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  چکیده
باشد که ایـن حقـوق    میحقوق مالکیت صنعتی  هاي مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخهحقوق 

 بخش میان کالاها و ي تمایز ن وسیلهعلامت تجارتی مهمتری است. نیز بخشی از حقوق مالکیت فکري
یابـد. علامـت    مـی گذشـته گسـترش    از بیشتر روز مختلف است و رسالت آن هر هاي خدمات شرکت

اي که هزینـه مصـرف    به گونه نماید، میتجاري مصرف کننده را در انتخاب کالاي مورد نظر مساعدت 
همچنـین بـه صـاحب علامـت      هش یابد.کا اي طور قابل ملاحظهانتخاب کالاي مورد نیاز به  کننده در

ــا خــدمات خــود و  »هویــت ایجــاد« تجــارتی در شناســاندن و ــراي کــالا ی ــب و ب  جلــوگیري از تقلّ
ي  ه هم به منظور رعایت حقـوق دارنـده  بنابراین، لازم است ک رساند. میاحتمالی یاري  هاي سوءاستفاده

قـانون   دقیـق در  ه نحو کامـل و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهاي مناسبی ب علامت تجاري و
 ـ   ناشی از مالکیت علایم تجاريکسب حقوق  بینی شود. پیش ر از حیـث  طـور مـؤثّ  ه در صـورتی کـه ب

اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، داراي ارزش اقتصادي کمتري است. اعتبار و ارزش سیسـتم حقـوق   
با شـناخت   آن فقطمین اجراي به قابلیت اجراي آن وابسته است و تض علایم تجارتیمالکیت ناشی از 

و پیش بینی سازوکار مناسب اجرایی براي جلوگیري از نقض حقوق یـاد شـده    دقیق نقض این حقوق
علامـت تجـارتی، شناسـایی انـواع      یتمالک وق ناشی ازنقض حق ي حاضر به بررسی امکان دارد. مقاله

 . پردازد میاین حقوق نقض وقوعشرایط  و هم چنین نقض علامت تجارتی
 

علامت تجاري، نقض حقوق علایم تجاري، انواع نقض حقوق علامت تجـارتی،  واژگان کلیدي: 
  شروط تحققّ نقض، استثنائات نقض.
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 مقدمه

، حـق انحصـاري جهـت اسـتفاده و     ثبت علامت تجـارتی بـه صـاحب آن علامـت    
امـا   .گیـرد  مـی ثبت علامت نشـأت   دهد. این حق انحصاري، از میآن را  برداري از بهره
ت شرایطی حقوق ناشی از علامت تجارتی بدون اینکه ثبت شده باشد مورد حمایت تح

 هاي از جمله در حوزه ها کلّی نقض این حقوق در برخی حوزه به طور است. قرارگرفته
در سـلامت و امنیـت     میهواپیمایی و ماشین، اثر تعیین کننده و مه هاي دارویی، قسمت

ي  به علامت تجـارتی نقـض شـود، دارنـده    وط صورتی که حقوق مرب در دارد.  میعمو
علامت تجارتی ضمانت اجراهاي متفاوتی بـراي ممانعـت از نقـض علامـت تجـاري،      

بینی سازوکارهاي اجرایی قوي و مـؤثرّ جهـت   پیش. براي ط دیگران خواهد داشتتوس 
ي آن در قوانین ملّی کشورها نیاز به معرفّی و شناخت دقیـق   جلوگیري از نقض یا ادامه

  مفهوم، عوامل و شروط تحقّق نقض علامت تجارتی وجود دارد.
است که نقض یک علامت تجارتی وضعیت تطبیقی  صدد بررسی حاضر دري  مقاله

ایـران و قـانون    علایـم تجـاري در  مربوط به حمایت از   در این راستا به بررسی قوانین
 ـ   انگلیس علایم تجاري اسـناد   شدر بخ ـه شـده اسـت و   با آخـرین اصـلاحات پرداخت

  و بخـش مربـوط بـه اجـراي حقـوق     1المللی کنوانسـیون مالکیـت صـنعتی پـاریس     بین
گرفتـه  مورد بررسی قـرار  2هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکري نامه جنبه موافقت

مطالب این مقاله را در دو بخش تحت عنوان مفهوم و انواع نقض علایم تجارتی  .است
 دهیم: میمورد بررسی قرار علایم تجارتی  و شرایط تحقّق نقض

  علامت تجارتی نقض و انواع نخست: مفهوم بخش
  گفتار نخست: مفهوم نقض علامت تجارتی

                                                
1. Paris convention for the protection of Industrial property Right (1983). 
2. Trade Related Aspect on Intellectual property Right (TRIPS). 
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حق این است که شخص بدون اذن و اجازه دیگري از علامـت  1تعریف سنتی نقض
این تعریف همه مصادیق  اي کند. عرفی کالاها و خدمات خود استفادهتجاري او براي م
ایـن اسـاس برخـی     گیـرد بـر   مـی خصوص علایم تجاري را در بـر ن  و موارد نقض در

اند که تقریباً همه مصادیق و مـوارد نقـض حـق در حـوزه      درصدد ارائه تعریفی برآمده
که در خصـوص مـورد در کشـورهاي مختلـف      هاي علامت تجاري را با توجه به نظام

مـت تجـاري   نقض حـق در حـوزه علا  این اساس در تعریف  وجود دارد در برگیرد. بر
  اند: گفته

ز از یک علامت بدون مجوي  رتی عبارت است از هرگونه استفادهنقض علامت تجا
تجارتی یکسان یا مشابه علامت تجارتی در خصوص کالا و خدمات یکسان یا مشـابه  

) ي خصوص منشـأ (تولیـد یـا عرضـه     که احتمال گمراهی و فریب مصرف کنندگان در
عث ورود لطمه به شهرت یا ویژگی ممتاز علامـت مـورد   رود یا با میکالاها یا خدمات 

  2گیرد. میگردد. این تعریف انواع نقض را در بر  مینقض 
ترین کارکرد علامت تجارتی ایجاد تمایز بین منشأ کالاها و خـدمات   لین و اصلیاو

باشد. چنانچه استفاده از علامت یکسان یـا مشـابه در خصـوص کالاهـا و خـدمات       می
، نقـض کـارکرد علامـت    است که مخل کارکرد تمایز منشأ باشد یضنقیکسان موجب 

و  1310اختراعـات   که در این خصوص هم در قانون ثبت علایم و دهد میتجارتی رخ 
ي هـا  ، حمایـت 1386ي صنعتی و علایـم تجـاري   ها هم در قانون ثبت اختراعات، طرح

مقابـل   ت تجـارتی در آید و قـانون از علام ـ  میقانونی لازم از علامت تجارتی به عمل 
کنـد و در مقابـل چنـین     مـی باشد، حمایت  میچنین نقضی که مخل کارکرد تمایز منشأ 

این نوع  شناخت مکان اعمال ضمانت اجراهاي موجود در قانون وجود دارد. درا نقضی

                                                
1. Infringement. 
2. WIPO, Intellectual Property, Handbook:Policy, Law and Use, WIPO 
PUBLICATION, Second Edition, Geneva, 2004,N0.489(E), p.90; availabel 
at:www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf/last. 
visited on July 6, 2013. 
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مشتریان است که نسبت به منشاء تولید یا عرضه کالاها و از  حمایتاصلی  هدف ،نقض
 حمایت در برابر این نوع نقض در قـانون سـابق در  1.اند شده  میگدچار سردرخدمات، 

د و در پیش بینـی شـده بـو    1310م و اختراعات مصوب یقانون ثبت علا 9ي  ماده2بند 
م ی ـي صـنعتی و علا هـا  قانون ثبـت اختراعـات، طـرح    32ي  قانون جدید، با وضع ماده

این نوع نقض به نقض ( .ل، مورد شناسایی قرارگرفته است، نقض نوع او1386تجاري 
  .)نوع اول معروف است

م یـا نقـض شـهرت مـورد شناسـایی      از نقض نیز، با عنوان نقض نوع دو دیگرنوع 
، هرچند، علامت یکسان یا مشـابه علامـت تجـارتی    نقض قرارگرفته است. در این نوع
أ باعث گمراهی مردم در خصوص مبداین امر  ولی گیرد میثبت شده مورد استفاده قرار 

شود بلکه به ویژگی تمایز بخش، شهرت و اعتبار علامت  میمنشأ کالاها یا خدمات ن و
و باعث کـم رنـگ شـدن و تضـعیف شـهرت علامـت        زند میتجارتی ثبت شده ضرر 

در نقض نوع اخیر، هدف حمایت مؤثر از علایم تجـارتی  2شود. میتجارتی مورد نقض 
یک محصول ویژه در ذهن  با ها آن رتباطقوي و مشهور در برابر از دست دادن اعتبار و ا

ي صنعتی و علایم ها قانون ثبت اختراعات، طرح 32 ي خوشبختانه، در ماده عموم است.
تجاري، برخلاف قانون سابق به این نوع نقض پرداخته شده که در مباحث آتی به شرح 

  انواع نقض، خواهیم پرداخت.
  گفتار دوم: انواع نقض علامت تجارتی

که گفته شد نقض علامت تجارتی ممکن است نسبت بـه کـارکرد اصـلی    همانطور 
علامت تجارتی باشد. کارکرد اصلی علامت تجارتی، همان شناسایی و تمایز بین کالاها 

باشد. این نقـض بـا بـه کـاربردن      می ها یا خدمات در خصوص منشأ تولید یا عرضه آن

                                                
و   ي حقوق ي دکتري، دانشکده ضمانت اجراي علائم تجاري، رساله تورج، تقی زاده، بررسی تطبیقی. 1

  .  98، ص 1389علوم سیاسی تهران، زمستان 
ي کارشناسی  ه تریپس، پایان نامه، ورمزیار ارزانفودي، حقوق علایم تجارتی با لحاظ موافقتناممحمد. 2

  .155، ص 1381بیت مدرس، تابستان ارشد، دانشگاه تر
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 در. دهد مین یا مشابه رخ علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها یا خدمات یکسا
واقع در صورتی که علامت یکسان در خصوص کالاي یکسان تحت علامت ثبت شده 

همچنین در صورتی که علامت یکسان در خصوص  گیرد. می رود نقض صورت به کار
کالاهاي مشابه و نیز علامت مشابه علامت ثبت شده در خصوص کالاي یکسان تحـت  

. در حالیکـه نـوع دیگـري از نقـض مـورد      شـود  مـی  قعرود نقض وا آن علامت به کار
 رسـد  میبه نظر  .زند میلطمه شناسائی واقع شده که به شهرت و اعتبار علامت تجارتی 

جلـوگیري   ،)نقض کارکرد( لن است که در نقض نوع اونقض آوجه افتراق بین دو  که
نظر است در از گمراهی مصرف کننده مد شـهرت)  (نقـض  محالیکه در نقض نوع دو ،

ه قرار توج مورده به وجود یا عدم گمراهی و اغفال، توج بدونخود علامت و مالک آن 
  گیرد. می

  (نقض کارکرد) لنخست: نقض نوع او مبحث
ي  ریـب، گمراهـی و اشـتباه مصـرف کننـده     نقص کارکرد، نقضی است که موجب ف

تخـاب  ان ي و بـه واسـطه   گردیـده عادي در تشخیص مبدأ واقعـی و درسـت محصـول    
شود.  میي خرید مصرف کننده ها نادرست کالاي مورد نظر نهایتاً منجر به افزایش هزینه

بنابراین، چنین نقضی تیري است که هدف و کارکرد اصـلی یـک علامـت تجـارتی را     
ي صـنعتی و  هـا  قانون ثبت اختراعات، طرح 32و  30مواد در گذار،  قانون رود. مینشانه 

نهایتـاً   داده اسـت و مورد شناسایی قرار نقض کارکرد را ، 1386مصوب  علایم تجارتی
  داند. میچنین علامتی را غیرقابل ثبت 

ل مشتمل بر دو قسم است: نقض نوع او  
یکسان بودن علامت مورد نقض بـا علامـت تجـارتی     نقض کارکرد مبتنی بر –الف

  .ناقض
  .اقضتشابه علامت مورد نقض با علامت تجارتی ن نقض کارکرد مبتنی بر –ب

  دهیم: میدر ذیل موارد مذکور را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار 
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  1: نقض کارکرد مبتنی بر یکسانیبند نخست
مورد  ي منظور از یکسان بودن این است که علامت نقض کننده با علامت ثبت شده

خصوص کالاها یا خدمات یکسان به کار رود. یعنی نقـض   باشد و دریکسان حمایت 
علامت تجارتی، از عین علامت تجـارتی مـورد حمایـت در خصـوص همـان       ي کننده

کالاها و خدماتی که صاحب علامت تجارتی، علامـت خـود را بـراي همـان کالاهـا و      
 کند. دقیقاً همین جاسـت کـه نقـض حـق بـر      میخدمات به ثبت رسانده است استفاده 

کتیس، علامـت تجـارتی   شرکت اسپانیایی فـا  ،افتد. براي مثال میفاق علامت تجارتی اتّ
را در مورد مداد، پاك کن، مدادتراش و خدمات تبلیغاتی مربوط به کالاهـاي  2)فاکتیس(

مـورد   نانچه شخصی همـین علامـت را در  چ3به ثبت رسانده است. 35و  16در طبقات 
 ـ نقض نوع او 4کالاها و خدمات فوق مورد استفاده قرار دهد ا چنانچـه  ل تحقق یافتـه ام

توانـد وي را از   میصاحب علامت ن مت را در مورد کامپیوتر به کاربرد،تاجري این علا
یکسـانی   کارکرد مبتنـی بـر  عمل مزبور نقض  به کار بردن علامت مزبور منع نماید زیرا

  نیست.
نامـه اجرایـی آن از نقـض     و آیـین  1310ب در قانون ثبت علایم و اختراعات مصو

 مربـوط بـه حـقّ    نـاگزیر از بعضـی مـواد    . از ایـن رو، علامت تجارتی بحثی نشده بود
علامت در خصوص تقاضاي ثبت و ثبـت علامـت معـارض اسـتفاده     ي  اعتراض دارنده

داشـت:   می قانون فوق الذکر یاد نمود که مقرر 16 ي توان از ماده میشد. براي نمونه  می
توانند نسبت به علامتی که تقاضاي ثبت آن شده یا بـه ثبـت رسـیده     میاشخاص ذیل «

                                                
1. Indentical. 
2. Factis. 

  .100، پیشین، صتورج، تقی زاده. 3
برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعـات،   ،یالملل نیمرسوم ب يها يبند منظور از طبقات، همان طبقه. 4

نامه  نیل آئبخش او 6آنها است. بند  شیرایو نیتر دیبر اساس جد ،يتجار میو علا یصنعت يطرح ها
 روزنامهبه نقل از  3/11/1387مصوب  يتجار میو علا یصنعت يقانون ثبت اختراعات، طرح ها یاجرائ
 .5/12/1387 _18639 ي شماره یرسم
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ایـن  ». دانند... میکسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود  -1است اعتراض کنند: 
 اي به لزوم یکسان بودن کالاها و خدمات تحت دو علامت نداشت گونه اشاره بند، هیچ

شد. خوشبختانه در قانون ثبت اختراعات،  میاز ایرادات قانون قدیم مزبور محسوب  که
 32ي ماده بند (ز) ه موجب، این نقص ب1386مصوب  ي صنعتی و علایم تجاريها طرح

بیـان   نحـو که علامت قابل ثبت نیست بدین را این ماده یکی از مواردي  گردید. مرتفع
عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگري ثبت شده و یا تاریخ تقاضـاي  « نماید: می

یا خـدماتی   و ویا براي کالا خدماتوتقدم براي همان کالا  م یا داراي حقّثبت آن مقد
 ،ایـن بنـد   در ».گمراهـی شـود   است که به لحاظ ارتبـاط و شـباهت موجـب فریـب و    

 حـقّ  و نیـز به لزوم یکسانی یا مشابهت کالاها و خدمات تحت دو علامـت   گذار قانون
هم ذینفع نیز برخلاف قانون قدیم نیز تقدنموده است توج.  

وم یکسانی کالاها یا خدمات تحت دو علامت به صراحت به لز انگلستان، قانوندر 
فـاق  نقض علامت تجـارتی ثبـت شـده زمـانی اتّ    : «. به موجب این بنداشاره شده است

افتد که شخص از عین علامت تجارتی غیر در رابطه با کالاها یا خدمات یکسان در  می
  1.»تجارت استفاده نماید ي عرصه
اثبات احتمال گمراهی وجود نـدارد   ضرورتی به نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی، در

و احتمال گمراهی مصرف کنندگان عادي در خصوص منشأ کالاها یا خدمات مفروض 
در قانون ثبـت علایـم و    به مفروض بودن گمراهی مصرف کنندگان عادي گرچه2است.

 1بنـد   اما در ،استاي نشده  اشارهاختراعات ایران و نیز قانون علایم تجارتی انگلستان 
در فرضـی کـه اسـتعمال علامـت     «... :کـه  ر شده اسـت موافقتنامه تریپس مقر16ّي  هماد

(مصـرف   پـذیرد احتمـال گمراهـی    مـی یکسان براي کالاها یا خدمات یکسان، صورت 
                                                

1. Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
"A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a 
sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services 
which are identical with those for which it is registered"; available 
at:www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014. 
2. Cornish, W.R. Intellectual Property,London,Sweet & Maxwell,third Ed, 
1996, No.17-87, P.617. 
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صـورت   در ،بنـابراین 1».باشد میخصوص مبدأ کالاها یا خدمات) مفروض  کنندگان در
اهی با مشـکل خاصـی   خصوص فرض گمر تشخیص این نوع نقض، مراجع قضایی در

  باشد. مینیازي به اثبات از طرف مدعی ن رو نیستند وه روب
  : نقض کارکرد مبتنی بر تشابهبند دوم

نقض مبتنی بر تشابه، برخلاف نوع قبلی به سادگی قابل تشـخیص نیسـت و بـراي    
شبیه به هم هستند؟ و یا این که   مییاحراز این نوع از نقض، لازماست بدانیم که چه علا

  چه میزان از شباهت براي رخ دادن نقض مورد نظر لازم است؟ 
در  ي صـنعتی و علایـم تجـاري،   ها قانون ثبت اختراعات، طرح 40 ي بند (ب) ماده

توانـد علیـه هـر شخصـی کـه بـدون        مـی مالک علامت ثبت شده «دارد:  می رمقرّ اینباره
د که عادتاً منتهی موافقت وي از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شو

به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نماید. این حقوق 
آن  شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از میعلامتی  شامل موارد استفاده از

این بند براي تشخیص  »گردد. می  میگمراهی عموموجب براي کالاها یا خدمات مشابه 
نقض براساس مشابهت را  هاي دهد و صورت میلایم تجاري معیاري به دست نتشابه ع

  کند. میبه روشنی بیان ن
بـه شـرح ذیـل مقـرّر کـرده      نقض بر اساس مشابهت را موارد  ،گذار انگلستان قانون

  :است
خصـوص   ولـی در  باشـد علامت نقض کننده با علامت مورد حمایـت یکسـان    -1

ثبـت شـده اسـت بـه      هـا  ت مـورد حمایـت بـراي آن   کالاهاي مشابه کالاهایی که علام
و در  باشـد  علامت نقض کننـده مشـابه علامـت تجـارتی مـورد حمایـت       -22کاربرود.

                                                
1. (1) Article 16th of TRIPS Convention: 
"… In case of the use of an  identical sign for identical goods or services, a 
likelihood of contusion shall be presumed."available at: 
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. last visited on June 
13, 2014. 
2. (2)(a) Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
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ثبت  ها کالاهایی که علامت تجارتی مورد حمایت براي آن باخصوص کالاهاي یکسان 
 باشـد علامت نقض کننده مشابه علامت تجارتی مورد حمایت  یا شده است به کاررود.

 هـا  خصوص کالاهاي مشابه با کالاهایی که علامت تجارتی مورد حمایت براي آن رو د
  1ثبت شده است، به کار برود.

چنانچه علامت نقض کننده با علامت تجارتی مورد حمایت یکسان یا مشابه باشـد  
رود، نقـض موضـوع ایـن مبحـث      خدمات غیر مشابه به کار خصوص کالاها و ولی در

که براي لوازم صوتی و تصویري به کار  2»سونی« علامت  اگرصورت نگرفته است؛ مثلاً
شخص دیگري قرار گیرد، مالک علامت سـونی   ي رود، در مواد غذایی مورد استفاده می

ستناد به نقض بر اساس مشابهت و یا یکسـانی خواسـتار منـع اسـتفاده از     ا تواند با مین
یچ گونه شباهتی بـا لـوازم   یی هزیرا مواد غذا .مورد مواد غذایی شود علامت مذکور در

ی، این نـوع اسـتعمال، تحـت عنـوان     ه تحت شرایط خاصتصویري ندارد. البتّصوتی و 
گفتار دوم در ذیل  که در شود میدیگري (نه نقض بر اساس مشابهت)، نقض محسوب 

  3به آن خواهیم پرداخت. »نقض براساس شهرت«عنوان 
ي تشابه چیست؟  معیار و ضابطه است کهشود این  میکه در این جا مطرح  اي مسأله

است؟ در ذیل موارد مـذکور را در دو قسـمت   چه عواملی براي احراز مشابهت لازم  و
  دهیم: میجداگانه مورد بررسی قرار 

  
                                                                                                               

"the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods, or 
services similar to those for which the trade mark is registered"; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014. 
1. (3)(a) Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
"the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or 
services identical with or similar to those for which the trade mark is 
registered"; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014. 
2. SONY. 

حقوق ایـران و  نیز ر.ك: وصالی محمود، رضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علایم تجارتی در . 3
  .254، ص1379ي دکتري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  ي دوره تطبیقی، پایان نامه
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  معیار تشخیص تشابه علامت تجارتی الف:
براي احراز نقض براساس مشابهت باید معیار تشخیص شباهت بین دو علامت و یا 

بایسـت   میاین تشابه،  که ن شودمعی همچنین و شود بررسی ها دمات تحت آنکالا و خ
  ؟ باشدموجب گمراهی چه گروهی 

معیار اصلی بـراي احـراز نقـض     1310قانون ثبت علایم و اختراعات ایران مصوب 
علامت تجارتی بر اساس مشابهت را وجود شباهت در دیـد مصـرف کننـدگان عـادي     

 ـ ،صراحت قانون سابق وجود نـدارد  چند ره در قانون جدید1دانست. می ا مسـتفاد از  ام
گـذار وجــود شـباهت در دیــد    ایــن اسـت کـه مــلاك مـورد نظــر قـانون     مـواد قـانون  

صی به آن بـرخلاف نظـر   نگاه کارشناسی و تخص ،بنابراین2کنندگان عادي است. مصرف
-1673 ي شـماره  ي توان بـه رأي وحـدت رویـه    میگذار است. در این خصوص  قانون

کارشـناس نسـبت بـه مشـابهت      ي که بیانگر عدم الزام دادگاه در اخذ نظریه 6/7/1337
  3علایم تجارتی است اشاره نمود.

در  4انگلسـتان  1994قـانون علایـم تجـارتی     10مـاده   2قسمت اخیر بند  هم چنین
بـا قـوانین    معیار اصلی براي احراز نقض علامت تجارتی بر اساس مشـابهت تشخیص 

را وجود شباهت در دید مصرف کننـدگان   باشد و آن میما هم عقیده  موجود در کشور
بدیهی است گمراهی و اشتباه اغلب در خصـوص بخشـی از عمـوم بـه     5داند. میعادي 
چـه گروهـی از مصـرف کننـدگان      حال سؤال این است که نه همه مردم.آید  میوجود 

                                                
آیـین   5 ي ماده 2 ي و تبصره 1310ایران مصوبن ثبت علایم و اختراعات ) قانو2(بند 16و  9مواد . 1

  داشت.نامه اجرایی آن به این موضوع تصریح 
  .106تورج، تقی زاده، پیشین، ص . 2
، طـرح نـوین   1389تـا سـال    1323آرش، صادقیان، رأي وحدت رویه دیوان عالی کشـور از سـال   . 3

  .552، ص 1390اندیشه، چاپ اول، تهران، 
4. Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
5. "… there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which 
includes the likelihood of association with the trade mark"; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. lastvisited on June,2014. 
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 دارايکه کالاي را مردم  ازگروهی  بایدرسد که  میبه نظر  جامعه را باید معیار قرارداد؟
 .قـرارداد  مـلاك  علامت تجـارتی هسـتند   مخاطب واقع کنند و در میرا مصرف  علامت

لاعـات دقیـق و   گاهی اوقات مخاطـب علامـت تجـارتی کسـانی هسـتند کـه اطّ       ونچ
افـراد  کـه  هواپیمـا و ماشـین آلات پیچیـده     ،خریداران اتومبیـل  انندمخصوصی دارند م

ارد ایـن مـو   در1نماینـد.  میبررسی کافی و لازم اقدام به خرید  پس از بوده وصی متخص
مثال سه  هاي مواد غذایی هستند. به طور مشتریان فروشگاه از تر قطعاً خریداران، باهوش

 3»لگنسـی «، 2»لگنـد «تویوتـا علایـم تجـارتی     بخشـی از  شرکت ژاپنی هوندا، سوبار و
تهدیـد   ها را مشتریان آن شرکت هیچ خطري و کنند میهمزمان استفاده  را 4»لکسوس«و
معرض اشتباه  مخصوصی ندارند بیشتر در لاعات لازم وکه اطّ ها هعوض بچ کند. در مین

 5قراردارند.

 اربرد اصلی یک علامت تجارتی، تمیز منشأ کالاوخدمات بـراي مصـرف کننـده و   ک
و  اه ـ گمراهـی  در ذیل انـواع است.  6کنندهري از خطر گمراهی و اشتباه مصرف جلوگی
  کنیم: میاست بیان  موجب نقض علامت تجاريکه مصرف کننده را  اتاشتباه
  7اشتباه در تشخیص مبدأ -1
اي باشد که مشتریان  لامت و کالاهاي تحت آن به اندازهچنانچه مشابهت بین دو ع 

و اشــتباه شــوند، یعنــی   میدچـار ســردرگ  »منشــاء کالاهــا یــا خــدمات«در تشـخیص  
 ت پیـدا کنـد.  اخدم ي هه کنندیراجع به شرکت تولیدي یا ارا ري غلطکننده تصو مصرف

منشا کالا یا خدمات جایی است که کالا یا خدمات مورد نظر از هرجهت بـه  منظور از 

                                                
حقوق صاحبان علایم تجاري در ایران و انگلسـتان، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،       ،. علیرضا، نوري1

  .77، ص 1385دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مهر
2. LEGEND. 
3. LEGENCY. 
4. LEXUS. 
5. Cornish, W.R. op.cit, No.17.89, P.619. 
6. The Risk of Confusion. 
7. Source Confusion. 
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). بـه عبـارت دیگـر جـایی کـه      گیـرد  مـی  ویژه کیفیت و استاندارد مـورد کنتـرل قـرار   
تولیـد و عرضـه   » ب«توسط شرکت » الف«کند محصول شرکت  میکننده تصور  مصرف

قطعاً نقض علامت تجارتی مورد حمایت محسوب خواهد  چنین استعمالی، شده است.
  شد.

  1محصولي  تأیید کننده أاشتباه راجع به منش -2
گاهی ممکن است استفاده از علامت تجارتی موجب شود که مصـرف کننـدگان بـا    

ي  أییـد دارنـده  ت علامـت معـین، مـورد ت   عرضه شده تح ر اشتباه که کالاهاياین تصو
واقعی علامت است یا این که کالاها با حمایت وي تولیـد و عرضـه شـده اسـت و بـه      

تصوت آن محصول مسئولیت دارد آن محصول را ر این که صاحب علامت در قبال کیفی
توانـد   مـی ري خلاف واقـع اسـت و   حالیکه چنین تصو مصرف نمایند. در خریداري و

 ـتجا نقض علامت اسباب اشتباه و ر ایـن کـه   تصـو  ،طـور مثـال  ه رتی را فراهم نماید. ب
 )هـاي پرینتـر، اسـکنر و...    ي دیجیتال، دستگاهها ي دوربین شرکت تولید کننده(2»کداك«

ا احتمال دارد چنین پنداشته شود که مالـک  ام .کفش کتانی باشد وجود نداردي  سازنده
مزبور اعطا نموده اسـت  علامت مذکور، اجازه استفاده از علامت خود را براي محصول 

کداك«ر که شرکت و مصرف کننده با این تصو «ـ مسئول کیفی  ه ت آن است اقدام بـه تهی
اشتباه مصرف کننده و در نهایت، نقض علامت تواند منجر به  میاي  . چنین استفادهنماید

 شود.تجارتی 

  3بین طرفین ي اشتباه در تشخیص رابطه -3
ي  کالا دربـاره ي  علامت باعث گمراهی مصرف کنندهاز در این حالت استفاده کننده 

واقعی علامت تجارتی خواهد شد. به عبـارتی  ي  ندهمزبور و داري  ارتباط استفاده کننده
پیونـد   ،واقعی علامتي  ر غلط که بین شخص مزبور و دارندهمصرف کننده با این تصو

                                                
1. Confusion About Certification. 
2. KODAK. 
3. Subliminal or Associational Confusion. 
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حصـولات تحـت آن   ر اینکه نسبت به ایـن علامـت و م  و ارتباط وجود دارد و به تصو
شـخص   ي اسـتفاده ي  استفاده آن خواهد پرداخت. نتیجـه  ه وبه تهی ،شناخت کافی دارد

واقعـی علامـت از سـوي    ي  ضعیف پیوند میان کالاها و دارندهم از علامت تجارتی تدو
 1.گردد میمصرف کنندگان 

  عوامل تشابه علامت تجارتی -ب
موجب مشابه  یی عواملی است کهشناسا ،هدف بررسی عوامل تشابه علایم تجارتی

و نه عواملی که موجب مشابه دانسـتن کالاهـا یـا خـدمات     است شناخته شدن علامت 
توان موجب مشـابه دانسـتن    میی را ناست. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاص

 یدیا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده با کالاها
ی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصـرف کننـده، مشـابهت یـا عـدم      یري معیار کلّبا به کارگ

هاي حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم  در اکثر نظام2.مشابهت را تشخیص دهد
ظ، شکل ظاهر و یا معنا و شود کتابت، تلفّ میتجارتی و در نتیجه گمراهی مصرف کننده 

 3مفهوم علامت ذکر شده است.

نامه اصلاحی اجراي قانون ثبت علایم و اختراعـات ایـران    آیین 5 ي هماد 2 ي هتبصر
یا هرکیفیت دیگري  عوامل مشابهت را شکل ظاهر علامت، تلفظ، کتابت 1310مصوب 

قـانون   . لازم به ذکر است کهعادي را به اشتباه اندازد، ذکر کرده بودي  که مصرف کننده
) از صـراحت  1386ن جدید (مصوب از جهت اشاره به این مبحث نسبت به قانو قدیم

قـانون ثبـت اختراعـات،     32 ي بیشتري برخوردار بود. زیـرا بـه موجـب بنـد (ه) مـاده     
داند، شباهت  میي صنعتی و علایم تجارتی از مواردي که علامت را قابل ثبت نها طرح

 يهـا  ی قانون ثبت اختراعات، طرحینامه اجرا آیین 121ي به طرز گمراه کننده است. ماده
 صـورت رد  در«دارد:  مـی ر در این باره مقرّ  1/11/87صنعتی و علایم تجارتی مصوب 

                                                
  .122تورج، تقی زاده، پیشین، ص . 1

2. Cornish. W.R.op.cit, No.17.89, P.619. 
3. WIPO, op.cit,No.2.460-479,  P.86. 
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قـانون،   32 ي و ماده 30 ي ي (الف) و (ب) مادهها ثبت علامت به استناد بندي  اظهارنامه
مرجع ثبت ملزم است دلایل رد اشاره شده،  را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید. از لحاظ مواد

گـردد کـه    مـی  عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شـده و رد  ،متدر مواردي علا
علامت مذکور قبلاً به اسم دیگري ثبت یا تقاضاي ثبت شـده باشـد یـا شـباهت آن از     

با علامت دیگري که قبلاً ثبـت یـا    ها کتابت و یا سایر ویژگی ،ظتلفّ، لحاظ شکل ظاهر
 »بیاندازد. گان عادي را به اشتباهاي باشد که مصرف کنند تقاضاي ثبت شده به اندازه

ي یک علامت ها ظ و ویژگینظام حقوقی ما نیزشکل ظاهري، کتابت، تلفّ دربنابراین 
 ـ کننـده مـورد   مصـرف  انـداختن  براي تشخیص شباهت و به اشـتباه  گـذار  قـانون ه توج 

 بـین دو علامـت تجـارتی    شباهت عناصریت تشخیص ه به اهمتوج قرارگرفته است. با
  دهیم: میمورد بررسی قرار به طور جداگانه  ذکور راموارد م

  1شکل ظاهر علامت –1
ایـن   اهمیـت دارد ولی آنچه که  .شباهت ظاهر علامتها ممکن است کم یا زیاد باشد

کند یا خیر؟ چـرا کـه هـدف اصـلی از انتخـاب       میاست که آیا مصرف کننده را گمراه 
بـین کالاهـا و خـدمات از منـابع      علامت تجارتی براي کالاها یا خدمات ایجـاد تمـایز  

مـورد   دا این شباهت چگونه بایام .استمختلف و جلوگیري از گمراهی مصرف کننده 
علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسـی و مقایسـه    آیا باید دو بررسی قرار گیرد؟

ی مورد کلّه تشاب علامت است؟ در حقوق انگلیس، ی دوکلّ قرارداد یا اینکه ملاك تشابه
  2گیرد. میه و ارزیابی قرار وجت

آرایی که  با توجها ام خورد. میاي به چشم ن مقرره ایران در این خصوص حقوقدر 
توان گفت که از نظر دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر، ملاك  میشده است  صادر

بـراي روشـن شـدن موضـوع بـه رأیـی کـه         باشد. میی دو علامت مورد عمل تشابه کلّ

                                                
1. Appearance. 
2. Kitchin.David, Lewelyn. David, Mellor. James, Richard Meade, Tomas 
Moody-Stuart, kerlys law of Trade Marks and Trade Names, Sweet and 
Maxwell,London2001, p.361. 
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دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونـده   12کنیم: شعبه  مین معناست اشاره متضمن ای
» قـارچ سـینا  «علامـت تجـارتی    30/9/83-122طی دادنامه شـماره  89/12/1252کلاسه 

دهند بـا علامـت سـینا     میهمراه با تصویر فانتزي را که مجموعاً یک علامت را تشکیل 
که توأم » قارچ سینا«ارد است. زیرا علامت تجدیدنظر خواهی و«... مشابه ندانسته است: 

دهنـد و   مـی با تصویر فانتزي به ثبت رسیده مجموعاً یک علامـت تجـارتی را تشـکیل    
از یکدیگر و استفاده مستقل از هریک به عنوان علامت تجارتی با هدف و  ها تفکیک آن

با مجمـوع   1نقش علامت منافات دارد و نظر به اینکه علامت مورد تقاضاي ثبت (سینا)
علامت تجارتی ثبت شده که داراي وجه مشخصه کاملی نسبت بـه آن بـوده، آن چنـان    
شباهتی ندارد که موجب اشتباه مصرف کننده عادي شود، از ایـن رو، دادگـاه بـا قبـول     

قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را  358تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 
دنظر خوانده به ثبت علامت تجارتی موضـوع اظهارنامـه ...   نقض و حکم بر الزام تجدی

  2»نماید. میصادر 
گیرند و به اختلاف موجود  میدر این حالت، دو علامت مورد تجزیه و تحلیل قرار ن

شود. در بررسـی شـباهت بـین دو علامـت،      میهی ندر بین جزئیات علایم چندان توج
  :زیرا .ی باید مدنظر قرارگیردشباهت کلّ

یـک   ت دارد و مصرف کنندگان بـه کـلّ  ی علامت در نظر بیننده اهمیً تأثیر کلّ-اولا 
در بسـیاري از مـوارد    -ثانیـاً  ؛کنند نـه اجـزاء مختلـف آن بـه تنهـایی      میه علامت توج

دیگر موجب تمایز دو علامت از حیث  اشخاص با اضافه کردن تصویر یا کلمه یا موارد
  3باشد. وجود داشته ها شباهتی بین آن جزئیات درکه گردند هر چند  ی میکلّ

هاي بدوي، اغلب، علایم را با نگـرش تجزیـه و تحلیـل بررسـی      در دادگاه چند هر

                                                
1. Sina. 

 ـ      . 2 ت براي مطالعه بیشتر ر.ك به: وصالی محمود، رضـا، مطالعـه تطبیقـی حقـوق ناشـی از ثبـت علام
  .132، ص 1384و تابستان  ، بهار51و  50تجارتی، مجله حقوقی دادگستري، شماره 

  . 81علیرضا، نوري، پیشین، ص. 3
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آن عـدم تشـابه دو    ي هرسند کـه نتیج ـ  میهایی  کنند که قطعاً با این روش به تفاوت می
نظـر  شده است از  صادرآرایی که  با توجه اما همانگونه که بیان گردید و علامت است

. باشد میی دو علامت مورد عمل دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر، ملاك تشابه کلّ
آلمانی را با  »fa«علامت  20/9/1375-3ي  راري شمارهتوان به رأي اص میبه عنوان مثال 

فارسی که هردو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبـت شـده اسـت، مشـابه     » فافا«
  1ندانست.

هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی  که توان گفت میین بحث ا ۀبه عنوان نتیج 
هرچند  ، مشابه هستندیکی، دیگري را به خاطر آورد ي مشاهدهدیگر ایجاد اشتباه کند یا 

  2داشته باشند.هم هایی  جزئیات تفاوت درکه 
ي مرکزي، دعواي خواهان به ها ناعلیه رستور» واگاما«دعواي  حقوق انگلیس در در
وارد دانسته شد: خواهان یک رستوران ژاپنی تحـت نـام    شباهت ظاهري علامتخاطر 

داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعـداً شخصـی رسـتورانی هنـدي را     3»واگاماما«
م با این کار موجب اشتباه و واقع شخص دو افتتاح نمود. که در 4»راجاماما«تحت عنوان 

  5به ابطال علامت رستوران هندي داد.شد. دادگاه حکم  میگمراهی مصرف کننده 
به جزئیات  ها ی و عدم تقسیم آنعلایم به طور کلّ ي هاساسی، مقایسي  چه قاعده گرا
 ـ ها ، ولی ترکیب نشانهاست ت زیـادي دارد و لازم اسـت کـه بـه پیشـوندها و      هم اهمی

 ه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بـوده و از توجنیز پسوندهاي مشترك کلمات 
خیلی بیشتر از شـباهت   ها جهت شروع خیلی مشابه باشند، احتمال اختلاط و اشتباه آن

پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترك خیلی بیشتر 

                                                
براي اطلاع از مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این دعوا رجوع کنید به کتـاب  . 1

  .498 -479، ص 1382، تهران 1375مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 
  .256، ص 1379پیشین،  ،وصالی ،محمود. 2

3. Wagamama. 
4. Rajamama. 

  .82به نقل از: نوري، پیشین، ص . 5
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  1از کلمات کوتاه با پسوند مشترك خواهد بود.
  کتابت -2

اشد. اگر این مشابهت، ات باشتباه مشتري ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلم
واقـع موجـب    ط را به اشـتباه انـدازد، در  عادي با ضریب هوشی متوسي  مصرف کننده

باشـد. در شـباهت ظـاهري، کتابـت      مـی علامت تجارتی ثبت شده  ي نقض حق دارنده
  2از اهمیت فراوانی برخوردار است. ها علامت تجارتی و طراحی آن

اي کـه در   در جریـان پرونـده   4»تانگ«و  3»نگپا«دیوان عالی کشور بین دو علامت 
د. جریـان  کر، شباهتی احراز نه بودمورد تجدید نظر قرارگرفت24در شعبه 5/8/71تاریخ 

خواسـتار ابطـال ثبـت    بـود  یک شرکت آمریکایی خواهان که دعوا از این قراراست که 
» تانگ«ت که علام با این استدلال ه بودشد (خوانده) یک شرکت ایرانی» پانگ«علامت 

 32 ي ... و گواهی تجدید ثبت مورخ... در ایران براي طبقـه  ي به موجب تصدیق شماره
» پانـگ «رات اقدام بـه ثبـت علامـت    ه به مقرّخوانده بدون توجو  به ثبت رسیده است

تانگ دارد، تقاضاي  ي هنموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شد
لمللی علایم صنعتی ا بندي بین در طبقهلازم به ذکر است که  .درا نموده بوابطال علامت 

ي هـا  ي معـدنی و گـازدار و سـایر نوشـیدنی    ها به ماءالشعیر، آب 32ي  و تجاري، طبقه
اي؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشـابه   ي میوهها غیرالکلی؛ آب میوه و شربت

ی بـین  ترونده هیچ گونه شباهبه استناد مجموع محتویات پ یوانا دام 5تعلق گرفته است.
کـه موجـب اشـتباه و     کـرد ظ، کتابت، تصویر و معنـی مشـاهده ن  از تلفّ دو علامت اعم

گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادي جامعه گردد. از این رو حکم بطـلان  
                                                

  .257محمود، وصالی، پیشین، ص . 1
  همان.. 2

3. PANG. 
4. TANG. 

، ضـمیمه  1387نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتی و علایم تجاري مصـوب   آیین. 5
  المللی علایم صنعتی و تجاري. ، طبقه بندي بین3م ، بنددو
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کلمات پانگ و تانگ از حیـث کتابـت و شـکل ظـاهري      1.کردابرام  را دعواي خواهان
باشند و ممکن است افراد عادي را که از اطلاعات مخصوصی  میزیادي  داراي شباهت

باشند دچار اشتباه و گمراهی نمایند بنابراین استدلال دادگاه مخدوش  میهم برخوردار ن
 رسد. میبه نظر 

ظ نیز شبیه هستند. لذا مشـترکات  که در کتابت شباهت دارند معمولاً در تلفّ  میعلای
  خواهیم پرداخت.» ظتلفّ«اد است که در ادامه به شباهت از لحاظ ظ و کتابت بسیار زیتلفّ

  ظتلفّ –3
تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد هرچند که  میکلمات نیز 2ظشباهت در تلفّ

ي متفـاوتی  هـا  زیرا کلمات زیادي وجود دارد کـه بـه گونـه    .متفاوت باشد ها کتابت آن
ند. این حالت در ارتباطات هست بسیار نزدیک ظ به همشوند ولی از لحاظ تلفّ نوشته می

رسـد   میشفاهی از جمله مکالمات تلفنی در مواردي که کالاها از طریق تلفن به فروش 
احتمـال گمراهـی    ،گیرد مییا از طریق رادیو و تلوزیون تبلیغات مربوط به کالا صورت 

ت خاصی برخوردار میظ نیز از اهشباهت در تلفّ از این رو،. برد میرا بالا مصرف کننده 
  3است.

10/10/1380مـورخ   1234 ي شـماره  ي تهران طی دادنامه  میم دادگاه عموشعبه سو 
را با این استدلال که این 4»لوانا«ظ با تلفّ دعواي خواهان به خواسته ثبت علامت تجارتی

کـه پـس از    کـرد مشـابه اسـت رد   » لـوان اَ«ظ با علامت ثبت شده علامت به جهت تلفّ
ــن رأي، ضاعتــرا ــه ای  ــ ي شــعبه ب ــدنظر تهــران طــی دادنام  ي ههشــتم دادگــاه تجدی
در زبان فارسی هـر دو کلمـه   «... با این استدلال که: 28/12/1380خ مور 3714ي هشمار

                                                
، 1377یداالله، بازیگر، آراي دیوان عالی کشور در امور حقوقی جلد سوم، انتشارات ققنـوس، تهـران   . 1

  .90-93صص
2. Similarity of  Pronunciation. 

  .258محمود، وصالی، پیشین، ص . 3
4. ELVAN. 
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اعتـراض را غیـر وارد   » به یک املا نوشته و این موجب اشتباه مشـتري خواهـد شـد...   
  1د.نمویید أتشخیص و رأي بدوي را ت

طی رأي  765/3/359دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه م سوي  شعبه
رأي دادگـاه  » فـارس «و » مـارس «با مشابه دانستن دو علامـت   19/3/76-457 ي شماره

 ي آیـین نامـه   5 ي ماده 2 ي حسب تبصره: «...که دنمورا نقض و چنین استدلال   میعمو
مت تجارتی ممکـن اسـت از لحـاظ    شباهت بین دو علا ،قانون ثبت علایم و اختراعات

اینکه دو علامت، مارس و فـارس کـه    ي هبا ملاحظ .ظ یا کتابت باشدشکل ظاهر یا تلفّ
مشترك هسـتند، از ایـن جهـت    » ارس«متفاوت و در سایر حروف » میم«حرف  فقط در

به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات بـه   ها ظ آنلفظاً مشابه و تلفّ
شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمـولی   میحاد و اشتراك لفظ و صدا اشتباه تّت اعلّ

صنعتی و تجارتی محصولات مارس و فـارس دسترسـی ندارنـد و از    ي  صهکه به مشخّ
فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جـز بـا مراجعـه بـه بروشـور و بسـته بنـدي        

رارگیرند، علامت فارس را به جاي د در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قنتوان مین
  2».نمایند میی آن تلقّ

در  ،1386م تجـاري ی ـي صـنعتی و علا هـا  قانون ثبت اختراعـات، طـرح  ي  آیین نامه
از عمومیت لازم برخوردار بـوده و عرصـه را در بررسـی شـباهت بـین دو       121ي  ماده

دارد:  مـی ه و مقرّر ر در این زمینه باز گذاشتعلامت تجارتی و در نظر گرفتن عوامل مؤثّ
کنندگان  ... که مصرفها ظ یا کتابت و یا سایر ویژگیشباهت از لحاظ شکل ظاهر یا تلفّ«

بنابراین، قضات در اتخّاذ تصمیم به موارد فوق الذّکر محدود  »عادي را به اشتباه بیندازد
یص نیستند و در واقع علاوه بر موارد ذکر شده در بالا به هر نحو که شـباهت را تشـخ  

در این خصوص بایـد نهایـت   توانند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهند.  میدهند 

                                                
کیفري) کاربردي  -(حقوقی ل آراي وحدت رویه دیوان عالی کشورمجموعه کام منصور، پور نوري،. 1

  .144-145، صص 1388، انتشارات خرسندي، چاپ اول 1388تا سال 
  .258-259وصالی، پیشین، صص به نقل از محمود،. 2
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زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادي را صرف مشهور کردن یـک   .ت را به کاربرددقّ
تی در رسیدگی به دعاوي، خسارت سنگینی به این صورت بی دقّ کنند که در میعلامت 

  شود. میاشخاص وارد 

  م (نقض شهرت علامت تجارتی)قض نوع دون –م دو مبحث
شود که استعمال علامت  ق میدر اکثر موارد، نقض علامت تجارتی در صورتی محقّ

 ـ  ا در مـواردي  یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا مشابه باشـد. ام
استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه و غیر یکسان 

یز ممکن است تحت شرایطی موجب نقض علامت تجـارتی شـود و در واقـع نقـض     ن
یابد که استعمال علامت یکسان یا مشـابه   میق شهرت علامت تجارتی در مواردي تحقّ

علامت تجارتی مورد حمایت، باعث ورود ضرر به شهرت یـا ویژگـی ممتـاز علامـت     
اً باعـث گمراهـی مـردم در    این نوع نقض، استعمال نقض کننده، لزوم در تجارتی شود.

شود بلکه به نوعی شهرت علامت مـورد   میخصوص تشخیص مبدأ کالاها یا خدمات ن
نقض نیز همانند نقض نوع از دراین به تعبیر دیگر،  گیرد. مینقض در معرض خطر قرار 

 مورد حمایتبراساس مشابهت یا یکسانی، شرط وجود یکسانی یا مشابهت بین علامت 
ده وجود دارد، اما نیازي نیست که کالاهـاي تحـت دو علامـت بـا     و علامت نقض کنن

یکدیگر یکسان یا مشابه باشند بلکه برعکس در اکثر موارد، کالاهاي تحت دو علامـت  
  باشند. میغیر مشابه 

اجرایی آن به این نوع نقض  نامه و نیز آیین 1310لایم و اختراعات قانون ثبت ع در
 در ل پرداختـه بـود.  این قانون فقط به نقض نـوع او  9 ي هماد 2اي نشده بود. بند  اشاره
ي صـنعتی و  هـا  قانون ثبت اختراعات، طـرح  32(ه) و (و) ماده ي  هاي در بند که حالی

م مـورد شناسـائی قرارگرفتـه     86ب علایم تجاري مصول و دوهر دو نوع نقض نوع او
» همان کالاها یا خدمات مشابه« ي فوق الذّکر با استفاده از عبارت ماده در بند (ه) است.

زیـرا در   حمایت از علایم مشهور را در مقابل نقض نوع اول پیش بینـی نمـوده اسـت.   
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ـ   نقض نوع او  ق نقـض محسـوب   ل یکسانی یا مشابهت کالاها یـا خـدمات شـرط تحقّ
عین یا شبیه آن قبلاً براي خدمات غیرمشابه ثبت و «دارد:  میو در بند (و) مقررّ  شود می
به وضوح نقض نوع دوم را پذیرفته و » غیرمشابه«و با قید عبارت » وف شده باشد...معر

 صاحب علامت را در صورت وقوع آن مورد حمایت خویش قرار داده است.

م را به شرح ذیل مورد شناسایی انگلستان، نقض نوع دو 1994قانون علایم تجاري 
  قرارداده است:

چنانچه علامت یکسان یـا شـبیه علامـت     ،1994قانون  10ماده  3مطابق بند  –الف
در صـورتی کـه    د،تجارتی ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیر مشـابه بـه کـار رو   

باشد و استعمال مذکور، باعث بهره بردن  1داراي شهرتدر انگلستان علامت ثبت شده 
شـود یـا    استفاده کننده از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده ي ناعادلانه

باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی تمایز علامت مذکور گردد، این اسـتعمال، نقـض   
 دو شـرط لازم اسـت:   3ق نقض مذکور در بنـد  شود. پس براي تحقّ میکننده محسوب 

مشـابه باعـث بهـره بـردن      ط دیگري در مورد کالاهاي غیـر استعمال علامت توس -اولاً
رر براثر اسـتعمال بـه شـهرت یـا ویژگـی تمـایز       شخص مذکور یا ورود ضي  ناعادلانه

علامت  -؛ ثانیاًعلامت شود. تحقق هریک از دو مورد اخیر براي وقوع نقض کافی است
  2مورد حمایت، داراي شهرت باشد.

 کـرده صرفاً به کالاهاي یکسان و مشـابه اشـاره    خصوصکنوانسیون پاریس در این 
 ـ کرده است. اشارههم » خدمات مشابه«قانون ایران دست به نوآوري زده و به  .است ا ام

قانونگـذار، در بنـد (و)    مشابه ظاهراً از دید قانونگـذار دور مانـده اسـت.    غیرکالاهاي 
نامـه تـریپس، حمایـت از علایـم      موافقـت  16 ي ماده3با الهام از بند  ،فوق الذکر ي ماده

 ـ   مشهور را به خدمات غیر مشـابه   الاهـاي غیـر  از ک  میا نـا مشابه تعمـیم داده اسـت. ام
 ي مـذکور، هـم خـدمات غیـر     ماده موافتقنامه تریپس در. این در حالی است که برد مین

                                                
1. reputaition. 
2. Cornish,W.R. op.cit, p.624. 
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لذا به این بند از قانون 1.مشابه را مورد حمایت  قرار داده است هم کالاهاي غیر مشابه و
در » کالاهـا «بر » خدمات«زیرا دلیلی براي ترجیح  .مذکور از این جهت ایراد وارد است

عـین  « شود متن آن به شرح ذیل اصلاح شود: میپیشنهاد  .ن نوع حمایت وجود نداردای
ي یک علامت یا نام تجـارتی باشـد کـه بـراي      اي شبیه یا ترجمه یا به طرز گمراه کننده

مشـابه متعلـق بـه     کالاها و خدمات یکسان یا مشابه و هم چنین کالاها و خدمات غیـر 
  ».شخص دیگري در ایران معروف است

چنانچه شخصی غیر از مالک علامت تجارتی یـا شـخص مجـاز از طـرف او،      -ب
فی کالاها یا خدمات مالک به کار ببرد و به منظور علامت تجارتی ثبت شده را براي معرّ

این امـر   ،ي کالاهاي مزبور با کالاهاي خود بپردازدها ویژگیي  ه مقایسهلاع رسانی، باطّ
ض شود. چنانچه شخص مزبور در این مقایسه، در تواند فی نفسه مشمول عنوان نق مین

ایز اثر استعمال علامت تجارتی ثبت شده مورد مقایسه، ضرري به شهرت یا ویژگی تم ـ
علامـت  اي نامشروع و ناعادلانه از شهرت یاویژگی تمایز  آن علامت وارد آورد و یابهره

  3یابد. میق تحق2ّ»اي تبلیغات مقایسه«به واسطه مورد مقایسه به دست آورد، نقض 
بـه عنـوان نقـض    » اي تبلیغـات مقایسـه  «مبنی بر شناسائی اي  در قوانین ایران مقرره

و در صـورت رخ دادن چنـین نـوعی از نقـض      اسـت.  علامت مشهور پیش بینی نشده
قابل  4اند علامت تجارتی را پیش بینی نموده علامت به واسطه مواردي که نقض شهرت

  پی گیري خواهد بود.

                                                
1. (3) "Article 16th of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 
mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of 
which a trade mark is registred, provided thatuse of that trade mark in 
relation to those goods or services would indicate aconnection between those 
goods or services and the owner of the registred trade mark and provided 
that the interests of the owner of the registered trade mark are likely to be 
damaged by such use"; available at: 
www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm. 
2. comparative advertisings. 
3. Kitchen and others, op.cit, p. 365. 

  .1386هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب  قانون ثبت اختراعات، طرح 32ي  بند هاي (ه) و (و) ماده. 4
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یکی از مصادیق نقض شهرت  1قانون علامت تجارتی انگلستان، 10ماده  6مطابق بند
علامت تجارتی، استعمال مغایر اعمال شرافتمندانه از علامت تجارتی مالک علامت ثبت 

باشد کـه   میشده به منظور معرفّی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوي وي 
مت تجارتی مالک علامت ثبت شده به استعمال علا معروف است.2اي تبلیغات مقایسهبه 

ا اگـر  سوي وي مجاز است، ام فی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز ازمنظور معرّ
اعمال شرافتمندانه صورت پذیرد و باعث بهـره بـردن ازویژگـی     غایراستعمال مذکور م

ا تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود و یا باعث ورود ضرر به ویژگی تمایز ی
  شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود، نقض کننده محسوب خواهد شد. 

 ي حـوزه م علامت مشـهور و  ونقض شهرت یک علامت تجارتی، مفه براي بررسی
  دهیم: میعلامت تجارتی را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار شهرت 

  : مفهوم علامت مشهوربند نخست
یت دار کشوري که حمایت در آنجا هستند که مقامات صلاح  مییم مشهور علایعلا

م مشهور عموماً از حمایت قوي یکنند. علا میی درخواست شده است آن را مشهور تلقّ
ی اگر در قلمرو یک کشور ثبت نشـده یـا اسـتفاده نشـده     برخوردارند به نحوي که حتّ

کـه بـه     میید. همچنین علایم مشهور در مقابل علاگیرن میقرار حمایت مورد باشند نیز 
مـورد  روند نیـز   میاي مشابه بوده و براي محصولات غیرمشابه به کار  طرز گمراه کننده

ایـن اسـت کـه از سـوء      ،ند. مقصود اصلی از این حمایت مضاعفگیر میقرار حمایت 
جلـوگیري   هـا  آنم مشهور و یا لطمه زدن به شهرت یاز شهرت علا ها ي شرکت استفاده

ي هـا  علامـت مشـهور بـراي نوشـیدنی     یـک 3»وندر کولا«فرض کنید  ،شود. براي مثال
                                                

1. (6) Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
"…but any such use otherwise than in accordance with honest practices in 
industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered 
trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is 
determental to, the distinctive character or repute of the trade mark"; 
available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014. 
2. Comparative advertisings. 
3. Wondercola. 
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ــم مشــهور از حمایــت مضــاعف   غیرالکلــی اســت. شــرکت در کشــورهایی کــه علای
ي غیرالکلی در آن کشورها معروف است به ها برخوردارند و این علامت براي نوشیدنی

طور خودکار از حمایت لازم برخوردار خواهد شد. این حمایت براي کالاها و خدمات 
ز وجود دارد به این معنا که اگر شرکت دیگري تصمیم بگیـرد محصـولات   غیرمرتبط نی

، عرضه کند بایـد اجـازه   مذکوردیگري از تی شرت گرفته تا عینک آفتابی را با علامت 
  1را کسب نماید. »وندرکولا« شرکت
، بـا وجـود   1386ي صـنعتی و علایـم تجـاري    هـا  قانون ثبت اختراعـات، طـرح   در

مشهور شده است هیچ معیاري براي تشخیص و احـراز یـک    میاز علاکه یی ها حمایت
 32 ي (و) مـاده  در این خصوص قانون مذکور تنها در بنـد  علامت مشهور وجود ندارد.

عین یا شبیه «...دارد:  میر مقرّ نماید،ه ینکه تعریف و معیاري در این خصوص اراآبدون 
وط برآنکـه عرفـاً میـان    ربراي خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مش ـ آن قبلاً
معروف ارتباط وجـود داشـته و ثبـت آن بـه منـافع      علامت مالک  ازعلامت وي  استفاده

  .»مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد
براي اولین بار مفهوم علامت مشـهور مـورد    2ر کنوانسیون پاریس،مکرّ 6 ي مادهدر 

شوند  میاتحادیه متعهد  هاي شورک -1«دارد:  می رمذکور مقرّ ي ماده شناسائی قرارگرفت.
خواه رأساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد خواه طبق تقاضاي کتبی ذینفـع، علامـت   

اي کـه   ته است از نقل یا تقلید یـا ترجمـه  صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یاف
ده معتقد مؤثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کنن

باشد که آن علامت از علایم مشهوره است و آن علامت مشـهوره متعلـق بـه شخصـی     
تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را براي هرنوع کالا یـا   میاست که 

                                                
، ترجمه سازمان ثبت اسناد و 1کتاب هاي مالکیت فکري براي کسب و کار، علایم تجارتی، شماره . 1

بـه نقـل از تقـی زاده،     www.WIPO.int/sme/en.، قابل دسترسی در 17و16املاك کشور، صص 
  .127پیشین، ص 

متون ترجمه شده از کنوانسیون پاریس در مقاله حاضر، به نقل از روزنامه رسمی به شماره و تـاریخ  . 2
  می باشد. 28/10/1348 -7269
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کالاهاي مشابه به کار برده باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سـازند و  
  ممنوع کنند.یا استعمال آن را 

وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدي باشد که مؤثر در 
  ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

سال از تـاریخ   پنجبراي تقاضاي ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لااقل  -2
نند مهلتی را که در آن باید منـع اسـتعمال   توا میکشورهاي اتحادیه  ؛ثبت باید داده شود

  درخواست شود پیش بینی کنند.
که بـا سـوءنیت بـه ثبـت رسـیده یـا        را  مییحذف یا منع استعمال علا ابطال و -3

  1.»تقاضا کرد توان می زمانی هر اند در استعمال شده
ز ي بـین اسـتفاده ا   وجـود رابطـه   -(اولاًشرط مذکور  نامه تریپس نیز دو موافقت در

ورود لطمه به علامت مشهور در فـرض ثبـت    -علامت و مالک علامت معروف و ثانیاً 
  هایی به شرح ذیل پیش بینی شده است: همراه با تفاوت علامت نقض کننده)

) بـا تغییـرات لازم، در مـورد کالاهـا یـا      1967( پـاریس  کنوانسیونر مکرّ 6 ي ماده«
به ثبت  ها ه علامت تجاري در خصوص آنخدماتی که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند ک

                                                
1. Article 6bis of Paris convention (1967): 
"The countriesof the Union undertake,ex officio if their legislation so 
permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the 
registration, and to prohibit the use, of a trade mark which constitutes a 
reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a 
trade mark considered by the competent authority of the country of 
registration or use to be well known in that country as being already the 
mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for 
identical or similar goods. These provisions shall also apply when the 
essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-knwn 
mark or an imitation liable to create confusion therewith. 
A period of at least five years from the date of registration shall be allowed 
for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union 
may provide for a period within which the prohibition of use must be 
requested.  No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or 
prohibition of the use of marks registered  or used in bad faith"; available at: 
www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514. 
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رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاري در رابطه 
پیوندي میان کالاهـا و خـدمات مزبـور و مالـک     ي  ا آن کالاها یا خدمات نشان دهندهب

بـر اثـر   علامت تجاري ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاري ثبت شده احتمـالاً  
هر دو مورد کالاها و خـدمات غیرمشـابه را    ،موافقتنامهاین  »اي زیان بیند. فادهچنین است

ا1است. نظر قرارداده مددر کنـد  مـی مشـابه اشـاره    قانون ایران فقط به خـدمات غیـر   ام 
ت خاصی نسبت به کالاها ندارد و بهتر بود که در قانون ایران خدمات هیچ مزی حالیکه

  گرفت. میقرار قانون گذاره غیرمشابه مورد توجنیز کالاهاي 
اشاره به معیار عرفـی جهـت احـراز ارتبـاط بـین اسـتفاده از علامـت در خـدمات         

چنـد   رسد هـر  میغیرمشابه و مالک علامت مشهور در قانون ایران کاملاً منطقی به نظر 
مالـک علامـت    نظر قرارنگرفته است. قانون ایران ورود لطمه به منافعنامه مد در موافقت

نامه فقط  موافقت که در حالی در ؛ثبت مورد شناسایی قرارداده است ي قبلی را در نتیجه
 شدهبه منافع مالک علامت مشهور در اثر استفاده اشاره و تصریح  ضرر به احتمال ورود

  2دهد. میو ثبت شدن را به درستی ملاك قرار ن
  شهرت علامت تجارتی ي حوزه: بند دوم

 ،کنیم میض یک علامت تجارتی از طریق نقض شهرت آن علامت اشاره وقتی به نق
نامه  ه به موافقتشهرت آن علامت است. با توج ي  حوزهنماید  میآنچه ذهن را درگیر 
وسـیعی شـهرت    یک علامت تجارتی در عموم مردم و در حـد  که تریپس، لازم نیست

 ها الاها یا خدمات خاصی براي آند. به تعبیر بهتر، بخش معینی از مردم که کداشته باش
                                                

1. (3) Article 6bis of Paris convention (1967): 
"Article 6 bis of the paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, 
to goods or services which are not similar to those in respect of which a 
trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to 
those goods or services would indicate a connection between those goods or 
services and the owner of the registered trademark and provided that 
interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged 
by such use"; available at: www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514. 
2. "The Interests of the Owner of the Registered Tradmark are Likely to be 
Damaged by Such Use". 
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شود،  میشود یا محلی که در آن علامت از طریق تبلیغ نمایش داده  میعرضه یا استفاده 
که شهرت   مییزیرا اگر علامت مشهور را به علا باید ملاك سنجش و بررسی قرارگیرد.

یزي این چ و سراسري دارند تعبیر کنیم آنوقت به ندرت علامت مشهور خواهیم داشت
ی کسانی که بین عموم حتّ نخواهد بود. پس لازم نیست که علامت در نقض غرض جز

باشـد و  برخـوردار  شـهرت   دهنـد از  مینظر را مورد استفاده قرار ن کالایا خدمات مورد
لازم به ذکر است که  کند. میصرفاً آگاهی بخش مربوط در احراز شهرت علامت کفایت 

نوع اول بصورت کامل بیان گردیـد. و نقـض    مشهور در مبحث نقض نقض علایم غیر
مشـهور قابـل تصـور     نوع دوم (نقض شهرت یک علامت) هرگز در علایم تجاري غیر

  نیست.
  علامت تجاريق نقض ط تحقّای: شردوم بخش

نقض علامت تجارتی، ممکن است باعث ورود لطمه به شهرت یـا ویژگـی متمـایز    
عادلانه استعمال نقض کننده از شهرت علامت تجارتی و یا این که موجب بهره بردن نا

تواند موجب گمـراه کـردن    میعلامت تجارتی شود همچنین نقض یک علامت تجاري 
. در این گفتار بـه بررسـی شـرایطی کـه     باشدمصرف کنندگان در خصوص مبدأ کالاها 

باشـد   مـی براي تحقق نقض ضروري است خواهیم پرداخت. اهمیت بحث از آن جهت 
م از آن شرایط موجود نباشد، استعمال علامت تجارتی توسط شخص که چنانچه، هرکدا

  رود. مین به شماردیگر، استعمال نقض کننده 
 1تجاريي  نخست: استعمال در زمینه گفتار

بـه شـمار   استعمال علامت تجارتی در صورتی نقض علامـت تجـارتی ثبـت شـده     
ر گیـرد و در واقـع   علامت به عنوان علامت تجـارتی مـورد اسـتفاده قـرا    آن که رود  می

 در را برد، قصد انتفاع و بهـره بـردن از آن علامـت    میشخصی که آن علامت را به کار 
تجارت داشته باشد. در صورتی که چنین قصدي وجود نداشته باشد، استعمال ي  عرصه

                                                
1. use in the course of trade a sign. 
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  1شود. مین محسوبمزبور نقض علامت تجارتی 
 م تجاري ایرانیو علا ي صنعتیها قانون ثبت اختراعات، طرح 60و  40مطابق مواد 

عملی که عادتاً  ین طوربدون موافقت مالک و هم ،علامتیک استفاده از  1386مصوب 
ی نقض تلقّ ،هرنوع فعالیت بدون اذن صاحب حق به طور مطلقتجاوز محسوب شود و 

  2.شود می
ي  یـه به معناي کلّمذکور  60ي هماد در» هرنوع فعالیت«عبارت  که لازم به ذکر است

چنین استنباطی بـرخلاف مفهـوم و   «تجاري و غیر تجاري نیست. زیرا  اعم از ها یتفعال
 ،زیرا که علامت تجارتی همانطور که از نام آن پیداست .باشد مینقش و کارکرد علامت 

غیرتجارتی از آن ي  بنابراین استفاده .رسد میتجارت به ثبت ي  عرصه جهت استفاده در
در برخی موارد، استفاده از  شود که میپس ملاحظه 3.»آید میاز استثنائات نقض به شمار 

                                                
1. Cornish, W.R. op.cit, p.616. 

حقوق ناشـی از  : «1386هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب  قانون ثبت اختراعات، طرح 40 ي ماده. 2
استفاده از هر علامت که در ایران ثبت  –ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است: الف 

مالـک   -باشـد. ب  غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن مـی شده باشد، توسط هر شخص 
تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وي از علامت استفاده کند و یا شخصـی   علامت ثبت شده می

که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامـه دعـوي   
  شود که شبیه علامت ثبـت شـده اسـت و اسـتفاده از آن     ستفاده از علامتی میحقوق شامل ا نماید. این

حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات  -گردد. ج دمات مشابه، موجب گمراهی عموم میبراي کالا یا خ
ر وارد و در بـازار ایـران   مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشو

  »شود. ردد، شامل نمیگ عرضه می
 نقـض حقـوق   : «1386هاي صنعتی و علایـم تجـاري مصـوب     قانون ثبت اختراعات، طرح 60 ي ماده

مندرج در این قانون، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیـر از  
وه بر مالک حقـوق تحـت   گیرد. علا قانون و بدون موافقت او انجام میمالک حقوق تحت حمایت این 

حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارندة اجازة استفاده، از مالک در خواست کرده تا بـراي خواسـتۀ   
تواند علاوه  نسته آن را انجام دهد، دادگاه میمعینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوا
الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز  بر صدور دستور جلوگیري از نقض حقوق یا نقض قریب

  »حکم صادر کند و یا تصمیم دیگري جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
  .149تقی زاده، پیشین، ص . 3
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علامت دیگري مشمول عنوان نقض نخواهد بود و ازشرایط دعوي نقض این است کـه  
 جریان تجارت استفاده شده است. اگر چه خواهان ثابت کند از علامت تجارتی وي در

اي  ي ایران اشـاره صنعتی و علایم تجاري ها این شرط در قانون ثبت اختراعات، طرح به
از شروط نقض علامت، استفاده از علامت تجارتی در  ،حقوق ایران ا درام ،نشده است

باشد. زیرا علامت تجارتی، تمایز کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا  میعرصه تجاري 
ق چنین هدفی این است که علامت تجارتی در تحقّ ي و لازمه استحقوقی از یکدیگر 

  جارت مورد استفاده قرارگیرد.عرصه و جریان ت
کـه علامـت در    آید میبه شمار نقض   میهنگااستعمال علامت  ،در قانون انگلستان

مـذکور مصـادیق اسـتعمال یـک علامـت      ي  جارت به کار رفته باشد. در مـاده تي  نهزمی
 :نماید میشود، به شرح زیر بیان  میتجارتی را که نقض محسوب 

  ؛ها ا یا بسته بندي آنالصاق علامت برروي کالاه -1
معرض فروش قراردادن کالاي حـاوي علامـت تجـارتی و ذخیـره      عرضه یا در -2

  ؛به قصد فروش ها کردن آن
  ؛واردات یا صادرات کالاهاي متضمن علامت تجارتی -3
  1.علامت در اوراق تجاري یا تبلیغاتاستفاده از  -4

ل به صـورت شـفاهی نیـز    محدود به موارد فوق نیست و استعماي  مصادیق استفاده
  2به شمار رود.ق نقض علامت تجارتی موارد تحقّ تواند از می

  
                                                

1. Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
"… For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he 
(a) affixes it to goods or the packaging thereof; 
(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them 
for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the 
sign; 
(c) imports or exports goods under the sign; or 
(d) uses the sign on business papers or in advertising"; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June,2014. 

  .74نوري، پیشین، ص . 2
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  : استعمال علامت تجارتی بدون ثبت دوم گفتار
رسد مالک حق استفاده انحصاري از آن را داراست  میوقتی علامت تجارتی به ثبت 

بقاً بـه نـام   بنابراین چنانچه علامت تجارتی ثبت شده مشابه یا عین علامتی باشد که سا
دیگري ثبت شده است در اینصورت استفاده از علامت مزبور نقض تلقی نخواهد شـد  
 زیرا استفاده شخص مزبور ناشی از ثبت و با تجویز قانون بوده اسـت در حـالی کـه در   

، هـیچ  1386ایـران مصـوب   م تجـاري  ی ـي صنعتی و علاها قانون ثبت اختراعات، طرح
ایـن   41ي هوجـود نـدارد. مـاد   چنین علامتی ت استعمال تبیین وضعی مورد اي در رهمقرّ

علامـت ثبـت شـده توسـط     همان قانون درخواست ابطال  32ي  با ارجاع به مادهقانون 
مهلتی براي درخواست ذینفع پـیش بینـی نشـده     چون و بینی نموده است ذینفع را پیش

 22ي  مـاده کنـد.   مطرحرا هر زمانی چنین تقاضایی در تواند  می، ذینفع از این رو است
سـه سـال    ، مهلت اعتراض به ثبت علامـت را 1310مصوب  م تجاري یقانون ثبت علا
بیشتري  هماهنگی علامت ثبتی بقاي اعتبار این مورد با امر ثبات و در و تعیین کرده بود

  داشت.
در حقوق انگلستان، علامت تجارتی ثبت شده از طریق استفاده از علامت تجـارتی  

 مطابق شود. میخصوص همان کالاها و خدمات به ثبت رسیده است نقض ن که بعداً در
چنانچه علامت تجارتی یکسان یا 1انگلستان،1994قانون علایم تجارتی  11ي ماده 1بند 

خصوص همان کالاهـا یـا    شبیه به علامت تجارتی ثبت شده به نام شخص دیگري، در
قبلـی  ي  علامـت ثبـت شـده    علامـت مزبـور، نقـض    استفاده از ،خدمات به ثبت برسد

علامت تجارتی  ي هشود. زیرا عمل وي از طرف قانون مجاز بوده و دارند میمحسوب ن
، است ل شدهیی که قانون براي او، بر اساس ثبت آن علامت قااز حقّ تواند میثبت شده 

شخص زیان دیده  ،موجب ورود ضرر به غیر شود استفاده کند و اگر استفاده از این حقّ
                                                

1. (1) Article 11th of Trade Marks Act 1994: 
"A registered trade mark is not infringed by the use of another registered 
trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered 
(but see section 47(6) (effect of declaration of invalidity of registration"; 
available at:www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014. 
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تنها راه مالـک بـراي جلـوگیري از     .ف اجراي آن حق شودتواند خواستار توقّ مین ابتداً
 رات تقاضـاي ابطـال علامـت مزبـور را بنمایـد. در     مقـرّ  مطـابق این است کـه   ،مشکل

ون قـان 1قانون علایم تجارتی گنجانده شده است. 47ي  ماده6 در بند انگلستان، این حقّ
اسـتعمال علامـت تجـارتی را در اثـر ثبـت از       ،11ي  علایم تجـاري انگلسـتان درمـاده   

  .شمارد میاستثنائات نقض 
  قانونی : استعمال بدون حقّمسو گفتار

شخص  اگراست که  در نظر گرفته قانون حقوقی را براي اشخاص ،مواردبرخی  در
به ظاهر ممکن است علامت تجارتی شخص دیگري نقـض   آن حقوق را اعمال نماید،

اگرعلامت تجارتی اسم یا آدرس براي مثال، داند.  میل را نقض نآن عم ،شود ولی قانون
دارد بدون اینکه نیازي به اخذ اجازه از صـاحب   یک شخص باشد، شخص مزبور حقّ

  علامت تجارتی داشته باشد، از آن علامت استفاده نماید. 
شاید ایـن بـه دلیـل بـدیهی      ؛اي در این باره وجود ندارد رهایران هیچ مقرّحقوق  در

بودن امر باشد. چرا که در عمل با موارد زیادي از این دست روبرو هستیم مانند استفاده 
شوند و  میاز عبارت محلّات براي بسیاري از محصولات لبنی که در شهر محلّات تولید 

فرش بافی مختلف  هاي بافته شده در کارگاه هاي یا استفاده از عبارت کاشان براي فرش
بـه عنـوان    .گذارنـد  میشهر کاشان تولید و به معرض فروش  که محصولات خود را در

را براي خدمات قالیشویی ثبت کرده باشد و » شربت اوغلی«مثال، اگر شخصی علامت 
ادعاي نقض علامت خود را کرده باشد وخوانده استدلال کند که از نام خانوادگی خود 

یات خوانده را پذیرفته و قرار نماید، دادگاه باید دفاع میاست استفاده » شربت اوغلی«که 
چنانچه استفاده از علامت تجارتی براسـاس حقـوقی    منع تعقیب صادر نماید. بنابراین،

این نوع اسـتعمال از اسـتثنائات    ،باشد که قانون براي استفاده کننده در نظر گرفته است

                                                
1. Christopher Morcom, Ashley Roughton,James Graham,the Modern Law 
of Trade Maks, Butterworths, London ,1999,  p.212. 
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  1.علامت رخ نخواهد داد ي خواهد شد و نقضی درباره تلقّینقض 
 مطـابق بنـد   2.رود میبه شمار نیم تجارتی انگلستان این عمل نقض ق قانون علامطاب

کـه بـراي    باشـد صاتی حاوي اجزا و مشخّعلامت تجارتی که   میگا(ب) این ماده، هن2
فی و نشان دادن نوع، کیفیت، کمیت، ارزش، مبدأ جغرافیایی، زمان تولید کالاهـا یـا   معرّ

 ،در ایـن صـورت   ،رود مـی بـه کـار   صات کالاها و خدمات ارائه خدمات و سایر مشخّ
چنانچه تولید کنندگان کالاها و خـدمات مـذکور مطـابق اعمـال شـرافتمندانه در امـور       

صات فوق درمورد کالاها و خدمات خـود اسـتفاده نماینـد،    صنعتی و تجارتی، از مشخّ
هـم   شـود.  مـی ناز مصادیق نقض علامت تجارتی محسوب  ها دراین مورد نیز عمل آن

  ي محدوده علامت تجارتی دریک بدون ثبت علایم تجارتی از ماده مذکور، 3چنین، بند 
کند. در واقع قانون براي چنین علامتی که بدون ثبت، توسـط   میی حمایت مکانی خاص
شـود   می، در یک محل خاص استفاده (یا جانشین و قائم مقام قانونی وي) یک شخص

  3.ل شده استیم قاتقد حقّ
  مال بدون رضایت مالک استع :چهارم گفتار

نـوع از  چنانچه استعمال علامت براساس اجازه مالک آن علامت صورت گیرد، این 
، همچنین در صورتی که شخصی داراي چنـین مجـوز   رود میبه شمار ناستعمال نقض 

                                                
  .161تقی زاده، پیشین، ص . 1

2. Article 11th of Trade Marks Act 1994: 
"(2) A registered trade mark is not infringed by— 
(a) the use by a person of his own name or address"; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014. 
3. Article 11th of Trade Marks Act 1994: 
"(2) A registered trade mark is not infringed by— 
 (b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended 
purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of 
rendering of services, or other characteristics of goods or services, or 
(c) the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended 
purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare 
parts),provided the use is in accordance with honest practices in industrial or 
commercial matters"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited 
on June, 2014. 
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و حق اعطاي مجوز بهره برداري به دیگـري را داشـته باشـد و مجـوز     1اي باشد استفاده
طاء نماید، استعمال شخص اخیر که بر اسـاس اجـازه  شـخص    استفاده به دیگري را اع

 ـ  «زیرا  شود میتلقی نداراي مجوز بوده است، نقض  یابـد کـه    مـی ق نقـض زمـانی تحقّ
شخصی از علامت غیر بدون اذن و موافقت وي استفاده کند. بنـابراین در صـورتی کـه    

ه بـه انتفـاء   صاحب علامت موافق با چنین استفاده اي باشد، در این حالت نقـض سـالب  
یی نه تنها نقض نیست بلکه در صـورتی کـه طبـق    ا چنین استفاده2».موضوع خواهد بود

 3استفاده خود صاحب علامت اسـت.  ي مقررات و وفق قرارداد صورت گیرند، به منزله
قـانون ثبـت اختراعـات،     60ي یز با توجه بـه مفهـوم مخـالف مـاده    کشور ما ن قانوندر 

نیز نقض حق مالک علامت تجـاري بـه    86ب اري، مصوي صنعتی و علایم تجها طرح
  واسطه انجام هر فعالیتی که بدون موافقت او انجام شود مورد شناسائی قرارداده است.

قـانون علایـم    9ي  مسـتفاد از مفهـوم مخـالف مـاده     در حقوق کشور انگلستان نیـز 
 ـ » عدم رضایت مالـک « ،1994تجارتی   ق نقـض حقـوق مالـک علامـت    از شـروط تحقّ
که استعمال یک علامت به واسـطه رضـایت     می. بنابراین، هنگاشود میانگاشته تجارتی 

مالک علامت باشد، درصورت استعمال علامت هیچ نقضی صورت نگرفته اسـت. لـذا   
در استفاده و بهره بـرداري   علامتموارد استثناء نقض علامت، رضایت صاحب  یکی از

  4استفاده کننده از علامت ثبت شده است.
  در قلمرو حمایت  علامت : استعمالپنجم گفتار

است کـه خواهـان ثابـت کنـد خوانـده از علامـت        آن یکی از شرایط دعوي نقض
                                                

1. Licensed Use. 
  ,161تقی زاده، پیشین، ص. 2
  .158ورمزیار ارزانفودي، پیشین، ص . 3

4. (1) Article 9th of Trade Marks Act 1994: 
"The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade 
mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom 
without his consent.The acts amounting to infringement, if done without the 
consent of the proprietor, are specified insection 10"; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014 
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ی ا این استفاده باید در قلمرو محلّتجارتی وي درجریان تجارت استفاده نموده است. ام
 که علامت تجارتی خواهان به ثبت رسیده است، رخ دهد مگر اینکه خواهـان علامـت  

المللی کرده باشد کـه   ت نامه یا پروتکل مادرید ثبت بینتجارتی خود را براساس موافق
  در این صورت، علامت او در قلمرو کشورهاي عضو نیز قابل حمایت خواهد بود.

صاحب علامت تجارتی علی الاصول در قلمرو کشوري که علامت تجارتی خود را 
لذا استفاده شـخص دیگـر در قلمـرو     به ثبت رسانده است حق استفاده انحصاري دارد

شود. براي مثال چنانچه شخصی علامتی را در ایران به نام خود به  میمزبور نقض تلقی 
ثبت برساند اصولاً در قلمرو ثبت شده از حمایت قـانونی برخـوردار اسـت و اسـتفاده     
شخص دیگر از علامت مزبور در خارج از قلمرو ایران مشمول نقض نخواهد بود، مگر 

المللـی از چنـین حقـی     هـاي بـین   اینکه صاحب علامت تجارتی بر اسـاس کنوانسـیون  
قت نامه و پروتکل برخوردار باشد. بنابراین چنانچه دارنده علامت، آن را بر اساس مواف

لمرو کشورهاي قید شـده در ثبـت   المللی کرده باشد در اینصورت در ق مادرید ثبت بین
  مند خواهد بود.  صاري بهرهالمللی نیز از حق استفاده انح بین

ي  در مـاده  1386ب ي صنعتی و علایم تجارتی مصـو ها قانون ثبت اختراعات، طرح
ط اشخاص دیگر بـدون موافقـت مالـک را در    هاي انجام شده توس ، صراحتاً فعالیت60

  ی و براي آن ضمانت اجرا تعیین کرده است. قلمرو ایران نقض تلقّ
تی انگلستان نیز به نقض علامـت تجـارتی در قلمـرو    قانون علامت تجار 9در ماده 

  1حاکمیت قانون انگلستان اشاره دارد.
قوانین مالکیت فکري فقط در حوزه مربوطه داراي حمایت خواهند بـود و ایـن بـه    
معناي اصل سرزمینی بودن قوانین راجع به مالکیت فکري است. یعنی اولاً حقوق ناشی 

شـود نـه قـوانین     مـی قوانین داخلی مشخص و معین از علامت تجارتی صرفاً براساس 

                                                
1. Article 9th of Trademark Act of 1994: 
"The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade 
mark which areinfringed by use of the trade mark in the United Kingdom 
without his consent"; available at: www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited 
on June, 2014. 
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ثانیـاً حقـوق مـورد     کشورهاي دیگر ولو اینکه از مقـرّرات مشـابهی برخـوردار باشـند.    
حمایت استفاده اشخاص دیگر را فقط در قلمرو مربوطه تحت تأثیر قرار داده و مانع آن 

ت در آن ثبـت  بینی شده به مرزهاي کشوري که علام ـ شود. به عبارتی، حمایت پیش می
شده است محدود خواهد شـد. ثالثـاً حمایـت از حقـوق مـورد نظـر صـرفاً از طریـق         

  1کشور مربوطه امکان پذیر خواهد بود. هاي دادگاه

  گیري و پیشنهادات: نتیجه
  گیري نتیجه -الف

  شود: میبا بررسی نقض حقوق صاحب علامت تجاري نتایج زیر حاصل 
هرنوع استعمال بـدون اجـازه از علامـت    نقض علامت تجاري عبارت است از  -1

که براساس ثبت یا شهرت یا سـابقه اسـتعمال   یکسان یا مشابه علامت مورد نقض (
مورد حمایت است) که باعث گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء (تولیـد  
یا عرضه) کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه بـه شـهرت یـا وجـه متمـایز      

 د.علامت مورد نقض گرد

ي  اسـتفاده کـه  مورد نقـض قرارگیـرد   است ممکن در صورتی علامت تجارتی،  -2
در قلمـرو حمایـت آن    :ثانیـاً  ؛در عرصه تجـاري باشـد   :لاًنقض کننده از علامت او

باعـث   :رابعـاً  ؛احتمال گمراهی مصرف کننده وجود داشته باشـد  :ثالثاً ؛علامت باشد
مالک علامت راضی به این استفاده  :خامساً ؛حقوق مالک علامت شود يعدم استیفا

 علامت ثبت نشده باشد. :سادساً ؛نباشد

شـود:   مـی علامت تجـاري بـه دو شـیوه نقـض      1مذکور در بند با جمع شرایط  -3
علامت تجاري ممکن است به دو شیوه مورد نقـض قرارگیـرد: اولاً آنکـه شخصـی     

کسـان یـا مشـابه    بدون اذن مالک از عین یا شبیه علامت تجـارتی در محصـولات ی  

                                                
  .155تقی زاده، پیشین، ص . 1
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شود. ثانیاً استفاده از علامت غیر منجـر بـه    میاستفاده کند که نقض نوع اول نامیده 
آسیب به شهرت و اعتبار علامت یا ویژگی تمایز بخش آن گردد که از آن به نقـض  

شود. در نقض نوع اخیر لطمه به خود علامت و مالـک آن بـدون    مینوع دوم تعبیر 
فال مصرف کننده مورد نظر است و این نـوع نقـض ویـژه    توجه به وجود یا عدم اغ

باشد. لازم به توضیح است کـه در حقـوق ایـران مفهـوم علامـت       میعلایم مشهور 
در حقوق انگلستان هردونوع  مشهور و معیارهاي آن مشخص و روشن نشده است.

مطرح شده است. و نکته دیگري که  ”Infringement“نقض مذکور تحت عنوان 
مصادیق اسـتعمال   1قانون علایم تجارتی انگلستان 10است اینکه در مادهقابل طرح 

عبارتند از الصاق علامت نقض  ها علامت نقض کننده ذکر شده است که از جمله آن
روي کالاها یا بسته بندي، ارائه یا عرضـه کالاهـاي داراي علامـت نقـض      کننده بر

 مت به صورت شفاهی و....کننده، تهیه و تولید اتیکت، بسته بندي، استعمال علا

  پیشنهادات -ب
م ی ـي صـنعتی و علا هـا  قانون ثبت اختراعات، طرح 32ي  بندهاي (ه) و (و) ماده -1

ی ندارنـد و  تجاري در حمایت از علامت مشهور براي کالاهاي غیرمشابه حکم معینّ
حالیکه یک علامت  در ؛است دانستهدر خدمات غیر مشابه نیز ثبت علامت را لازم 

بنابراین  هور براي حمایت به ثبت نیازي ندارد و بدون آن نیز قابل حمایت است.مش
  قانون اخیر الذکر در این راستا نیاز به اصلاح دارد.

 صریحاً به بیان مصادیق اعمال ناقضانه و استثنائات آن پرداخته امروزهدر حالیکه  -2
جاري و مصـادیق نقـض   گذار ایران، از بیان حقوق ناشی از علامت ت قانون شود، می

                                                
1. Article 10th of Trade Marks Act 1994: 
"A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a 
sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services 
which are identical with those for which it is registered..."; available at: 
www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf. last visited on June, 2014 
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لازم است جهـت روشـن    ،این حقوق و استثنائات نقض غافل مانده است. بنابراین
 شدن این موارد تغییرات لازم به عمل آید.

ي صـنعتی و علایـم تجـاري از حیـث     هـا  قانون ثبت اختراعات طرح 60ي  ماده -3
، »گونه فعـالیتی هر«عبارت  ،تعریف نقض نیاز به اصلاح دارد. زیرا در متن این ماده

ق نقض حقوق حالیکه براي تحقّ نقض حقوق شناخته شده است. در عام،به صورت 
علامـت در   از استفاده لازم است مانند این که شرایط یک سري علامت تجارتی به

لازم باشـد و...از ایـن رو،    در قلمرو حمایت آن علامتنقض  باشد؛عرصه تجاري 
 تکلیف گردد. کدام صریحاً تعیین است در خصوص هر
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  منابع و مآخذ
 فارسی -1

  ها کتاب -الف
م، انتشـارات  جلـد سـو   امـور حقـوقی،   دیوانعالی کشـور در  يبازگیر، یداالله، آرا. 1

 .1377، ققنوس، تهران

 ـ  يکامـل آرا ي  مجموعـه ورنوري، منصور، پ. 2 ه دیـوان عـالی کشـور   وحـدت روی 
ل، رات خرسـندي، چـاپ او  ، تهـران، انتشـا  1388کیفري) کاربردي، تا سـال   -(حقوقی

1388. 

تـا سـال    1323صادقیان، آرش، رأي وحدت رویه دیـوان عـالی کشـور از سـال     . 3
 .1390، طرح نوین اندیشه، چ اول، تهران، 1389

  .1390ل، زمستانم تجاري، میزان، چاپ اویمیرحسینی، سید حسن، حقوق علا. 4
  :ها مقاله -ب
حقوق ناشـی از ثبـت علامـت تجـارتی،     تطبیقی ي  مطالعهمحمود رضا،  ،وصالی. 5
  .1384، بهار و تابستان 51و  50حقوقی دادگستري، شماره ي  همجلّ

  :ها و پایان نامه ها رساله -ج
ي دکتـري،   ، رسالهتورج، بررسی تطبیقی ضمانت اجراي علایم تجاري تقی زاده،. 6

  .1389ي حقوق و علوم سیاسی تهران، زمستان  دانشکده
ي  در ایران و انگلستان، پایـان نامـه  حقوق صاحبان علایم تجاري نوري علیرضا، . 7

 .1385حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مهري  کارشناسی ارشد، دانشکده

8 .م تجارتی با لحاظ موافقت نامه تـریپس ید، حقوق علاورمزیار ارزانفودي، محم ،
س، تابستان حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدري  کارشناسی ارشد، رشتهي  پایان نامه

1381. 



 39.......................................و انگلستان رانیدر حقوق ا ينقض حقوق صاحب علامت تجار

 
 

م تجـارتی در  ی ـرات مربـوط بـه علا  محمود رضا، تجزیه و تحلیـل مقـرّ   ،وصالی. 9
واحد علـوم و تحقیقـات،     میدانشگاه آزاد اسلا ،دکتريي  رسالهحقوق ایران و تطبیقی، 

1379,  
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