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Abstract 

Distinctiveness is a fundamental element of a protectable trademark, referring to its ability 

to differentiate goods and services of one person from those of others and indicate the 

source of origin. This component usually needs to be inherent, meaning that the trademark 

should possess this characteristic at the time of filing for registration. However, certain 

marks can acquire distinctiveness over time through continuous investment, advertising, 

and activities carried out by the mark's owner. The stance of different countries regarding 

acquired distinctiveness is not uniform, especially considering that trademarks are not of a 

single type, and we are currently witnessing the proliferation of non-traditional and modern 

marks that effectively serve as distinctive indicators with new approaches. This research 

employs an analytical-descriptive method, along with a library and field approach, to 

undertake a comparative study of this subject in selected legal systems. Ultimately, the 

research concludes that the significance of these marks has become evident today, 

and factors such as continuous use have been influential in establishing acquired 

distinctiveness. Additionally, the sufficiency or insufficiency of each adopted criterion in 

proving acquired distinctiveness appears to be dependent on the specific circumstances. 

Furthermore, signs of acceptance of acquired distinctiveness can be observed in the legal 

system of Iran. 
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 دهیچک

مت تجاری قابل حمایت بوده و منظور این است که یدک علامدت در مقایسده بدا سدایر رکن اصلی یک علا، تمایزبخشی
متمایز و خاص نمایدد و قدادر باشدد ، کالاها و خدمات یک شخص را از سایر کالاها و خدمات، های هویتی بتواند نشان

علامت تجاری باید در هنگدام  یا به عبارت دیگر، منبع تولید را مشخص کند. این مولفه معمولًا باید به صورت ذاتی باشد
توانند به این شاخصه دسدت یابندد. ایدن  درخواست ثبت از این ویژگی برخوردار باشد. اما برخی علائم در گذر زمان می

دهدد. موضدع  ی علامدت انجدام می هدای مسدتمری اسدت کده دارندده تبلیاات و فعالیت، گذاری دستاورد در پی سرمایه
ویژه که علائم تجاری از یک نوع نیستند و امروزه شداهد  خشی اکتسابی یکسان نیست. بهکشورهای مختلف درباره تمایزب

گسترش علائم غیرسنتی و مدرن هستیم که با رویکردهای جدیدی ارائه و نقدش علامدت تمایزدهندده را بده خدوبی ایفدا 
ی تطبیقدی ایدن  رد بده مطالعدهای و میددانی تدلاش دا توصیفی و رویکرد کتابخانه -کنند. این پژوهش با روش تحلیلی می

هایی  گیرد که اهمیت این علائم امروزه روشدن شدده و شداخص های منتخب بلردازد و سرانجام نتیجه می موضوع در نظام
معیارهای اتخداذ شدده  توانسته در تثبیت آن موثر باشد. همننین کفایت یا عدم کفایت هریک از، ی مستمر مانند استفاده
هایی از پدذیرش آن در نظدام  نشدانه، دارد. افدزون براینکده یکننده بسدتگ به نظر رسدیدگیی، کتسابا یزبخشیدر اثبات تما

 حقوقی ایران قابل مشاهده است.

 

 ی مستمر. استفاده، معنای ثانوی، علامت تجاری، تمایزبخشی اکتسابی، مایزبخشی :ها دواژهیکل
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 مقدمه
بسته بده نظدام حقدوقی ، یا حمایت قانونی برخوردار شودعلامت تجاری برای اینکه بتواند از قابلیت ثبت و 

یعنی قادر باشد کالاهدا یدا خددمات تحدت پوشدش خدود را از کالاهدا یدا ، باید تمایزبخش باشد، کشورها
خدمات سایرین متمایز سازد. این مهم معمولًا در تعریف علامت تجاری مندرج در قوانین علائم تجداری 

صورت ذاتدی بدرای یدک علامدت وجدود داشدته   این تمایزبخشی باید به، لیطورک  شود. به نیز گنجانده می
باید در بدو امر و در هنگام ثبت از نیدروی تمییزدهنددگی برخدوردار  علامت تجاری، باشد. به عبارت دیگر

از نیدروی ، امدا بعدد از اسدتعمال، بسیاری از علائم اگرچه از ابتدا تمدایزبخش نیسدتند، باشد. اما در عمل
شوند و این پرسش مطرح است که آیا چنین علامتدی قدادر بده دریافدت حمایدت  بخشی برخوردار میتمایز

 خواهد بود"، مانند علائمی که تمایز ذاتی دارند

 علائم عدام -بنابراین تمایزبخش بودن به دو صورت ذاتی و اکتسابی در انواع علائم تجاری شامل؛ اول
علائدم  -چهدارم 3،علائدم اختیداری )انتخدابی( -سدوم 2،(کننده  ای )دلالت علائم اشاره -دوم 1،)ژنریک(

 6یابد. تحقد می 5علائم توصیفی -پنجم 4،انتزاعی )ابداعی(

موضوع تمایزبخشی ذاتی تاکنون در منابع مختلدف بده صدورت مفصدل بحدس ، در نظام حقوقی ایران
ادبیدات حقدوقی علائدم لکن بحس تمایزبخشی اکتسابی یا معندای ثدانوی مفهدومی آشدنا در  7،شده است

های قدانونی حمایدت از علائدم  فقددان زمینده، شود که شاید یکدی از دلایدل آن تجاری ایران محسوب نمی
 غیرسنتی باشد.

این است که علائدم متعدددی در کشدور ، کند ای که اهمیت این تحقید در ایران را روشن می اما مسئله
بده ، ولی به دلیل خلأهای موجدود قدانونی و تحقیقداتی اند،  ما وجود دارند که تمایز اکتسابی به دست آورده

                                                                 
1. Generic 
2. Suggestive 

3. Arbitrary 

4. Fanciful 

5. Descriptive 

ای برای تشخیص اینکه یک علامت تمایزبخش است یا خیر، علائم تجاری  های آمریکا در جریان پرونده . یکی از دادگاه6
 کند. میرا به این پن  گروه تقسیم 

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc, 537 F .2d 4 (2d Cir. 1976). 

از سدهیلا ندورعلی کده در دانشدگاه « ی تطبیقی نهاد لباس تجداری مطالعه»ی کارشناسی ارشد با عنوان  نامه . مانند پایان7
از زهرا شاکری و سهیلا نورعلی کده در « نویننظام حقوقی نظام علائم تجاری »( دفاع شده و کتاب 394.تهران )سال 

( بررسدی تطبیقدی شدرو  .توان به مقدالات  توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. همننین می 433.سال 
( علامت تجاری عام: فقدان و زوال تمایزبخشی در پرتدوی 2بعدی  ماهوی علائم تجاری با تاکید بر علائم رنگی و سه

 ( شناخت تمایزبخشی در نظام حقوق علائم تجاری ایران اشاره کرد.3و « جوجهاکبر»ی  پرونده
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ها شناخته شده نیستند که مورد حمایت قرار بگیرند. این موضدوع عدلاوه  ی ثبت و دادگاه ای برای اداره اندازه
زمدان و ، های هنگفدت شدود کده بدا صدرف هزینده ای می بر اینکه موجب سواری رایگان رقبا از تولیدکننده

منجدر بده تضدییع ، کنندگان متمدایز کدرده اسدت علامت توصیفی خود را در میان مصدرف، گذاری سرمایه
شود. افزون براینکه چنین موضوعی با اصدول  کنندگان نیز می دارندگان این علائم و سردرگمی مصرف حقوق

حقوقی چون رقابت منصفانه و مشروع نیز ماایرت دارد. بنابراین مقاله حاضر تلاش میکندد در دو قسدمت 
در قسدمت اول بده ، در این مسدیر بلدردازد. در ایدن راسدتا کننده  های تعیین  به حمایت از این علائم و مولفه

چیستی تمایزبخشی اکتسابی و مفاهیم کلیدی و پیرامونی آن و در قسمت دوم به بررسدی معیارهدای احدراز 
 پردازیم. آن می

 . چیستی تمایزبخشی اکتسابی به عنوان نوعی وجه تمییز1

ن یدا در یا نهیزم شیف پیسته است ابتدا به تعاریشا، به ذهن یاکتساب یزبخشیشتر مفهوم تمایب بیتقر یراب
ه پرداختده یدثانو یو سدلس معندا یذاتد یزبخشدیتمای، زبخشیمفهوم تمای، علامت تجار یعنیخصوص 

 شود. 

1تمایزبخشی. علامت تجاری و 1-1
 

قدانون علامدت » طبدد تعداریف موجدود در، ی اروپدا اتحادیدهعلامت تجاری در دو نظام ایالات متحده و 
بده عندوان  3ی اروپدا علامت تجداری اتحادیده ی‌و مقرره 2،«)معروف به قانون لنهم( تجاری ایالات متحده

گیدرد. امدا  رویدت را دربرمی رویت و یا غیرقابل شود. بنابراین هرچیزی اعم از قابل تعریف می« هر نشانی»
های صنعتی و علائم تجداری  طرح، بر علائم تجاری ایران یعنی قانون ثبت اختراعات در قانون فعلی حاکم

رویتی تعریف شده است که بتواند کالاها یا خدمات اشدخاص    علامت به عنوان نشان قابل 316.مصوب 
                                                                 

1. Distinctiveness 

2. US Trademark act of 1946 (Lanham act) 

« هر کلمه، نام، سمبل، نشانه یا هر ترکیبی از آنهدا»گونه تعریف شده است:  تجاری این ، علامتU.S.C. § 1127 2.طبد 
کندد از آن بدرای تمییدزدادن محصدول یدا خددمت خدود از  که یک شخص یا تجارت زمانی که برای ثبدت آن اقددام می

 «.نیت از آن را دارد ی با حسن قصد استفاده»کند یا  محصولات یا خدمات دیگران استفاده می

3. EUTMR=European Union Trade Mark Regulation 

، بده ویدژه کلمدات، هر نشانیتواند شامل  یک علامت تجاری اتحادیه می»( این قانون: 4ی ) طبد تعریف موجود در ماده
ن ها یا صداها باشد. به شر  اینکه چنی بندی آن ها، شکل کالاها یا بسته ها، حروف، اعداد، رنگ اسامی اشخاص، طرح

های دیگر باشند و در دفترثبت علائم  هایی قادر به تمییز کالاها یا خدمات یک شرکت از کالاها یا خدمات شرکت ن نشا
 «.ی اروپا به روشی که مقامات صالح و عموم مردم قادر به تشخیص آنها باشند، نشان داده شوند تجاری اتحادیه
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ی  یدهدر قانون سابد ایدران مانندد دو نظدام ایدالات متحدده و اتحاد 1حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
که از ایدن حیدس بده روزتدر از قدانون فعلدی بده نظدر « هر قسم علامتی»اروپا تعریف قانونی عبارت بود از 

 2رسد. می

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تعریف علامت تجاری در طدرح جدیدد حمایدت از مالکیدت 
نداشته اسدت. علامدت )پس از اصلاحات شورای نگهبان( نیز از این حیس تاییری  .43.صنعتی مصوب 

هر نشدان علامت تجاری عبارت است از »شود:  یان مینگونه بیا، ( از قانون مذکور32.ی ) تجاری در ماده
 «.سازد که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می قابل رویتی

توانایی تمییز کالا یا خدمات یدک شدخص از محصدولات اشدخاص ، ترین نقش علامت تجاری مهم
محصولات مزبدور ، آن علامت، شوند است. وقتی محصولاتی با علامت مشخص به بازار عرضه میدیگر 

سازد؛ زیرا محصولات مشابه دارای علائم مختلف خواهند بدود   را از محصولات اشخاص دیگر متمایز می
د و محصولات خدود را بده بدازار عرضده کند، ی دیگری ای حد ندارد با علامت ثبت شده و هیچ تولیدکننده
(. علامدت 222: 393.، )امدامی رو خواهد شد به با ضمانت اجرای کیفری و مدنی رو، درصورت تخلف

کننده این پیام را دارد که محصول موردنظر به یک شرکت یدا تداجر تعلدد دارد و  روی محصول برای مصرف
)حبیبدا؛  لردازنددبه تمییز محصولات خود ب، کنندگان کمک خواهد کرد تا بدون هیچ ابهامی این به مصرف

براسداس ، ی عمل بلوشداند و در نتیجده (. برای اینکه علامت بتواند به این هدف جامه69: 319.، شاکری
آن ، بایدد تمدایزبخش باشدد. منظدور از تمدایزبخش بدودن، قانون علامت تجاری مورد حمایت قرار بگیرد

 ی عمدومی نشدود قدای شدبههمنحصدربفرد بدوده و موجدب ال، های دیگر نسبت به نشان، است که علامت
تواندد در جهدت هددف  نمی، (. اگر علامتی فاقد این ویژگی باشد2.1: 433.، )شاکری؛ بهادری جهرمی

 (.34.: 397.، )شاکری؛ نورعلی خدمت کند، ی علامت اولیه

هایی  درمقابل ملاک، کنند بخشندگی یک علامت تجاری ارائه نمی قوانین ایران تعریفی از ویژگی تمایز
بدرای ، شدرایط بدودن  (. بده منظدور واجدد76: 312.، )شدمس کنند ی ارزیابی این خصوصیت ارائه میبرا

یدک  3،«ی ثبت اختراع و علامدت تجداری ایدالات متحدده اداره»حمایت علامت تجاری فدرال و ثبت در 
                                                                 

 ( از قانون مزبور.33ی ) . بند الف ماده1

علامتی اعم از  هر قسم»داشت:  میشمسی مقرر  3.3.( از قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه .ی ) . ماده2
که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتدی  نقش، تصویر رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن

ز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیا  اختیار می
 «.تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

3. United States Patent and Trademark Office=USPTO 
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علامدت »اگر یک  2«.و تمییز دهد 1بشناساند»علامت تجاری یا خدماتی باید کالاها یا خدمات مربوطه را 
فاقد شدرایط لازم ، برای حمایت علامت تجاری فدرال و بسیاری از مزایای ثبت، متمایز نباشد 3«پیشنهادی

 (.34.: 397.، )شاکری؛ نورعلی است

تواند بر قابلیدت اجدرا و تدداوم اعتبدار آن  متمایز بودن یک علامت تجاری یا خدماتی می، این بر  علاوه 
تواندد ذاتدی و یدا اکتسدابی باشدد. ایدن  این وجه تمایز می 4تاثیر بگذارد.، شود ت میکه ثب علامت از زمانی

اثبات تمدایزبخش بدودن ، ی اروپا نیز به همین ترتیب است. با این تفاوت که در اتحادیه موضوع در اتحادیه
ر ایدالات حال آن کده د 5ی اروپا صورت گیرد. یا تمایزبخش شدن علامت موردتقاضا باید در تمام اتحادیه

 دادن آن در هر ایالدت نیسدت شود و نیازی به نشان تمایزبخشی به طور کلی نشان داده می، ی آمریکا متحده
(Ruchkin, 2020: 60-61.) 

 6. تمایزبخشی ذاتی2-1

تمایزبخش ذاتی بدین معناست که علامت فی حد ذاته تا حدی منحصر بفرد باشد که بدون نیاز به عوامدل 
 بتواندد یدک محصدول خداص را از سدایر محصدولات متمدایز گرداندد« استفاده در طول زمدان»دیگر مثل 

ن ورود خدود بده یبدا اولدی، اریکننده و اخت دلالتی، مانند علائم ابداع ی(. علائم ذات36: 393.، )قیداری
، به بدازار به محض ارائه، های عکاسی شوند. برای مثال علامت ابداعی کُداک برای دوربین یبازار شناخته م
 شود. کنندگان مربو  به عنوان یک علامت تجاری شناخته می توسط مصرف

7. تمایزبخشی اکتسابی یا معنای ثانوی3-1
 

، دکترین معنای ثانوی نیز ریشه در مفهوم متمایز بودن دارد. بدین توضیح که یک کلمه یدا عبدارت توصدیفی
تواندد ایدن محصدولات را بدا  می، خدمات تحدت آن ی انحصاری از کالاها یا در اثر استفاده، پس از مدتی

 (. McLean, 1993: 748) ها مرتبط کند ی آن تولیدکننده
                                                                 

1. Identify 

2. Distinguish 

3. Proposed Mark 

4. Trademark Distinctiveness-A Key Component of Intellectual Property Law & Brand Development, 

available at:  

https://www.gleamlaw.com/cannabis-law-blog/business-law/trademark-distinctiveness-branding/ (last 

visited: June 29, 2022).  

5. Article 1 EUTMR, and Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, European Union 

Intellectual Property Office (EUIPO), Part B, Section 4, Chapter 14 Acquired distinctiveness through 

use, Territorial Aspects, p 639.  

6. Inherent Distinctiveness 

7. Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning 
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 منصدفانه اسدت یدک دکتدرین اثبدات شدده در حقدوق علامدت تجداری و رقابدت غیر، معنای ثدانوی
 ،تفادهبده صدرف اتخداذ و اسد، کلمات یا عبارات توصدیفی، لا در نظام کامن 1(.92: 393.، )باقری؛ بابایی

 ی توصدیفی اعطدا تدوان بده یدک واژه شدوند. حقدوق علامدت تجداری را نمی ل نمییبه علامت تجاری تبد
 مدانع اسدتفاده از، ی توصدیفی ها معتقدند کده واگدذاری یدک حدد مالکیدت بده یدک واژه زیرا دادگاه، کرد

انندد. بده دلایدل د شود که احتمالًا این واژه را درتوصیف محصولات خود مفیدد می توسط اشخاصی می آن
 هدا را در صدورت اتخداذ بندی یدا نماد حمایدت از اشدکال بسدته، لایِ علائدم تجداری حقوق کامن، مشابه

هدای  حمایدت در برابدر کلدیِ واژه، حقدوق رقابدت منصدفانه، حدال ایدن  کند. با  رد می، ی صرف و استفاده
 کندد یفدراهم م اندد،  ثانوی کسدب کردهمعنای ، که از طرید استفاده بندی را درجایی اشکال بسته توصیفی یا

(Mclean, 1993: 747-748.) 

از جملده فرانسده و در قدوانین ، عضدو آن یاروپدا و کشدورها ی هین اتحادیدر قوان یاکتساب یزبخشیتما
 دارد: ی اروپدا بیدان مدی ی علامت تجاری اتحادیه ( از مقرره3)7ی  ح شده است. مادهیالات متحده تصریا

، ها تقاضدا شدده اسدت ی استفاده از کالاها یا خدماتی که ثبت در رابطه با آن تجاری در نتیجهاگر علامت »
   2«.)ج( و )د( اعمال نخواهد شد، )ب( .بند ، متمایز شود

تواندد از  یز میویژگی متمدا» کند: یز مقرر مین ( قانون مالکیت فکری فرانسه..7-2) ی مثال ماده یبرا
در سدال ، در جدیدترین اصلاحات مربو  به قانون مالکیدت فکدری فرانسده 3«.دید استفاده به دست آیطر

اگر ویژگی متمایز نشانِ ثبدت شدده بده عندوان علامدت » ( آمده است:7.2-3ی ) در بند ج از ماده، .232
 4«.ی قضدایی ایدن اسدتفاده باشدد تقاضانامه باید حاوی حوزه، تجاری از طرید استفاده به دست آمده باشد

ی  هیچ چیز مانع از ثبت علامدتِ مدورد اسدتفاده» دارد: یز مقرر می( از قانون لنهم ن322.) ی بند ج از ماده
 5«.نخواهد بود، ی کالاهای وی در تجارت شده است متقاضی که متمایزکننده

                                                                 

ی مالکیت فکری وجود ندارد، حقوق منع  یا فقدان شرایط حمایتی، امکان اعمال حقوق ویژه. زمانی که به دلیل عدم ثبت 1
 رود. کار می رقابت غیرمنصفانه به عنوان مکملی برای حقوق ویژه به

( قانون علامت تجاری اتحادیه: علائم ذیل ثبت نخواهند شد: )ب( اگر علامت تجداری فاقدد هرگونده ویژگدی .)7ی  . ماده2
هایی هستند که ممکن است در تجارت، نوع، کیفیت، کمیت،  علائم تجاری که منحصراً متشکل از نشاناشد. )ج( متمایز ب

ی خدمات یا سایر خصوصدیات کالاهدا یدا خددمات را  هدف موردنظر، ارزش، مبد  جارافیایی یا زمان تولید کالاها یا ارائه
ناشدی از ماهیدت خدود  -.ا ویژگدی دیگدری باشدند کده مشخص کنند. )د( علائم تجاری که منحصراً متشکل از شدکل ید

 دهد. ارزش ماهوی اساسی به محصولات می -3ی فنی، ضروری است،  برای رسیدن به یک نتیجه -2کالاهاست، 

3. Intellectual Property Code, July 1, 1992. 

4. Intellectual Property Code, amended up to January 1, 2021, chapter 2, R712-3. 

5. US Trademark Act of 1946 (Lanham Act), 1052(f). 
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معیدار تمایزبخشدی گداهی از » اند:  برخی از نویسندگان در تعریف این نوع از تمایزبخشی بیان داشدته
: 392.، )مومنی تدذرجی «شود آید که به آن تمایزبخشی اکتسابی گفته می های مختلف به دست می روش
ای کسدب  علائم توصیفی اگر درطول زمان متمایزشدده و ویژگدی» اند:  (. برخی دیگر نیز اظهار داشته631

، کدالا یدا خددمات اسدت ی مبددا کنندده آن را که دلالت  ی ها معنای ثانویه کننده با دیدن آن کنند که مصرف
(. بهترین تعریف جامع و مدانعی کده 37.: 393.، )بادینی و دیگران «توانند حمایت شوند می، درک نماید

تمایزبخشی اکتسدابی یدا معندای »عبارت است از اینکه: ، توان برای این نوع از تمایزبخشی بیان داشت می
فرد  ی مسدتمر و منحصدربه در طدول اسدتفاده، وجه تمییزی است که یک علامت توصیفی و یا عدام، ثانوی

گیدری از  فروش در حجدم عمدده و بدا بهره، هایی چون تبلیاات در سطح گسترده مالک آن از طرید فعالیت
کنندگان مبنی بدر شناسدایی  ی شواهد نظرسنجی از مصرف ای مختلف و در نهایت با ارائه های رسانه پوشش

 «  شود. از کالا و خدمات سایرین به دست آمده و اثبات می، ناین علامت و تمییز کالا یا خدمات تحت آ

بلکده منبدع آن ، نده تنهدا کالاهدا، این است کده علامدت، ی اصلی دکترین معنای ثانوی نکته، درنتیجه
ی ایدن  بایدد نشدان داده شدود کده اهمیدت اولیده، کند. برای اثبات معنای ثدانوی کالاها را نیز مشخص می

بلکه تولیدکننده اسدت. ایدن تولیدکنندده ممکدن ، محصول نیست، کنندگان رفاصطلاح در ذهن عموم مص
کنندگان اغلب کالاها را بدون اطلاع از هویت یدا ندام واقعدی تولیدکنندده  زیرا مصرف، است ناشناس باشد

 خرند. می

 . معیارهای احراز وجود معنای ثانوی در علائم تجاری2

های اجتماعی و موتور جسدتجوی گوگدل  ی تا شواهدی از رسانهی مستمر و انحصار این معیارها از استفاده
کننده واگدذار  تشخیص شواهد کافی و نوع آن را به مقدام رسدیدگی، گیرند. هرچند ایالات متحده می را دربر

 1 توان ادعا کرد که این شواهد در دستورالعمل علامدت تجداری اتحادیده می، ی اروپا در اتحادیه، کرده است
شدده شدامل  رسد انحصاری هستند. در کشور ما نیز تاکنون تنهدا شدواهد شناسایی احصا شده و به نظر می

 مفصلًا به تبیین هریک خواهیم پرداخت.، گردد که در ادامه ی مستمر می استفاده
علامدتِ مدورد  هیچ چیز مانع از ثبدت» دارد که: مقرر می)ج( از قانون لنهم 2در ایالات متحده بخش 

)ج( 2ادعدای « نخواهدد بدود.، ی کالاهای وی در تجدارت شدده اسدت ی متقاضی که متمایزکننده فادهاست
ترین راه بدرای طدرح چندین  تواند در زمان ثبت یا در طول فرایند بررسی تقاضدانامه مطدرح شدود. سداده می

طدور  ز علامدت بده ا، گیرندگان آن ای مبنی بر این است که متقاضدی یدا لیسدانس ی اظهارنامه  ارائه، ادعایی
ی ثبدت  بررسدی عملکدرد اداره، حدال این  بدا اندد.  سال یا بیشتر استفاده کرده 2مداوم و منحصراً برای مدت 

                                                                 
1. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), (2017/02/01) Guidelines for Examination of 

European Union Trade Marks. 
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درآمددهای » 1،«های تبلیاات هزینه»دهد که شواهد دیگری نیز از جمله  اختراع و علامت تجاری نشان می
کنندگان  از مصدرف 4«هایی پرسشدنامه» 3،«اریدابیموارد تبلیااتی و باز»هایی از  نمونه 2،«حاصل از فروش

 از ایشان نیز لازم است.  5«نظرسنجی»مربو  و 

این است که آیا علامت متقاضی قبلًا در ایالات متحده استفاده شده اسدت یدا خیدر و  ی دیگر ملاحظه
شدتر مدورد مدثلًا یدک دهده یدا بی، این استفاده برای چه مدت زمانی بوده است. اگر در زمان ثبدت علامدت

کننده ممکدن  بررسدی، استفاده قرار گرفته باشد و این در ادعای اولین استفاده در تقاضدانامه مدنعکس شدود
است علامت را دارای معنای ثانوی درنظر بگیرد و ادعای تمایزبخشی اکتسابی را که صرفاً براسداس اعدلام 

ممکدن اسدت بدرای ، سدال 2نهدا بدرای بلذیرد. اسدتفاده ت، ی مستمر و انحصاری در آن دوره است استفاده
شدواهد ، کننده اما ایدن امکدان نیدز وجدود دارد کده بررسدی، )ج( کافی باشد2وفد بخش ، حمایت از ثبت

ممکدن اسدت ، ی انحصاری و طولانی مددت رغم استفاده بیشتری را لازم بداند. باید درنظر داشت که علی
، آوری شدده توجه در تبلیاات و سایر شدواهد جمدع گذاری قابل بدون سرمایه، ادعای تمایزبخشی اکتسابی

به وقایع هدر پروندده ، میزان شواهد لازم برای اثبات تمایزبخشی اکتسابی، ی دیگر اینکه پذیرفته نشود. نکته
 6وابسته است.، باشد و به ویژه به ماهیت علامتی که به دنبال ثبت می

دادن  بدرای نشدان، فهرسدت خاصدی از شدواهدرسد متقاضیان محدود بده  اگرچه به نظر می، در اروپا
بدرداری قدرار  ای از شواهدی که معمولًا توسط متقاضدیان مدورد بهره مجموعه، تمایزبخشی اکتسابی هستند

 اند.  بنددی شدده آیدد. ایدن شدواهد بده دو دسدته طبقه ی قضدایی فعلدی پدیدد می از تحلیل رویده، گیرند می
رقبدا یدا ، ای هدای حرفده هایی از انجمن بده شدکل استشدهادنامه معمولاً ، ی اول شامل شواهد مستقیم دسته

شدود و معمدولًا  ی دوم به عنوان شواهد ثانوی نامیدده می های بازار است. دسته کنندگان و نظرسنجی مصرف
حمایت از شدواهد مسدتقیم در مواقدع لدزوم ، به صورت حجم فروش و تبلیاات است. نقش شواهد ثانوی

 (.furgal, 2016: 77) کافی نیستند، ود برای اثبات تمایز اکتسابی یک علامتاست. درنتیجه به خودی خ

 ی طولانی مدت و انحصاری به عنوان علامت تجاری . استفاده1-2

برای مدت ، یِ قابل توجهِ انحصاری و مستمر به عنوان یک علامت تجاری اثبات استفاده، در ایالات متحده
ممکن است به عنوان شواهد اولیه مبنی بر ، یز بودن مطرح شده استقبل از تاریخی که ادعای متما، سال 2

                                                                 
1. Advertising Expenditures 

2. Sales Revenues 

3. Examples of Advertising and Marketing Materials 

4. Affidavits 

5. Consumer Surveys 

6. 1212.01 TMEP. 
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توان در طول بررسی تقاضدانامه  ساله را می 2ی  پذیرفته شود. دوره، اینکه علامت تمایزبخشی اکتسابی دارد
 2ای بیش از  ملاحظه طور قابل  به، دست آورد و به تاریخ ثبت بستگی ندارد. اگر قسمت توصیفی علامت به

ممکدن اسدت لازم ، شدده باشدد استفاده، تری اما تنها بخشی از علامتِ مورد تقاضا برای مدت کوتاه ،سال
مستمر و انحصاریِ عنصر توصیفی اشداره کندد؛ حتدی اگدر ، ی طولانی مدت به استفاده، باشد که متقاضی

 (.Asbell, 2015: 16) ادعا کند، برای علامت به عنوان یک کل، ای را نتواند چنین استفاده

دادن روش اسدتفاده از علامدت و اثبدات  عمومداً شدامل نشدان، شواهد واقعدی تمایزبخشدی اکتسدابی
، ایدن علامدت را بدا منبدع محصدول، شود عموم خریدداران که باعس می، ای است موثربودن چنین استفاده

بدا ، نداشدته باشددوجدود ، عنوان علامت ی توصیفی به  مرتبط کنند. هرگاه شواهدی مبنی بر استفاده از واژه
تدوان از آن حمایدت کدرد. درنظدر گدرفتن چگدونگی  نمی، ی طولانی و کاملًا منحصر به فرد وجود استفاده

 یک عنصر مهم در تعیین وجود تمایزبخشی اکتسابی است. ، استفاده از علامت

ی  تفادهاسد»)و( از قانون لنهم مسدتلزم  2بند ، منظور ایجاد حقوق قابل حمایت در علامت توصیفی به
تنهایی  ی طدولانی و مدداوم بده اسدتفاده« توسط متقاضی است.، انحصاری و مستمر از آن به عنوان علامت

 کدافی نیسدت. قدانون، که استفاده از آن منحصدر بده فدرد نباشدد در مواردی، برای نشان دادن تمایز اکتسابی
ه این معندی اسدت کده متقاضدی بایدد ب« عنوان یک علامت ی انحصاری به  آیا استفاده»لنهم در مورد اینکه 

 ابهام دارد. این بندد بده ایدن الدزام، ی منحصربه فرد این واژه به عنوان یک علامت باشد یا خیر کننده استفاده
 باشد و نده بده معندی غیدر علامدت. بده طدور« به عنوان علامت»ی متقاضی باید  نیز اشاره دارد که استفاده

 های توصدیفی بدرای کالاهدا یدا خددمات مشدابهِ مالدکِ علامدت تجداری اثبات اینکه دیگران از واژه، کلی
 شدود پذیرفتده می، تواندد تمدایز اکتسدابی را بده اثبدات برسداند کده می به عندوان مددرکی ، کنند استفاده می

(Fish & richardson, 2001: 2 .) 

ی  ا براسداس ادعداتنهد، )ج( را بلدذیرد؛ بدرای مثدال2ادعای ، ی ثبت اختراع و علامت تجاری اگر اداره
ایدن ثبدت ، ثبدت کندد، علامدت را در دفترثبدت اصدلی، سال یا بیشتر 2ی مداوم و انحصاری برای  استفاده

ی اعتبدار  بده منزلده، ثبدت در دفترثبدت اصدلی، شامل یک فرض قدانونی اعتبدار اسدت. بده عبدارت دیگدر
مدت و در زمدان انتشدار پدیش از ثبدت علا، تمایزبخشی اکتسابیِ علامت موردنظر است. امدا ایدن فدرض

معندای ثدانوی علامدت ، اشدخاص ثالدس 1«رسیدگی به اعتراضِ »زمان ، تقاضانامه وجود ندارد. به عبارتی
                                                                 

1. Opposition Proceeding 

قضدایی  های حوزهرسیدگی به اعتراض یک فرایند اداری است که تحت قوانین علامت تجاری و ثبت اختراع در بسیاری از 
دهد تا اعتبار یک ثبت اختراع یا علامدت تجداری اعطدا شدده را بده چدالش  است و به اشخاص ثالس اجازه میموجود 

 تواند قبل از اعطا یا پس از آن باشد. بکشند. این اعتراض می
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شود. ثبت در دفتدر ثبدت تکمیلدی نیدز شدامل فدرض قدانونی اعتبدار  مفروض درنظر گرفته نمی، موردبحس
تنهایی بدرای نشدان دادن  بده، سداله 2 ی شدواهد اسدتفاده، گردد. در لباس تجاریِ طراحی محصول نیز نمی

پیشدنهاداتی در مدورد یدک اقددام ، اوقات اگرچه گاهی، نیز کننده  تمایزبخشی اکتسابی کافی نیستند. بررسی
ان را راهنمدایی یمتقاضد، داندد معمولًا در مورد میزان یا ماهیت شواهدی که کدافی می، کند مناسب ارائه می

کنند که آیا علامتی را بسیار توصدیفی  ین خصوص اظهارنظر میغلب در اا، کننده کند. مسئولان بررسی نمی
دانند یا به شواهد بیشدتری نیداز اسدت. ایدن  ساله را کافی می 2ی  ر و آیا ادعای استفادهیا خیدانند  یا عام می

ش ارز، )ج( براسداس شدواهد موجدود2تواند به متقاضی و وکیل وی در تعیین اینکه آیا ادعای  راهنمایی می
 (.Asbell, 2015: 16) کمک کند، پیگیری دارد یا خیر

ی استفاده از علامت تجداری شدود.  باید شامل نحوه، شواهد تمایزبخشی اکتسابی، ی اروپا در اتحادیه
اسدتفاده شدده ، های کدالا و غیدره نمونه، بروشورها، بندی برای مثال نشان داده شود که علامت بر روی بسته

، ی اروپا ذکر شده است. در ایدن مداده ( قانون علامت تجاری اتحادیه3)7ی  ر مادهاست. مفهوم استفاده د
بلکده بده اسدتفاده از ، به شکلی کده بدرای ثبدت ارائده شدده اسدت، استفاده نه تنها شامل استفاده از علامت

   1علامت تجاری نیز اشاره دارد.

ی  ای در دوره وجدود فاصدله مسدتمر بدودن آن و همنندین درصدورت، شواهد باید زمان شروع استفاده
یدک عنصدر ، ی طدولانی مددت اسدتفاده، ی کلدی دلایل آن را نشان دهدد. بده عندوان یدک قاعدده، استفاده

 در اثبات تمایزبخشی اکتسابی است. ، ی مهم متقاعدکننده

، تری در معرض یک علامت قرار گرفتده باشدند مدت طولانی، کنندگان و مشتریان بالقوه هرچه مصرف
ارتبدا  برقدرار کنندد. بدا ایدن ، بیشتری وجود دارد که بین آن علامت و یک منبع واحدد در تجدارتاحتمال 

ممکدن ، تنها یکی از عواملی است کده بایدد درنظدر گرفتده شدود، باتوجه به اینکه مدت زمان استفاده، حال
زمانیکده عوامدل دیگدری موجه باشند. به ویژه ، ی فوق است شرایطی وجود داشته باشد که استثنائات قاعده

ی کوتداه مددت هسدتند. بده عندوان  که قادر به جبران آن برای یک استفاده، نیز ممکن است وارد عمل شوند
ادات در سدطح گسدترده همدراه یبدا تبلی، فیا خدماتِ تحت علامدت توصدیکه محصولات  ییدرجا، مثال

 2ابند.یدست  یاکتساب یزبخشیبه تما، توانند به سرعت یم، شوند

ها  ندرت به دنبال ثبت علامت تجاری برای اشکالی هستند کده مددت  اروپا نیز هرچند متقاضیان بهدر 
ایدن واقعیدت کده علامدت بدرای مددت زمدان ، با وجود این اند.  به بازار معرفی شده، قبل از ثبت تقاضانامه

                                                                 
1. DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), T-307/17, EU:T: 2019: 427, § 62, (19/06/2019)., 

available at: Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination, p 649. 

2. Ibid, p 651. 



018     0412 ، 63،  پیاپی 2شماره ،  01 دوره،  تطبیقی حقوق اسلام و غرب پژوهش 

 

شدود.  شدناخته می، از مبد ای  به این معنی نیست که به عنوان نشانه، مورد استفاده قرار گرفته است، طولانی
کنندده  قانع 2«دادگداه عمدومی»برای  1«استورک»ی  در پرونده 973.معرفی یک علامت در سال ، در نتیجه

 قدبلًا بده عندوان ، شدود کده علامدت ی فوق خصوصاً در شرایطی اعمال می (. قاعدهfurgal, 2016: 80) نبود
ی  هیئددت تجدیدددنظر اداره» 3،«دی سدارونوآمددارتو »ی  یدک طددرح درنظدر گرفتدده شددده اسدت. در پرونددده

بده ، ی لدوور پداریس کده در مدوزه، نتیجه گرفت که حتی یک طرح مشدهور 4،«سازی بازار داخلی هماهنگ
 بدده یددک علامددت تجدداری تبدددیل شددود، صددورت خودکددار  توانددد بدده نمی، نمددایش گذاشددته شددده اسددت

(furgal, 2016: 80 .) 

ی صدریحی بده تمایزبخشدی  اشداره، فعلی ثبدت علائدم تجداری ایدراننظر به اینکه در قانون ، در ایران
 ی عملدی مرجدع بدرای بررسدی رویده، اما منعی نیز در ایدن خصدوص وجدود نددارد، اکتسابی نشده است

های میددانی  ی بررسدی صورت گرفت. نتیجده 5تحقیقات میدانی از طرید مصاحبه، ثبتی در این خصوص
 دو نظددر کلددی وجددود، دهددد کدده درخصددوص موضددوع مینشددان ، ی ثبددت علامددت تجدداری در اداره

 بدا بده دسدت آوردن وجده تمدایز، علائدم تجداری توصدیفی و حتدی عدام، برخی معتقدندد در ایدران دارد.
جدی  دی»ی مستمر قابل ثبت و حمایت هستند. به عنوان مثال علائمی مانندد  با استناد به استفاده، اکتسابی

 ی ای هسدتند کده تنهدا بدا اسدتناد بده اسدتفاده عدام و توصدیفی علائدم 8،«شدهرفرش»و  7«آیفون» 6،«کالا
 ای بددا اسددتناد بدده برخددی دیگددر نیددز معتقدنددد تدداکنون هددیچ علامددت تجدداری 9اند.  ثبددت شددده مسددتمر

 ،کددالا آقددای فددرش و یددا دیجی، اکتسددابی بدده ثبددت نرسددیده و علامتددی ماننددد شددهرفرش تمایزبخشددی
 سیسدتم ثبدت بده ایدن گونده، شدوند. یعندی در ایدران ثبدت میکه بدا تمدایز ذاتدی  ای هستند علائم انتزاعی

ترکیدب حاصدله غیرعدام تلقدی و ، ی غیرعدام ترکیدب شدود عام با یک کلمه ی چناننه یک کلمه، است که
                                                                 

1. In re Storck AG v. OHIM, ECR II-01745, 2004.  

2. General Court=GC.  

3. Amaretto di Saronno., case R 805/2009-1.  

4. Board of Appeal of Office for Harmonization in the Internal Market=BOA. 

ی توضدیحاتی درخصدوص چیسدتی  ( و ارائده73.ی ) ی ثبدت علامدت و کمیسدیون مداده . نگارندگان با مراجعه به اداره5
شدن ایدن  صوص مطرحی علامت، درخ تمایزبخشی اکتسابی و معیارهای احراز آن، با کارشناسان مربوطه و رئیس اداره

بندی شده در تحقید  های شفاهی متعدد به صورت خلاصه و جمع ی این مصاحبه اند که نتیجه  وجه تمییز مصاحبه کرده
 حاضر آورده شده است.

 .371..4ی ثبت علامت:  . شماره6

 .346422ی ثبت علامت:  . شماره7

 . 243773ی ثبت علامت:  . شماره8

 ..43.شهریور  2زاده، در تاریخ  ی علامت تجاری، آقای مهرداد کریم ادارهبا رئیس   . مصاحبه9
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   1قابل ثبت است.، علامت

ی  ی شدخص بده اداره ی اولیه ازجمله؛ اظهارنامه، بررسی شواهد ارائه شده از جانب طرفداران نظر اول
نظدر ، رسدد نتیجه اینکه به نظدر می 2گذارند. بر نظر دوم صحه می، ی رسمی موارد مذکور در روزنامهثبت و 

 تر است.  دوم به واقع نزدیک

 کنندگان . نظرسنجی از مصرف2-2

توجده یدا اساسدی از عمدوم  بخدش قابل»گدردد کده  معنای ثدانوی درصدورتی اثبدات می، در ایالات متحده
نام یا سمبلی که یک کدالا یدا یدک خددمت را توصدیف ، دهند که این کلمهنشان « کنندگان مربو  مصرف

هدا  در دادگاه، توجه یا اساسی در هر مدورد گیرد. بار اثباتی بخش قابل از یک منبع خاص نشأت می، کند می
 23درصد یا بیشتر باشد. اگرچده تدا  33باید ، توجه یا اساسی طور معمول این بخشِ قابل  متفاوت است. به

(. کارشناسانی که مایل بده انجدام Bulter and Whitsett, 2020: 699) د یا بیشتر نیز پیشنهاد شده استدرص
عمومداً بایدد اسدتانداردهای مختلفدی را ، برای ارزیابی معنای ثانوی هستند، دفاع تحقیقاتِ نظرسنجیِ قابل

طقده و هدم در هیئدت محاکمده و های من هم در دادگاه، برای دعاوی نظرسنجی دنبال کنند. این استانداردها
در رد تقاضدای ثبدت لبداس تجداری اسدتارباکس بدرای علامدت  وجود دارند.، تجدیدنظر علامت تجاری

ای ارائه شدده در حمایدت از  تبلیاات و پوشش رسانه، هیئت خاطر نشان کرد که شواهد فروش، ی سبز دایره
عندوان   بده مرتبط باشد. استارباکس همنندین، به علامت موردنظر، تواند به وضوح نمی، 172ی  تقاضانامه

                                                                 

، خدانم شدیما 73.ی  با کارشناس ثبت، آقای رئیسی، در همان تاریخ و یکی از اعضاء اصلی کمیسدیون مداده  . مصاحبه1
بدا خدانم بیگلدو،  . همننین مصاحبه.43.شهریور  3.فر در تاریخ  ها، آقای امین محبی پورقلیچ و سرپرست کمیسیون

 ..43./6/37.ی نهم کمیسیون در تاریخ  ی ثبت و دبیر و عضو شعبه کارشناس سابد اداره

ی علامدت تجداری  در پاسخ به این مطلب که قاضی اُمی در کتاب خود به آرائی که به نفع دارنده -خانم پورقلیچ -ایشان»
ند، بیان داشتند: شاید قضات با تمسک بده مدواردی چدون ا  توصیفی با وجه تمایز اکتسابی صادر شده است، اشاره کرده

المللی، آرائی در این خصوص صادر و حتدی اداره را الدزام بده ثبدت  اصول رقابت غیرمنصفانه و سایر اصول حقوقی بین
ی علامت تاکنون در ابتدای امر و حتی پدس از اعتدراض اشدخاص بعدد از رد علامدت بدا اخطدار  علائم کنند، اما اداره

اند. سرپرست شعب کمیسیون، معتقدند در بستر قانون   یفی و یا عام بودن، باتوجه به قانون حاضر چنین آرائی ندادهتوص
شد از چنین علائمی حمایت کدرد. امدا  ی مستمر اشاره شده بود، شاید می ی استفاده که به واژه 3.3.سابد یعنی قانون 

گاهانه باشد. خانم پورقلیچ همنندین بیدان  ی منع قانونی می ون فعلی به منزلهگذار در قان ی این واژه توسط قانون حذف آ
داشتند حتی چناننه معتقد باشیم منع قانونی درخصوص ثبت علائم با وجه تمییز اکتسابی وجود نداشته باشد، تاکنون 

 «.اند هی ندیدهاند، مورد مشاب  های مختلفی که در مرکز مالکیت فکری داشته درطول دوازده سال خدمت خود در سمت

ی مسدتمر،  ، با استناد به استفادهorangeکالا و یا علامت  ی ثبت که معتقدند علائمی چون شهرفرش، دیجی . رئیس اداره2
ی رسمی را ارائه کردند. لکن بررسی  های منتشر شده در روزنامه ی اشخاص و آگهی شده ی ثبت اند، تقاضانامه  ثبت شده

 ی مستمر و یا کسب معنای ثانوی برای علائم فوق نشده است. ای به استفاده یچ اشارهمتن این موارد، نشان داد ه
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ای تکیده  بده شدواهد نظرسدنجی، ی خود و جهت تکمیل شواهدی که توضیح داده شد بخشی از تقاضانامه
تمایزبخشی اکتسابی داشته است. این نظرسدنجی ، 172ی  ی سبز در تقاضانامه دایره، کرد کرد که اثبات می

کنندگان مربدو  بدین علامدت  و میدزان ارتبداطی کده مصدرفانجام شد  23.4در سال ، توسط استارباکس
 1(.Bulter and Whitsett, 2020: 699) داد کردند را نشان می موردتقاضا و یک منبع برقرار می

                    

 (257) تصویر پشت و جلوی طرح آزمایش -2(                شکل272) تصویر جلوی طرح آزمایش -1شکل

، کنندگان دهدد کده مدواردی چدون تعدداد شدرکت نشدان می، از نظرسنجی در این پروندهنتای  حاصل 
ای برخوردار بدوده و نقدص در هریدک  از اهمیت ویژه 2ی کنترل مناسب طراحی نمونه، ی انتخاب آنها نحوه

دلیدل شواهد نظرسنجی ارائه شدده بده ، برد. از این رو ارزش اثباتی نظرسنجی را زیر سوال می، از این موارد
هدای سدفید  های مورد آزمدایش کده لیوان ی آبی رنگ بوده و با نمونه ی کنترل که یک لیوان ساده نقص نمونه
در نشدان دادن اخدذ ، ی سبز و علامت حوری دریایی سبز بودند هیچ وجده اشدتراکی نداشدت رنگ با دایره

 ناکافی تشخیص داده شد.، معنای ثانوی

  
 کنترلتصویر پشت و جلوی طرح  -3شکل

 بده، در خددمت آن اسدت، باتوجه به هدفی که شواهد ارائه شدده توسدط متقاضدی، ی اروپا در اتحادیه
هدا از  مفیدد هسدتند. آن، دادن تمایزبخشی اکتسابی برای نشان، کنند ها ثابت می رسد که نظرسنجی نظر می

توانند مسدتقیماً  کنند و می استفاده می، ثبت شده است، طور که در اداره همان، نمایش گرافیکی یک علامت
                                                                 

1. In re Starbucks Corporation, Serial Nos. 85792872 and 86689423 (TTAB, Jan. 17, 2019). 

کندد کده  اره میاش Shari Diamondی پروفسور  ی علامت تجاری در این پرونده، به نظریه . هیئت تجدیدنظر و محاکمه2
های  اصل کلی در انتخاب یک مورد کنترل مناسب این است که این مورد باید تا حد امکان دارای ویژگی»دارد:  بیان می

 «ای که تاثیر آن درحال ارزیابی است. مشترکی با مورد آزمایش باشد، به استثناء مشخصه
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ی  از حکددم پرونددده، وجددود  از یددک علامددت را ثبددت کننددد. بددا ایددن 1کنندگان مربددو  برداشددت مصددرف
یک مدرک الزامی برای اثبات تمایزبخشی اکتسدابی ، آید که نظرسنجی چنین برمی 2«ویندسرفینگ چایمز»

مسدتقیماً نشدان داد کده عددم ، دادگاه عمومی 3،نیز« بی سی اِس»ی  (. در پروندهfurgal, 2016: 81) نیست
تدوان آن را بدا اندواع دیگدری از شدواهد  شدود؛ زیدرا می مدانع از ثبدت علامدت نمی، وجود یک نظرسنجی

 (.furgal, 2016: 81) جایگزین کرد

کنندگان  باید نظر حدداقلی از تعدداد شدرکت، به منظور سودمندبودن یک نظرسنجی، ی دیگر اینکه نکته
در مدورد ، سازی بازار داخلی ی هماهنگ باشد.در یکی از تصمیمات اخیر هیئت تجدیدنظر ادارهاخذ شده 

، مربوطده 4«سدایز بدازار»نظر از  صدرف، اداره خاطر نشان کدرد کده، درخواست ابطال یک علامت ابداعی
گرافیکدیِ  بایدد نمدایش، ی دیگر اینکه باید وجود داشته باشد.نکته، شمار کافی از جمعیتِ مورِد نظرسنجی

تردیدددی ، ترتیب این نشددان داده شددود. بدده، دهندگان نظرسددنجی بدده پاسددخ، علامددت موجددود در تقاضددانامه
 ایجاد نخواهد شد. ، های ارائه شده توسط این افراد درخصوص پاسخ

دادن علامدت  تری بدرای نشدان گیرانه معیارهای سدخت، دادگاه عمومی 5«بیک آی»ی فندک  در پرونده
دهندگان و درخواسدت از آنهدا بدرای  ی طرح یا عکس فندک بیدک بده پاسدخ ارائه، دید دادگاه تعیین کرد. از

، روش ارجدح بدرای انجدام یدک نظرسدنجی، کافی نبود. مطدابد بدا نظدر دادگداه، دادن منشأ محصول نشان
بده  های موجود در بازار است. به طوری که در میان سایر فندک، دادن علامتِ تحت پوششِ تقاضانامه نشان
یک شکل مرتبط با بیدک را انتخداب کنندد. ، دهد که به صورت خود به خود  دهندگان این امکان را می پاسخ

دهندگان صدرفاً خواسدته شدده بدود کده از  دادگاه خاطر نشان کرد کده از پاسدخ، باتوجه به شواهد ارائه شده
تدوان تصدریح کدرد کده  می، یک علامت کلمه را انتخاب کنندد. درنتیجده، لیست ارائه شده توسط متقاضی

نده اینکده از لیسدت ارائده ، طور مستقل تبیین کنند هایشان را به دهندگان جواب ترجیح بر این است که پاسخ
، صدورت تواندد خیلدی کلدی باشدد. زیدرا دراین نمی، سوالات نظرسدنجی، وجود  شده انتخاب کنند. با این

                                                                 

ی مربوطه، اشخاصی است که نه تنها کالاها و  کننده صرفی اروپا، مقصود از م . در دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه1
 شوند. خرند، بلکه به صورت بالقوه نیز خریدار آن محصول محسوب می خدمات را می

2. In re Windsurfing chimes, C-108/97 and C-109/97, (CJEU, May 4, 1999). 

3. In re BCS, case T-137/08, (GC., Oct. 28, 2005).  

4 .Market size شود که  دهد را شامل می حداکثر تعداد کل فروش یا مشتریانی که یک کسب و کار به خود اختصاص می
است که به بخشی از بازاری که یک تجارت  market shareشود. یک مفهوم مرتبط،  اغلب در طول یک سال بررسی می

 ی بیشتر مراجعه کنید به: کند. برای مطالعه به عنوان فروش یا مشتریان خود دارد، اشاره می

Steven Melendez, What is the Definition of Market Size?, January 22, 2019, available at:  
https://smallbusiness.chron.com/definition-market-size-65724.html, (last visited: December 1, 2022).  

5. In re BIC I, case T-262/04, (GC., Dec. 15, 2005). 
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 (.furgal, 2016: 83) رسد نظرسنجی به هدف خود نمی

لزوماً همیشه به عنوان شواهد اولیده و ، آید این است که شواهد نظرسنجی آننه از توضیحات فوق برمی
شوند. در اینجا لازم است تدا متقاضدی بده شدواهد  مستقیم در اثبات تمایزبخشی اکتسابی درنظر گرفته نمی

ی  کنندده  وان شدواهد تکمیلبه عند، مشابه یها در پرونده، دیگر تکیه کند. باید درنظر داشت که دیگر شواهد
، الات متحددهیدمثدال اسدتارباکس در ا یبدرا ینظرسنجی نخواهند بدود. چراکده دیددیم شدواهد نظرسدنج

ی  ی ویندسرفینگ چایمز نیز مشاهده شد که شواهد نظرسدنجی در اتحادیده مشکوک بوده است. در پرونده
ی بی سی اس اشداره کدرد کده  توان به پرونده می، شود و در تکمیل این نتیجه الزامی درنظر گرفته نمی، اروپا

 «.توان با انواع دیگری از شواهد جایگزین کرد شواهد نظرسنجی را می» در آن دادگاه عمومی بیان داشت:

بنابراین شواهدی که به نظر برخی ثانوی و تکمیلی هستند و به تنهایی برای اثبات وجود معندای ثدانوی 
ی ثبدت معتقدندد تنهدا  متخصصان اداره، دی کافی باشند. چه اینکه در ایرانتوانند در موار می، کافی نیستند

 1مستمر است. ی استفاده، شواهد لازم برای ثبت یک علامت تجاری با وجه تمایزبخشی اکتسابی

 تبلیغات و گردش مالی، . سهم بازار3-2

ارزیدابی معندای ثدانوی درنظدر بتواند به عنوان عداملی مهدم در ، به منظور اینکه تبلیاات، در ایالات متحده
بلکه باید نوعی تأکید بدر علامدت را ، توجهی برای آن صرف شده باشد ی قابل نه تنها باید هزینه، گرفته شود

ی دقیقی را که بدرای اثبدات معندای ثدانوی  توان محدوده اگرچه نمی، در مورد حجم فروش 2نیز نشان دهد.
توجهی از  مقددار قابدل، بدرای حکدم بده معندای ثدانوی، ها هاما در اکثریت پروندد، تعریف کرد، لازم است

زمانیکده ، و حتی فروش تا سی میلیون دلار در سال نیز برای اثبات معندای ثدانوی 3مورد نیاز است.، فروش
هدا  دادگاه، مانندد تبلیادات 4کافی نیست.، ارتبا  لازم بین آن فروش و علامت موردنظر وجود نداشته باشد

، درعدوض، کنندد به سدطح فدروش نگداه نمی، آیا معنای ثانوی به دست آمده است یا خیر برای تعیین اینکه
محصدول یدا ، کنندگان دهدد کده مصدرف مالک علامت باید نشان دهد که چگونه حجم فدروش نشدان می

 5کنند. مرتبط می، های آن را با علامت ویژگی

                                                                 

 ..43.شهریور  2در تاریخ  زاده، دکتر مهرداد کریم یوقت، آقا یعلامت تجار ی با رئیس اداره  . مصاحبه1

2. Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc., 149 F.3d 722, (April 3, 1998)., 

available at: https://www.shufirm.com/assets/files/Secondary%20Meaning%20Article%20(JTP).pdf., 

(Last visited: Nov. 8, 2022).  

3. The Black & Decker Corp. and Black & Decker (U.S.) Inc., v. Michael DUNSFORD and M.D. 

Enterprises, Inc., 944 F. Supp. 220, (August 6, 1996)., available at: id. 

4. Spraying System Co. v. Delaver, Inc. 975 F.2d 387 (Jan. 9, 1992)., available at: id. 

5. Id and Keystone Camera Products Corp. v. Ansco Photo-Optical Products Corp., 667 F. 123 (N.D.III 

1987)., available at: id. 
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، ازار و میزان اسدتفاده از یدک علامدتسهم ب 1،«ویندسرفینگ چایمز»ی  در پرونده، ی اروپا در اتحادیه
مدورد اشداره قدرار ، به عنوان عواملی که باید در هنگام ارزیابی تمایزبخشی اکتسابی مورد توجه قرار بگیرندد

تواند نشان دهد کده آیدا عمدوم  نمی، هایی برای ایجاد نفوذ در بازار کافی باشد حتی اگر چنین داده اند.  گرفته
کده  (. از آنجاییfurgal, 2016: 77) کنندد یدا خیدر ای از مبدد  درک می به عنوان نشانهواقعاً علامت را ، مردم

بسدیار مهدم اسدت کده ، شود طور جداگانه انجام می بررسی شواهد در رابطه با هریک از کشورهای عضو به
ون هدا بدد ی ایدن داده براساس کشور مورد تقاضا بررسی شود. ارائه، حجم فروش ارائه شده توسط متقاضی

شدود. بده ویدژه زمانیکده  به عنوان یک مانع درنظر گرفتده می، صورت تفکیک نشده توجه به مطلب فوق و به
 دهد که بخشی از جامعه نیست.  قلمرویی را پوشش می

صددرفاً نسددبت بدده محصددولات ، هددای فددروشِ ارائدده شددده توسددط متقاضددی چنددین توجدده بدده حجم هم
کده عمومداً  2«بیدک آی»ی  رائه شده توسط متقاضی در پروندههای ا اهمیت دارد. داده، گذاری شده علامت
قطعی نبود؛ زیرا بیش از یک نوع فنددک توسدط متقاضدی ، کرد ی مدعی اشاره می های فروخته شده به فندک

، از هم تفکیک نشده بود. با ایدن وجدود، ها زمان ارائه شد و این داده ی زمانی مربوطه تولید می در طول دوره
تواند قطعدی باشدد. تنهدا در ایدن صدورت  نمی، ی بازار قرار نگیرد اگر در چارچوب اندازه های فروش حجم

 (. furgal, 2016: 78) توان میزان نفوذ بازار را به درستی ارزیابی و سهم بازار متقاضی را مشخص کرد می

واهد ثانوی هسدتند. یکی دیگر از موارد رای  در اشاره به اَشکال ش، های تبلیاات و موارد تبلیااتی هزینه
)یعنی نیاز به اشاره به هریک از کشورهای عضو به طور جداگانده و صدرفاً بده  قوانین حاکم بر حجم فروش

، بدر ایدن شود. علاوه  اعمال می، علامت تحت پوشش تقاضانامه( در مورد مبالغ هزینه شده بر تبلیاات نیز
که چنین ارقامی باید به صورت سالانه تفکیدک  دهد ی اروپا نشان می دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه
شدده توسدط متقاضدی و روشدی کده او مایدل  دادن تاثیر اقتصادی انجام شوند. موارد تبلیااتی بیشتر بر نشان

کننده بدر  تدا نشدان دادن اتکدای مصدرف، متمرکدز اسدت، کنندگان این علامت را درک کنندد است مصرف
 ی خاصی قرار گیرد.  های تبلیااتی نیز باید در زمینه هزینه، علامت. به علاوه مانند حجم فروش

هایی از موارد تبلیااتی را به  هم اطلاعات مربو  به حجم تبلیاات و هم نمونه، متقاضی باید، در نتیجه
بندی هستند.  بیلبوردها یا بسته، تبلیاات تلوزیونی، ها معمولًا به شکل تبلیاات مطبوعاتی اداره ارائه دهد. آن

 باید ترجیحاً معیارهدایی، اداره ثبت علامت تجاری نتیجه گرفت که متقاضی 3،«بِلِندِر»مننین در پرونده ه
 (.furgal, 2016: 78-80) کند های تبلیااتی بر بازار را فراهم می را ارائه دهد که امکان ارزیابی تاثیر کملین

                                                                 

1. In re Windsurfing Chiemsee, C-108/97 and C-109/97, (CJEU, May 4, 1999). 

2. In re BIC I, case T-262/04, (GC., Dec. 15, 2005). 

3. In re Blender, case R 718/2008-4, (BOA, May 8, 2009).  
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2و تقلید غیرمجاز 1. شواهدی از گمراهی واقعی4-2
 

تمایزبخشدی ، تواند گواه محکمی بر این باشدد کده یدک علامدت می، کننده ی واقعی مصرفشواهد گمراه
، اصطلاح خاصی را به یک منبع منحصر به فرد مرتبط نکنند، کنندگان اکتسابی دارد. به هر حال اگر مصرف

ل بدر ها شواهد تقلید غیرمجاز را بده عندوان مددرکی دا چطور ممکن است که گمراه شوند" بعضی از دادگاه
 (.Fish & Richardson, 2001: 3-4) رنددیپذ یم، خواهند از تمایز اکتسابی موجود استفاده کنندد رقبا می، نکهیا

طدرح یدا لبداس تجداری کده ، ی توصیفی توانند از هر کلمه آزادانه می، مشکل این رویکرد این است که رقبا
 باشد.  قابل حمایت نمی، علامتاستفاده کنند و بنابراین این نوع از ، معنای ثانوی ندارد

شاهدی بر وجود تمایزبخشی اکتسدابی ، تلاش برای تشخیص اینکه چه زمانی چنین تقلید غیرمجازی
  کار دشواری است. با ایدن، باشد کننده بر نبود تمایزبخشی اکتسابی می شاهدی بر اعتقاد کلی، و چه زمانی

، کنندگان را دارد قصد گمراهدی مصدرف، ی عمل خود هکننده به واسط اگر شواهد نشان دهند که کلی، وجود
کننددگان  هدا بده کلی بسدیاری از دادگاه، تواند از کسب معنای ثانوی حمایت کند. به علاوه اینکه این امر می

دهند و معتقدند بده احتمدال زیداد رقبدا  آزادی عمل بیشتری می، های تجاری از نوع طراحی محصول لباس
تا اینکه بخواهندد وجده تمایزبخشدی اکتسدابیِ هندوز اثبدات نشدده در ، بت هستندصرفاً در تلاش برای رقا

 (. Fish & Richardson, 2001: 3-4) نقض کنند، علامت ادعایی را

سده ، در مواجهه با تقلید غیرمجاز علامت توصیفی خواهان توسدط خواندده، های ایالات متحده دادگاه
های  مستقیماً در هیچ یک از مقولده، عمدی تقلیدکردنبرخی معتقدند ، رویکرد کلی دارند. در رویکرد اول

 تقلیددعلامدت را ، شود که ناقض گنجد. بلکه ارزش اثباتی آن از این استنبا  ضعیف ناشی می شواهد نمی
ی قضایی نهم ایدن اسدتنبا  را صدراحتاً بیدان  معنای ثانوی داشته است. حوزه، زیرا آن علامت از قبل، کرده

مگدر تدلاش بدرای اسدتفاده از ، ای برای تقلید از یک علامت وجدود نددارد هیچ دلیل منطقی» است:کرده 
علامدت ، که شواهدی که یک رقیباند   ها بیان داشته برخی از دادگاه« ای که در آن وجود دارد. معنای ثانوی

سب کرده و مسدتحد معنای ثانوی ک، برای اثبات اینکه علامت تجاری خواهان، خواهان را کلی کرده است
وجود قبلدی معندای ثدانوی ، کردنتقلیدها فرضی دارند مبنی بر اینکه  کافی است. این دادگاه، حمایت است
شددرکت سددانتا »ی  لایِ نیویددورک نهفتدده اسددت. در پرونددده در کددامن، کنددد. منشددأ ایددن فددرض را اثبددات می

-به دنبال این بود کده خواندده -ئلمالک یک پارک تفریحی با موضوع روستای بابانو -خواهان 3،«ورکشاپ
                                                                 

1. Evidence of Actual Confusion 

2. Copying 

3. Santa`s Workshop Inc. v. Sterling, 2 A.D.2d 262 (N.Y. App. Div. 1956)., available at: 

https://casetext.com/case/santas-workshop-v-

sterling?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=Santa%27s%20Workshop,%20Inc.

%20v.%20Sterling&resultsNav=false (Last visited: Nov. 8, 2022). 
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و تقلیدد از طدرحِ ظداهراً منحصدر  1«سنتا فرندلی ویلی »را از استفاده از نام  -ی حیوانات مالک یک مزرعه
های مرتبط منع کند. دادگاه با این اسدتدلال کده تحدت شدرایط  به فرد خواهان از شکل بابانوئل و سایر چهره

معندای ، نیازی به اثبات این نیست که تجدارت و تبلیادات خواهدان دیگر، خاصِ قانون رقابت غیرمنصفانه
عمدداً علامدت ، به نفع خواهان حکم کرد. یکی از این شرایط این بود که خواندده، ثانوی کسب کرده است

زیدرا رفتدار ، علامت خواهان را نقض کدرده اسدت، خواهان را کلی کرده بود. دادگاه نتیجه گرفت که خوانده
 ب افکار عمومی و آسیب رساندن به حسن نیت خواهان منجر شده بود.خوانده به فری

وجدود معندای ، ی صرف شدواهد کلدی های قضایی نیز با ارائه  برخی از حوزه، در مقابل در رویکرد دوم
ای را  سدکه-خواهان یک بدازی الکترونیکدی 2،«ی اِم کِرَمِر پرونده»گیرند. در  ثانوی را مفروض درنظر نمی

بازی مشابهی را تولید و به بازار عرضده کدرد. ، براساس طراحی پوکر به بازار عرضه کرده بود. شرکت خوانده
کدردن کنسدولی کده بدازی در آن قدرار  )الف( از قانون لنهم را بدا کلی43خواهان ادعا کرد که خوانده بخش 

را نقدض  3«های لو دابل آپ جوکر پوکر»ای و نام  یشگر گرافیکی شیشهی نما اثر هنری روی صفحه، داشت
از آنجایی که خواهدان نتوانسدت اثبدات کندد کده » ی قضایی چهارم حکم کرد که: کرده است. دادگاه حوزه

نشدأت گرفتده ، های موجود در آن قرار گرفته است را از یک منبع طراحی کنسول وی را که بازی، عموم مردم
نیازی برای اثبدات حقدوق مالکیدت فکدریِ ادعدایی بده  ای وجود ندارد که پیش هیچ معنای ثانوی، دانند می

شدواهد کلدی » دادگاه تجدیدنظر حکم دادگداه بددوی را نقدض و حکدم کدرد کده:« کنسول خواهان باشد.
خواندده در ی  برای انتقال بار اثبات به عهدده، ی معنای ثانوی کند که ادعای اولیه مستقیماً اثبات می، عمدی

 اندد،  مورد آن موضوع کافی است و از آنجایی که خواندگان هیچ شواهد معتبری در رد این فرض ارائده نکرده
 «  شود. نقض اثبات می

در کندار سدایر عوامدل در تعیدین ، سومین رویکرد این است که تقلید غیرمجاز را به عنوان یدک عامدل
هدا نامشدخص و نسدبت بده هدر  کردن از نظر دادگاه اثباتی کلیگیرند. در اینجا بار  در نظر می، معنای ثانوی

، اشداره کدرد. در ایدن پروندده 4«پروت جانگدل»ی  توان به پرونده متفاوت است. به عنوان نمونه می، پرونده
                                                                 

1. Santa`s Friendly Village. 

2. M. Kramer Manufacturing Co., Inc. v. Andrews, 783 F.2d 421 (4th Cir. 1986)., What Is Unsolicited 

Feedback, available at:  
https://casetext.com/case/m-kramer-mfg-co-inc-v-

andrews?sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&p=1&q=M.%20Kramer%20Manufacturing

%20v.%20An%EF%BF%BEdrews&resultsNav=false (Last visited: Nov. 8, 2022). 

3. Hi-Lo Double UP Joker Poker. 

4. In re Parrot Jungle, Inc. v. Parrot Jungle, Inc, 512 F. Supp. 266 (S.D.N.Y. 1981)., available at:  
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/512/266/2300318/ (last visited: March 25, 2022). 
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، سدال 43ی مداوم و انحصاری بیش از  از جمله؛ استفاده، توجهی از معنای ثانوی یافت دادگاه شواهد قابل
ای  دقیقده 21از جملده فدیلم ، ای ناخواسته قرار گرفتن در معرض پوشش رسانه، یاات گستردههای تبل هزینه
هدزار  433شده توسط دپارتمان تجارت در فلوریدا و تعداد زیادی مقالده در مجدلات ملدی و تقریبداً  توزیع

خواندده از   لیدددادگاه به این نتیجه رسدید کده تق، رغم این شواهد سایت در هر سال. علی ی وب بازدیدکننده
 ترین شواهد مبنی بر وجود معنای ثانوی است.  کننده قانع، علامت

هددیچ یددک از ایددن سدده رویکددرد ، بندددی مطالددب فددوق معتقدنددد کدده برخددی از نویسددندگان در جمع
کردن یک علامت توصیفی قانونی است؛ با این استدلال که این رویکرد بده نفدع  بخش نبوده و کلی رضایت

(. Bryant, 1988-1989: 511) هداف قانون لنهم سازگار است و اخلاقاً نیدز مدذموم نیسدتبا ا، عموم است
با عنایت به اصول حقوقی چون رقابت منصفانه و مشروع چنین اسدتدلالی قابدل ، هرچند به نظر نگارندگان

و  غیرقدانونی، درصورت اثبات وجود معندای ثدانوی، خدشه بوده و تقلید غیرمجاز از یک علامت توصیفی
 قابل تعقیب قضایی است. 

های این سه رویکرد در بار اثبداتی اسدت  ذکر این نکته نیز شاید خالی از فایده نباشد که یکی از تفاوت
ی خواندده اسدت. از ایدن  بار اثبات بر عهدده، کنند. در رویکرد اول ها بر طرفین پرونده اعمال می که دادگاه

عمددی نبدوده ، د عملِ کلیِ وی از علامدت توصدیفی خواهدانحیس که این خوانده است که باید اثبات کن
مُثبدت ، ی خواهان است. چراکه صرف شواهدی مبنی بدر کلدی را بار اثبات بر عهده، است. در رویکرد دوم

بار اثبدات نامشدخص و بسدته بده اوضداع و احدوال هدر ، داند. در رویکرد سوم نیز وجود معنای ثانوی نمی
 پرونده است. 

رویکرد سوم با اصول حمایت از علائدم تجداری مبندی بدر جلدوگیری از سدردرگمی ، نگارندگانبه نظر 
خوانی بیشتری داشته و بدا اصدول  هم، کننده و شناسایی و تمییز منبع یک محصول از محصول دیگر مصرف

 رقابت منصفانه نیز مطابقت دارد.

بده عندوان ، غیرمجاز از علامت دیگدری رسد شواهد کلی یا همان تقلید به نظر می، ی اروپا در اتحادیه
شدود. چده  حداقل از نظر قانونی به رسمیت شدناخته نمی، شواهدی برای احراز وجود تمایزبخشی اکتسابی

هرچندد منعدی ، ای به این موضوع نشده اسدت اشاره، اینکه در قانون علامت تجاری اتحادیه و دستورالعمل
بده ایدن ، حداقل در خصدوص علامدت تجداری اتحادیده، نوندهد تاک ها نشان می نیز وجود ندارد. بررسی

 دست از شواهد استناد نشده است.

 های اجتماعی و موتور جستجوی گوگل . عامل نوظهور رسانه5-2

جدای تعجدب نیسدت کده ، های اجتماعی در زنددگی امدروزه باتوجه به نقش پررنگ اینترنت و دنیای رسانه
های اجتمداعی قدرار داده و یدا در راسدتای  استفاده از رسانه، د راهای تبلیغ علامت خو یکی از راه، اشخاص

های اجتمداعی  به این شواهد اشداره کنندد. شدواهد رسدانه، اثبات وجود تمایزبخشی اکتسابی علامت خود
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هدا باشدد.  توئیت هدا و ری توئیت، کننددگان در اینسدتاگرام ها و دنبال پسدت، هدا تواند شامل تعداد لایک می
، جستجوی گوگل نیز از جمله تعداد دفعات جستجوی کلمات خداص در رابطده بدا علامدت شواهد موتور

 شوند. ها و یا حتی صفحاتی است که پس از جستجو ظاهر می ترافیک سایت

کده بده ، های تبلیادات شواهدی مبنی بدر هزینده، خواهان 1،«بلومنتال»ی  در پرونده، در ایالات متحده
شدواهدی ، ارائه نکدرد. در عدوض، ته شده برای اثبات معنای ثانوی استنوعی از شواهد پذیرف، طور سنتی

ارائده کدرد. ، فروشدان خدود های خدرده سدایت سایت خود و همننین وب ها در وب مبنی بر نمایش صندلی
توسدط عمدوم ، ها با یک منبع واحدد کردن این صندلی به مرتبط، شک این موضوع بی» دادگاه حکم کرد که:

 (. Mrohs, 2016: 166) «ستکمک کرده ا، مردم

ارائده کدرد. دادگداه  2«بازخورد مثبت ناخواسته از مشتریان»بلومنتال شواهدی را در قالبِ ، بر این علاوه 
حضدور و شدهرت مطلدوبی »های بلومنتال  دهد که صندلی نشان می، های مثبت حکم کرد که این بازخورد

همنندین درخصدوص «. بسیار موثر خواهند بود، معنای ثانویو در حکم به وجود اند   در اینترنت پیدا کرده
کنندگان بایدد  اظهار داشت که نظرات مصرف، ی بلومنتال دادگاه در پرونده، دادن تمایزبخشی اکتسابی نشان

، کنندگان یدک محصدول تا به متقاضی در اثبات اینکده مصدرف، مقداری ارزش اثباتی داشته باشد، حداقل
 کمک کند. ، کنند خاصی مرتبط مییک علامت را با منبع 

ها از حکم بده وجدود تمدایز اکتسدابی براسداس شدواهد  دادگاه، ها هایی نیز وجود دارد که در آن پرونده
هیئدت  3،«نورتِچ اینوِسدتمِنتس ال تدی دی»ی  برای مثال در پرونده اند.  های اجتماعی خودداری کرده رسانه

بده ، متقاضدی 4«کدازینو اینفدویِ »سمیت شدناختن علامدت از به ر، محاکمه و تجدیدنظر علامت تجاری
کدازینو »خواهان به دنبال ثبدت عبدارتِ ، عنوان علامتی با وجه تمایز اکتسابی خودداری کرد. در این پرونده

کدرد. نددورتچ در  سدایتی بددود کده اطلاعداتی در مدورد بددازی و سدرگرمی ارائده می در ارتبدا  بدا وب« اینفدو
بده مددت سدیزده « کازینو اینفو دات کدام»سایت  ی مداوم از وب داشت که استفادهی خود اظهار  تقاضانامه

                                                                 
1. Blumenthal Distrib. v. Exec. Chair, Inc., No. CV-10-1280 (CBA), 2010 U.S. Dist. LEXIS 142193, at 

*6-7, (E.D.N.Y. Nov. 9, 2010). 

2. Unsolicited positive product reviews from customers= unsolicited feedback. 

صورت خودجوش  ی مشتری، بازخوردی است که توسط مشتریان بدون درخواست تولیدکننده یا مالک به بازخورد ناخواسته
ها بدارگزاری  های اجتماعی و سدایت ن بازخوردها توسط مشتریان یک محصول در رسانهشود. ای به اشتراک گذاشته می

 توانید به این آدرس مراجعه کنید: ی بیشتر می شوند. برای مطالعه می

What Is Unsolicited Feedback and Why Does Your Business Need It?, November 3, 2020, available at: 

https://www.reviewtrackers.com/blog/unsolicited-feedback, (Last visited: March 12, 2022).  

3. In re Nortech Inv. Ltd., 2013 WL 5407237, (T.T.A.B. 2013). 

4. Casino Info 
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 نگریسدته شدود، کازینو اینفو تمایز اکتسابی کسب کدرده اسدت، باید به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه، سال
(Mrohs, 2016: 168 .) 

 ری بددرایکننددده نیسددتند و هددیچ نقددش آشددکا تعیین ییبدده تنهددا، هرچنددد هددیچ یددک از ایددن عوامددل
 بررسدی، ی معندای ثدانوی ندارندد. بدا ایدن وجدود های اجتمداعی بدر توسدعه بررسی چگونگی تاثیر رسانه

دهدد کده  نشدان می، کدارتی ی مک منطد زیربنایی برای این عملکدرد دادگداه و درنظدر گدرفتن توصدیه دقید
 دارندد، فهرسدت عوامدلها توجیه کافی برای به رسمیت شناختن عصر اینترنت و تجدیدنظر در ایدن  دادگاه

(Coleman, 2016: 778دادگاه .) از نظدرات ، هیدثانو یجداد معندایها در ا ن رسدانهیدر ایتداث یبررسد یها برا
های  تواند شدامل خلاصده برداشدت کارشناسان می یمورد بررس یها برند. داده یکارشناسان مربوطه بهره م

هدای تدوئیتر و  مانندد: توئیت، های اجتماعی باشدند در رسانه  ذهنی و تجزیه و تحلیل محتوای مشاهده شده
 رهیددهای یدک اکانددت و غ کننددده تعدداد دنبال، های اینسددتاگرام پسددت، بدوک هددای فیس لایک، هدا توئیت ری

(Coleman, 2016: 781.) 

، متقاضدیان، کندد ای که اینترنت در ایجاد برند شرکت ایفا می با توجه به نقش عمده، ی اروپا دراتحادیه
بدوک  هدای فیس ویدیوهای یوتیدوب یدا پروفایل، ها سایت ی شواهدی در قالب محتویات وب شروع به ارائه

ی  هیئدت تجدیددنظر ادارهباید محتاطانه ارائه شوند. اما از آنجایی که ، چنین شواهدی، وجود  بااین اند.  کرده
توانسدت بده  نمی، ( از قانون علامت تجاری اتحادیه3)7ی  در چارچوب ماده، سازی بازار داخلی هماهنگ

بددون ، هدا بده تنهدایی اظهدار داشدت کده لینک 1«نشدنال جئوگرافیدک»ی  در پرونده، این نتیجه دست یابد
 2«یداریس»ی  (. در پرونددهFurgal, 2016: 79-80) ها کافی نیسدتند سایت جزئیات مرتبط با محتویات وب

هدای معتبدر و  ی تلاش دهنده توجه نبودند که نشان شواهد موجود در قالب ویدیوهای یوتیوب به قدری قابل
 3«واندز»ی  در پروندده، (. افدزون بدر آنFurgal, 2016: 79-80) جدی در تدروی  علامدت مربوطده باشدند

بیشدتر نشدان ، تعدداد بدالای بازدیدکننددگان آن، شدود د میی فیس بوک توسط مدعی ایجدا زمانیکه صفحه
 متمدایز شدده اسدت، خداص ینه این واقعیت کده علامتد، دهد که نام شرکت چقدر شناخته شده است می

(Furgal, 2016: 79-80 .) 

وجدود  یاجتمداع یها بدر رسدانه یمبتند یها رش دادهیپذ یبرا یچ مانعیرسد ه یبه نظر م، نکهیجه اینت
، د باشددیدمشدکو  و مدورد ترد یدر مدوارد، کننده از مصدرف ین چناننه شدواهد نظرسدنجیندارد. همنن

 د.یایتواند به کمك آن ب یم یاجتماع یها رسانه یها داده

                                                                 

1. In re National Geographic, case R 500/2009-2, Decision of the Second Board of Appeal of 9 December 

2010. 

2. In re Yaris, case R 401/2010-4, Decision of the Fourth Board of Appeal of 27 July 2010. 

3. In re Vans, case R 860/2012-5, Decision of the Fifth Board of Appeal of 14 November 2012. 
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 نتیجه و پیشنهاد

با عنایت به حقیقت وجودی علائم دارای معنای ثانوی و صدرف زمدان و سدرمایه بده منظدور تمایزبخشدی 
، کننده و رقابدت نامشدروع لزوم جلدوگیری از سدردرگمی مصدرف، کنندگان یفی در ذهن مصرفعلائم توص

شود. درخصوص معیارهدای تشدخیص وجدود  حمایت از علائم تجاری با تمایزبخشی اکتسابی توجیه می
تدوان گفدت:  ی اروپا مطرح شده که مدی نظرات مختلفی در دو نظام ایالات متحده و اتحادیه، معنای ثانوی

هدی که به نظر برخی ثانوی و تکمیلی هسدتند و بده تنهدایی بدرای اثبدات وجدود معندای ثدانوی کدافی شوا
ی ثبدت معتقدندد  برخدی از متخصصدان اداره، چه اینکه در ایران، توانند در مواردی کافی باشند می، نیستند

، ر اسدت. از ایدن رومستم ی استفاده، تنها شواهد لازم برای ثبت یک علامت تجاری با وجه تمایز اکتسابی
بده وقدایع هدر ، دادن معنای ثدانوی کدافی نیسدتند و کفایدت شدواهد تنهایی برای نشان یک از شواهد به هیچ

 وابسته است.، پرونده

سرانجام آنکه میتوان پیشنهاد تقنینی را در این رابطه ارائه کرد. اهمیدت ایدن پیشدنهاد بدا نگداه بده طدرح 
را از ایدن  2( قدانون فعلدی33ی ) عیناً مدتن مداده 1،( آن32.) ی زیراکه ماده، شود مالکیت صنعتی بیشتر می

از این نظر اصدلاحاتی در ، شدن طرح فوق تکرار کرده است. بنابراین شایسته است تا پیش از اجرایی، حیس
 گردد: مواد ذیل برای اصلاح متن قانون پیشنهاد می، آن صورت گیرد. از این رو

عبارت است از هر نشانی که بتواند کالاهدا یدا خددمات اشدخاص را از ، اریعلامت تج» (:.ی ) ماده
 «هم متمایز سازد.

 «  تواند ذاتی یا اکتسابی باشد. وجه تمییز می» (:.ی ) تبصره

ای که یک علامدت توصدیفی و یدا  عبارت است از معنای ثانوی، تمایزبخشی اکتسابی» (:2ی ) تبصره
ی مربوطده بدا  کننده کند. به طوری که مصدرف کسب می، ی مداوم مالک هدر طول زمان و بر اثر استفاد، عام

هریک از حواس خود قادر به شناسایی منبع آن محصول باشد و نه خود محصول و همننین بتواندد کالاهدا 
 «یا خدمات تحت این علامت را از کالاها یا خدمات سایرین تمییز دهد.

فرد  ی منحصدربه دادن استفاده تواند شامل نشان تسابی میمعیارهای احراز تمایزبخشی اک» (:2ی ) ماده
های اجتمداعی  های حاصل از رسدانه میزان فروش و داده، تبلیاات، کنندگان نظرسنجی از مصرف، و مستمر

 «و موتورهای جستجو باشد.

و به اوضاع و احوال هر پرونده ، ارزش اثباتی و پذیرش یا عدم پذیرش هریک از شواهد» (:.ی ) تبصره
 «کننده بستگی دارد. نظر مرجع رسیدگی

                                                                 

 ..43.علائم تجاری( مصوب  های صنعتی و ( طرح حمایت از مالکیت صنعتی )ثبت اختراعات، طرح32.ی ) . ماده1

 .316.های صنعتی و علائم تجاری مصوب  ( قانون ثبت اختراعات، طرح33ی ) . ماده2
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نیت در  به منظدور جلدوگیری از هرگونده رقابدت غیرمنصدفانه و آزادی رقبدای بدا حسدن» (:2ی ) تبصره
ی متقاضدی خواهدد  بار اثباتِ متمایزبودن علامت مورد تقاضدا بده عهدده، استفاده از علائم توصیفی یا عام

 «بود.
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