت مورد انتقاد قرار  شگرانسوی برخی پژوه
لین علیه فویون مبنای  ةویکردی که سه سال بعد در پروندر ؛مضین از آن بودند یتفسیر ةارائل به لموم ئقارو  ینا ازو  نددانست

 3.های چین قرار گرفت ی قاضی در یکی از دادگاهأر

 رخّؤم ثبت علامت در استفاده از یناشحق تقدم  ینسب تینعما
شود و این مانعیت نسبی است که احتیاج به  لازم است بدانی  حن تقدم از موان  مطلن امتناع از ثبت علامت تجاری محسوب نمی

لاوه بر قبلی از علامت نباید مطلن انگاشته شود. ع ةکنند حمایت از حن تقدم و به طور کلی حقوق استفاده 4.بررسی موردی دارد

                                                            
1. Orto C6nserviera Sameranqse di Giacchetti Marino & Co. v. Bioconserve, S.R.L., 49 U.S.P.Q.2d 2013 (S.D.N.Y. '1999) 

affd 205 F.3d 1324 (2d Cir. 2000). 
2. Beijing Zhong Chuang Oriental Education Technology Co Ltd v Beijing Haidian Qi Hang Educational Training School, 

Beijing IP Court, 2015. 

3. Lin Mingkai v Chengdu Wuhou District Fu Yun Furniture Business Department, No.43 Minzai (SPC. 2018). 

4. Standing committee on the law of trademarks,industrial designs and geographicalindications, questionnaire on trademark 

law and practice, eleventh session, geneva, november 10 to 14, 2003. 
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ی رسد لازم است به وضعیت بازار و واقعیات موجود در بطن آن نیم نگاه نظر می به قبلی، ةکنند ادهفضرورت حمایت از حقوق است
ها برای علامت  کنندگانی است که سال احترام به حقوق مصرف   تجاریئعلا اک  برقوقی حرژی  ح از جمله کارکردهای. ی یفکنب

اگر هدف از اما در این میان این نکته را نیم نباید از نظر دور داشته باشی  که  اند. دهشل ئتمایم قادر میان سایر محصولات  یتجار
ایجاد هماهنگی میان حقوق تعدیل و ه لموم ثبت و تشریفات مربوط به آن ژوی هحاک  بر علائ  تجاری ب تنظی  مقررات

اهت معقول خود را در ذهن سلی  ، هراس از مطلن انگاشته شدن حن تقدم وجاشدو حفظ نظ  بازار بعلامت کنندگان قبلی  استفاده
ترین مکانیس  جهت حفظ نظ  دانسته است و  آسان ،حن به ،گذار لموم ثبت علامت توسط مالکان را قانون ضیح آنکه. توخواهد یافت

خاصی محدود  کاملاًاحوال  ع وو اوضااست به شرایط  نکردهای که علامت خود را ثبت  کننده برای استفادهرا شناسایی حن تقدم 
توسل به  که چیره شدن بر آن بااست در بازار  جریانی هکنندگان برقرارکنند میان مصرف کسب شهرت علامت تجاری درکرده است. 

نظ  کنونی بازار خواهد بود.  ةزنند قبلی باشد بره  ةکنند استفاده ةحقوق مکتسب ةکنند بسا بیش از آنکه تضمین هچ حمایت از حن تقدم
های قضایی  در رویهدر مجام  حقوقی و شیاع آن  نشده علامت ثبت ةحن تقدم دارندشناسایی  در زمینةی مضیق پذیرش چنین دیدگاه

 باشد.علامت تر به ثبت رساندن  چه سری  هر برایکنندگان قبلی  ترغیب استفاده جهتخوبی  ةمحرک ةتواند قو می

 حق تقدم یموارد انتفا
و مورد استفاده قرار  اند ت شدهها قبل ثب از علائ  تجاری که از مدت هن دستآ کرداعلام  2009دیوان عالی کشور چین در سال 

اند  تشکیل دادهخود را  ةو تشکیلات یا شعبات و نهادهای زیرمجموع اند کردهتحصیل  1«بازارشهرت قابل توجهی در »اند و  گرفته
 3  تجاری کرواسیئقانون علا 28 ةمادبه موجب بند اول  2.محابا ابطال شوند قبلی بی ةکنند رعایت حن تقدم استفاده ةنباید به بهان

، حن تقاضای ابطال آن 4خر مخالفت نکرده باشدؤاستعمال علامت مج سال متوالی با چه صاحب علامت مقدم به مدت پننیم چنان
 خرؤعلامت م ةدارند ةمگر آنکه استفاد ؛یا ممانعت از استفاده از آن برای کالاها و خدمات بر مبنای حن تقدم را نخواهد داشت

در استعمال،  خرؤلامت مع ةنیت دارندقانونی و عدم ایضاح موارد سوء ةدگویی ما نظر از ابهام و کلی نیت باشد. صرفهمراه با سوء
 .را کافی دانسته است عدم مخالفت ویه ارندسقوط حن تقدم د جهتگذار در این مقرره  انونقی  شو میمتذکر 

 جهینت

کند انحصاری شدن استفاده از آن است. در جایی که در  آنچه صاحبان صنعت و تجارت را به ثبت علائ  تجاری ترغیب می
گشاست پاسخ به این  های حقوقی دنیا راه دهد، آنچه در غالب نظام انحصاری یک علامت تجاری دعوایی رخ میخصوص حقوق 

است. ده کرال مه  است که چه کسی علامت تجاری را ثبت یا زودتر درخواست ثبت خود را به مرج  ثبت علامت تقدی  ؤس
داند که آن علامت را  مختص کسی میرا تفاده از علامت تجاری های حقوقی، حن اس غالب نظام تبعیت از با ،ایراننظام حقوقی 

نیم در برخی از  ،مقدم از علامت تجاری ةیعنی استفاد ،در کنار این معیار اصلی، معیار دیگریطبن مقررات به ثبت رسانده است. 
با این توضیح که گاهی یکی از  ؛های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است فرض و با شرایط و پیش شده های حقوقی مطرح نظام

خواستار ابطال گواهی ثبت علامت تواند  میو حتی بدین استناد  کند میمقدم خود استناد  ةاستفادکنندگان علامت به  استفاده
 .باشد نیمتجاری 
با فروض گوناگونی  گذاران برخی کشورها کنندگان قبلی از علامت تجاری از سوی قانون ناسایی حن تقدم برای استفادهش
 ،ستناد حن تقدم به قدری شای  بوده است که در برخی کشورهاعیان استفاده از علامت تجاری به اروست. تنازع میان مد هروب

ده کرگذار را مجاب به حمایت از حن تقدم  رسد مبنایی که قانون نظر می هب. اند دهکررا ایجاد  متقنیقضایی  ةروی ،مریکاامانند 

                                                            
1. considerable market reputation 

2. “Supreme People’s Court’s Opinion on Several Issues Concerning Intellectual Property Trials Serving the Overall 
Objective under Current Economic Situation”, 2009. 
3. TRADEMARK LAW, Official Gazette of the Republic of Croatia, January 1, 2000. 

 کند. علامت اخیر را از طی کردن تشریفات ثبت معاف نمی ةحن تقدم در استعمال از علامت تجاری دارند ةدارد که عدم مخالفت دارند مورد اشاره تصریح می ةشن سوم ماد. 4
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از  نان و جلوگیریآممانعت از سردرگمی کنندگان در    که حمایت از مصرفئی صاحبان علاتنها حمایت از حقوق انحصار است نه
از حقوق را بیش از پیش  که لموم تعدیل و برقراری توازن میان این دو دسته مصلحتی است؛توسط سودجویان  نانآاغوای 

 کند. ضروری می
شیاع تقاضاهای ثبت همراه با  های حقوقی برای صیانت از آن قبلی و نبود مکانیس  ةکنند استفادهعدم پذیرش حن تقدم برای 

ها را بدون  که آن ،  تجاریئعدم پذیرش حن تقدم برای صاحبان علارا در پی خواهد داشت. سودجو طلبان  نیت از سوی فرصتسوء
 ، ئثبت آن علا دهد تا با طلب این امکان را می به افراد سودجو و فرصت ،اند داده صلاح مورد استفاده در بازار قرار ثبت در مراج  ذی

ی نقض حقوق انان دعوآتضیی  حقوق دارندگان مقدم، علیه   و ئناروا از حقوق انحصاری ناشی از ثبت آن علا ةاستفادعلاوه بر 
و به نظر  حمایت از حن تقدم نباید حقی مطلن انگاشته شود ،هر تقدیره بشده را نیم طرح کنند.  انحصاری ناشی از علامت جاری ثبت

خر ؤم ةکنند انچه ثبتنداشته باشی . چ نگاهی رسد در اعمال آن لازم است به وضعیت بازار و واقعیات موجود در بطن آن نیم نی  می
 ا مستحن حن تقدم دانست.مقدم ر ةکنند سادگی استفاده شد شاید نتوان بهعلامت شهرت و اعتباری در بازار کسب کرده با

ناپذیر است و اغلب  حمایت از مالکان ضرورتی اجتناب جهتناشی از استفاده در متون قانونی  اگرچه پذیرش حن تقدم
از آنجا که ثبت علامت بهترین  ،ندا هقضایی خود به شناسایی این حن تقدم مبادرت ورزید ةکشورهای دنیا در متون قانونی یا روی

کنند.  تر به ثبت علامت خود مبادرت کنندگان علامت هر چه سری  استفادهد شو میپیشنهاد همچنان  ،راه حفظ نظ  بازار است
قبلی برای  ةکنند بازار دست یابد، استفاده و علامت وی به شهرت قابل توجهی در کندلاحن به ثبت اقدام  ةکنند اگر استفاده چون

  .را فرا روی خویش خواهد یافت دشوار یجلب حمایت قانونی از حن تقدم مسیر
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