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System and its Determination Criteria 

 

A Trademark is a subdivision of intellectual property law. The 

legal protection of a sign as a registered trademark requires 

certain substantive and formal conditions. In this context, 

distinctiveness is known as the most important substantive 

requirements for protecting trademark. The distinctiveness 

means that the sign should be able as a source identifier, and 

distinguish the products or services to the consumers. The 

distinctiveness is classified into two types: an inherent 

distinctiveness, and an acquiring distinctiveness. The inherent 

distinctiveness considered distinctive and protected from the 

beginning of its entry into the market. in acquired distinctiveness, 

the mark is initially not considered distinctive, but over time, by 

acquiring, it gains the ability to be registered and protect. 
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However, the important question is: what criteria are used to 

determine the distinctiveness of a mark, and what criteria can be 

applied to assess whether a trademark is distinctive?  The present 

article concludes that unlike the developed legal systems that have 

set precise criteria for determining distinctiveness, a legislative 

gap exists in Iranian law system regarding determination of the 

types of distinctiveness and and its will be fill legal deficinecies. 

  

Keywords: trademark, sign, inherent distinctiveness, 

acquired distinctiveness, secondary meaning. 
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است که احراز  نیخصوص ا نیحال پرسش مهم در ا نیبا ا

و بر  ردیگیصورت م یچه ضوابط یعلامت بر مبنا کی یزبخشیتما

 یعلامت تجار کیداد که  صیتشخ توانیم ییارهایاساس چه مع

که بر خلاف  ردیگیم جهینت تیحاضر در نها ۀاست؟ مقال زبخشیتما

 یارهایمع یزبخشیاکه در رابطه با تم شرویپ یحقوق یهانظام

خصوص دچار  نیا در رانیا یاند نظام حقوقنموده نییتع یقیدق

احراز آن  یارهایو مع یزبخشیاقسام تما ینیبشیکه پ باشدیخلاء م

 خواهد شد.  هینقص نیدر قانون مربوطه موجب رفع ا

 زیتما ،یذات یزبخشینشان، تما ،یتجار: علامتهادواژهیکل

 .هیثانو یمعنا ،یاکتساب یبخش
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 مقدمه 

های کارگیری نشانکنند با بهکنندگان خدمات تلاش میهمۀ تولیدکنندگان کالا و ارائه

گوناگون کالاها و خدمات خود را از کالاها و خدمات سایرین متمایز کنند. به نحوی که 

بندی، آواهای ات و تصاویر گرفته تا بستهامروزه اقسام مختلفی از علائم تجاری، از کلم

شوند. برای ها، به این منظور به کار گرفته میشنیداری، تصاویر متحرک و حتی بوها و مزه

که یک نشان قادر باشد به عنوان علامت تجاری منبع کالاها و خدمات تحت پوشش را این

باشد. تمایزبخشی  1«تمایزبخش»کنندگان معرفی نماید، نیازمند آن است که به مصرف

شود که در صورت فقدان آن حمایت به عنوان جوهرۀ اصلی علامت تجاری محسوب می

 شود. علامت تجاری منتفی می

تمایزبخشی ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد. با این توضیح که در برخی موارد وضعیت 

فای نوان علامت تجاری ایای است که از همان ابتدا قابلیت آن را دارد که به عنشان به گونه

نقش نماید. در مقابل گاهی نشان در ابتدا قدرت کافی برای شناسۀ منبع بودن ندارد اما 

تواند برای خود چنین قابلیتی ایجاد کند. یعنی نشانی که در ابتدا در طول زمان می

 شود. تمایزبخش نبوده با گذر زمان تمایزبخش می

گیرد احراز تمایزبخشی است. بخشی مورد توجه قرار میموضوع مهمی که در رابطه با تمایز

یعنی باید تعیین کرد که حسب مورد کارشناس ادارۀ ثبت در زمان بررسی اظهارنامۀ ثبت 

گیری در دعوی نقض علامت تجاری بر اساس چه علامت تجاری یا دادگاه به هنگام تصمیم

د. از این رو پرسش مهمی دهنمعیارهایی تمایزبخش بودن نشان موردنظر را تشخیص می

باشد این است که معیارهای احراز تمایزبخشی گویی به آن میکه این مقاله درصدد پاسخ

تواند تمایزبخشی را در علامت تجاری کدام است و مقام صالح براساس چه ضوابطی می

 تشخیص دهد. 

و به ر های حقوقی پیششود ضمن مطالعۀ تطبیقی در نظامدر مقاله حاضر تلاش می

در بخش اول مفهوم تمایزبخشی وضعیت نظام حقوقی ایران نیز پرداخته شود. در این راستا 

                                                           
1- Distinctive 
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شود. سپس در بخش دوم معیارهای احراز تمایزبخشی بررسی و انواع آن مطالعه می

 گردد. می

 مفهوم تمایزبخشی  -1

یا خدمات که یک نشان بتواند کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را از کالاها برای این

کنندگان بین آن نشان و سایرین تفکیک کند باید تمایزبخش باشد. یعنی از منظر مصرف

ها در مواجهه با نشان موردنظر ها وجه تمایز وجود داشته باشد به نحوی که آنسایر نشان

بتوانند منبع کالاها یا خدمات تحت پوشش را شناسایی کنند. تمایزبخشی به دو دستۀ 

شود. منظور از تمایزبخشی تقسیم می 2«تمایزبخشی اکتسابی»و  1«اتیتمایزبخشی ذ»

ذاتی آن است که علامت بدوی و بدون نیاز به گذر زمان و تحصیل تمایزبخشی در بازار قابل 

حمایت است. در مقابل تمایزبخشی اکتسابی بدان معناست که علامت در بدو امر فاقد 

-تلزم آن است که با گذر زمان در میان مصرفویژگی تمایزبخشی بوده و حمایت از آن مس

را کسب نماید. تمرکز اصلی تمایزبخشی اکتسابی  3«معنای ثانویه»کنندگان تمایزبخشی یا 

شناسند یا خیر. بر این موضوع است که خریداران منبع کالاهای تحت پوشش علامت را می

شود یا شان تداعی مینشوند منبع آن در ذهیعنی وقتی خریداران با آن علامت مواجه می

مدت خیر. برای اثبات معنای ثانویه، تولیدکننده باید نشان دهد که به دلیل استفاده طولانی

کنندگان و انحصاری از علامت، منبع کالاهای تحت پوشش آن علامت به ذهن مصرف

ینکه ا .Winckel, 2013, p) (1023 دهند.شود و آن را از کالاهای رقبا تمیز میمتبادر می

علامت چه زمانی ذاتا تمایزبخش و در چه صورت نیازمند تحصیل تمایزبخشی است بسته 

 پردازیم:به نوع علامت متفاوت است که به شرح آن می

                                                           
1- Inherent Distinctiveness 
2- Acquired Distinctiveness 
3- Secondary Meaning 
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علائم تجاری را برمبنای  2ایهای آمریکا در پرونده: یکی از دادگاه1«ایعلامت کلمه» -1

 تمایزبخشی به پنج گروه تقسیم کرد:

: علامتی که واژۀ عمومی گروهی از کالاها یا خدمات است و 3«م )ژنریک(علامت عا» -

 برای شویندۀ سر.« شامپو»سازد. مانند: علامت طبقۀ کالا را مشخص می

پردازد می های کالا: علامتی که مستقیم به توصیف برخی از ویژگی4«علامت توصیفی» -

مانند: علامت  کند.ه ذهن منتقل میهای کالا را بای از عناصر، کیفیات یا ویژگیو ایده

 )به معنای مراقبت از آرتروز( برای ژل درمانی آرتروز.« آرتریتی کر»

های کالا یا خدمت را غیرمستقیم : علامتی که برخی از ویژگی5«کنندهعلامت دلالت» -

که شخص به ماهیت کالای تحت پوشش علامت پی کند. به همین دلیل برای اینبیان می

 )به معنای تازه( برای نوشیدنی. « فِرِش»ه تفکر نیاز دارد. مثل: علامت ببرد ب

نامه دارای معنای خاصی است اما بین ای که هرچند در لغت: کلمه6«علامت انتخابی» -

)به « کمل»این کلمه و کالای تحت پوشش علامت هیچ تجانسی وجود ندارد. مثل: علامت 

 معنای شتر( برای سیگار.

نامه ندارد و فقط برای ای است که هیچ معنای خاصی در لغت: نوواژه7«داعیعلامت اب» -

شود. مثل علامت عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد ساخته میکه بهاین

 (27-24برای کالاهای مربوط به دوربین که هیچ معنای لغوی خاصی ندارد. « کداک»
(Shilling, 2002, p. 

                                                           
1. rkWord Ma که حرف، کلمه یا عدد با خط و طرح شده است. زمانی: علامتی که از کلمات، حروف یا اعداد تشکیل

 شود.ای محسوب میگونه ویژگی گرافیکی یا رنگی نمایش داده شود علامت کلمهاستاندارد و بدون هیچ
2- Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc,537F.2d4 (2d Cir.1976).  
3- Generic Marks.  
4- Descriptive Marks.  
5- Suggestive Marks.  
6- Arbitrary Marks.  
7- Fanciful Marks. 
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ترین گیرند. در پایینبندی، علائم تجاری در طیف تمایزبخشی قرار میمبنای این تقسیم بر

درجۀ این طیف، علامت عام قرار دارد که قابل حمایت نیست. زیرا فاقد قدرت تمایزبخشی 

عنوان شناسۀ منبع عمل کند. در میانۀ طیف علامت توصیفی قرار دارد  تواند بهاست و نمی

کند تا زمانی که در ول تحت پوشش خود را توصیف میسادگی محص که بهکه به دلیل این

بازار از طریق استفادۀ مکرر تمایزبخشی به دست نیاورده قابل حمایت نیست. دارندۀ 

علامت توصیفی باید اثبات کند که خریداران آن علامت منظور را به منبع آن کالا منسوب 

شود. تمایزبخشی حمایت میرو علامت توصیفی صرفا از طریق اکتساب  این کنند. ازمی

عنوان علائم  کننده، انتخابی و ابداعی قرار دارند که بهدر بالاترین درجۀ طیف، علائم دلالت

شوند و به اثبات تمایزبخشی اکتسابی نیاز ندارند. این علائم ذاتا تمایزبخش شناخته می

آن است که خریداران  گیرند زیرا فرض برمحض اولین ورود در بازار مورد حمایت قرار میبه

-عنوان شناسۀ منبع تلقی کرده و از سایر منابع تمیز می ها را بهدر اولین برخورد، آن

  .Smith, 2005, p) (264-263دهند.

، دادگاه خاطرنشان ساخت که اثبات 2: در پروندۀ معروفی در آمریکا1«بعدیعلامت سه» -2

و حمایت از علائم ذاتا تمایزبخش  معنای ثانویه فقط در علامت توصیفی ضرورت دارد

مستلزم اثبات معنای ثانویه نیست. بنابراین برای لباس تجاری ذاتا تمایزبخش نیز چنین 

شد برای لباس ای مطرحالزامی وجود ندارد و همان طیف تمایزبخشی که برای علامت کلمه

با این حال  p ,2008Harmon Cooley, )  (26.گردد.تجاری نیز مناسب است و استفاده می

از نظر قبلی خود عدول کرده و بین لباس تجاری  3دیوان عالی این کشور در پروندۀ دیگری

بندی کالا و لباس تجاری مربوط به طرح کالا تفکیک قائل شده و مقرر کرد مربوط به بسته

 تمایزبخش باشد و فقط میبندی کالا، طرح کالا نمیکه برخلاف بسته
ً
ز تواند اتواند ذاتا

 ,Sequeira, 2001) (258طریق تحصیل تمایزبخشی )معنای ثانویه( مورد حمایت قرار گیرد. 

                                                           
1. Three Dimensional Mark لباس تجاری»: این علامت که در برخی از کشورها با اصطلاحات دیگری همچون »

 شود. کالا و حتی فضا و دکوراسیون ارائه خدمات می بندیشود شامل طرح کالا، بستهخوانده می« پوشش متمایز»یا 
2- Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.112 S.Ct.2753,2755 (1992).  
3- Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.,529 U.S.205 (2000). 
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p.   تواند ذاتا تمایزبخش باشد و بدون اثبات بعدی میدر اتحادیۀ اروپا نیز علامت تجاری سه

-معنای ثانویه مورد حمایت قرار گیرد. از طرفی در اتحادیۀ تفکیکی بین طرح کالا و بسته

بعدی ممکن است ذاتا تمایزبخش باشند و  الا صورت نگرفته و همۀ انواع علائم سهبندی ک

  بدون نیاز به اثبات معنای ثانویه حمایت شوند.
(Research Report by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee and 

the Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2007: 6) 
مطابق رویۀ قضایی و مرجع ثبت آمریکا، ثبت علائم رنگی فقط در  :1«علامت رنگی» -3

کنندگان صورتی میسر است که متقاضی اثبات نماید که رنگ موردنظر در میان مصرف

خاطرنشان کرد که در  2تمایزبخشی به دست آورده است. دادگاه عالی این کشور در پرونده

شناسه  مثابۀرا به بندی آنکنندگان رنگ خاص کالا و بستهت مصرفگذر زمان ممکن اس

 توانند ذاتا تمایزبخش باشند و فقط دروجه نمی هیچ داد کنند اما علائم رنگی بهمنبع قلم

قانون و  :Moir, 2011) (418-414 گردند که معنای ثانویه تحصیل کنند.صورتی حمایت می

یۀ اروپا از نظر تمایزبخشی تفکیکی میان اقسام مختلف دستورالعمل علامت تجاری اتحاد

تواند ذاتا تمایزبخش باشد. اما در و ظاهرا علامت رنگی نیز می علامت تجاری قائل نشده

 منبع محصولات را بر مبنای ای دیگر دادگاه اذعان کرد که مصرف3پرونده
ً
کنندگان معمولا

عنوان ابزاری برای تجاری کنونی به  کنند زیرا رنگ در رویۀها شناسایی نمیرنگ آن

 نمیشناسایی منبع نیست. از این 
ً
تواند ذاتا قادر به تمایز محصولات رو علامت رنگی معمولا

پذیر است که تعداد کالاها یا خدمات تحت پوشش خود باشد و این امر فقط زمانی امکان

 ,Miguel Carvalho, 2014)تحت پوشش بسیار محدود و بازار مربوطه نیز بسیار خاص باشد.

p. 91)  بنابراین در عمل اثبات تمایزبخشی ذاتی برای این علائم دشوار است و متقاضی باید

 اثبات کند که علامت از طریق استفاده در بازار تمایزبخش شده است.

                                                           
1. Colour Markدر است به مثابۀ شناسه منبع عمل کند. ها یا رنگ واحد قا: علامتی که صرفا از طریق ترکیبی از رنگ 

2- Qualitex Co v Jacobson Products Co 514 U. S159 (1995).  
3- Case C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux- Merkenbureau, [2003] I-03793.  
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 قابل طورها و تصاویر متحرک بهامروزه انیمیشن :2«ایچندرسانه»و  1«علامت حرکتی» -4

شوند و این امر ها و تلویزیون استفاده میسایتهای دیجیتال مانند وبر رسانهتوجهی د

رو درک شود. از اینعنوان شناسۀ منبع میها بهکنندگان به آنموجب توجه کمتر مصرف

عنوان علامت تجاری نکته بسیار مهمی است کنندگان متعارف از تصاویر متحرک بهمصرف

شده در آمریکا بدون اثبات معنای رخی از علائم حرکتی ثبت که باید مدنظر قرار گیرد. ب

 به دلیل تمایزبخشی ذاتی به ثبت رسیده
ً
در  .Ruchkin, 2020, p) (49 اند.ثانویه و صرفا

دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز خاطرنشان شده است که همان ضابطۀ کلی تمایزبخشی 

است. این ارزیابی در وهلۀ اول با توجه  شدنیای نیز اعمالبرای علائم حرکتی و چندرسانه

گیرند و در وهلۀ دوم با توجه به درک به کالاها یا خدماتی که تحت پوشش علامت قرار می

 3گیرد.عموم نسبت به آن نشان صورت می

در آمریکا متذکر  : هیئت رسیدگی و تجدیدنظر علامت تجاری4«علامت هولوگرامی» -5

عنوان ابزاری برای جلوگیری از تقلب و تکثیر به  ولوگرامها از هشده است که چون شرکت

 منزلۀکنندگان اصولا هولوگرام را به کنند مصرفشان استفاده میغیر مجاز محصولات

عنوان علامت تجاری فقط در به کنند. در نتیجه حمایت از هولوگرامشناسۀ منبع تلقی نمی

در مقابل  5تمایزبخشی ارائه گردد. پذیر است که مستنداتی دال برصورتی امکان

 6ای دارد.دستورالعمل اتحادیه اروپا موضعی همانند علائم حرکتی و چندرسانه

                                                           
1. Motion Mark.علامتی که متشکل از یک یا چند حرکت یا تغییر در اجزای خود باشد : 
2 .ltimedia MarkMu.علامتی که شامل ترکیبی از تصاویر و صداها باشد : 

3- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office. 2024. Available at:  

https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000000000 . Part B, Section 4, Chapter 3. 

pp.494-495 
4. Hologram Markگیرد.: علامتی که در آن هولوگرام برای تفکیک منبع کالاها یا خدمات مورداستفاده قرار می 

5- Trademark Manual of Examining Procedures (TMEP). 2024. Available at:  

https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives .Section 1202.14.  
6- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. P.498. 

https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000000000
https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives
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-طورمعمول مصرفاغلب الگوها ذاتا تمایزبخش نیستند زیرا به :1«علامت الگویی» -6

ه همین عنوان شناسۀ منبع. ب گیرند نه بهعنوان تزئینات در نظر میکنندگان الگوها را به

که یک علامت الگویی ذاتا تمایزبخش است یا نه تا حد زیادی بستگی دلیل تشخیص این

علائم الگویی  3و اتحادیۀ اروپا 2کنندگان دارد. در آمریکابه تأثیر تجاری آن الگو بر مصرف

گذارند ذاتا تمایزبخش باشند و در کنندگان میتوانند بسته به تاثیر تجاری که بر مصرفمی

 این صورت برای حمایت نیازمند اثبات معنای ثانویه هستند.  غیر

در علائم موضعی قرار گرفتن یک نشان در موضعی خاص از منظر  :4«علامت موضعی» -7

بنابراین بسته به خاص و منحصر به  5عنوان شناسۀ منبع قلمداد شود.کنندگان بهمصرف

کنندگان ممکن است حمایت از فرد بودن قرارگیری نشان در موضع خاص از منظر مصرف

 آن بدون اثبات معنای ثانویه صورت گیرد. 

: تشخیص تمایزبخشی در علائم بویایی به بوی منظور و محصولی که 6«علامت بویایی» -8

شود بستگی دارد. یک بو ممکن است در رابطه با یک محصول تمایزبخش معطر به آن بو می

اتحادیه اروپا  تمایزبخش نباشد. مطابق رویۀباشد اما همان بو درخصوص محصولی دیگر 

توان ادعا کرد که علامت بویایی ذاتا تمایزبخش است که بو به کالایی ضمیمه فقط زمانی می

 غیر معطر است یا زمانی که بو به 
ً
فرد باشد که ای منحصر به اندازهشود که آن کالا معمولا

 تازه برای توپ تنیس شدۀچمن هرس کننده را به خود جلب کند. مثلا: بویتوجه مصرف

                                                           
1. Pattern Markها، اعداد، حروف یا سایر عناصر تکراری تشکیل : علامتی که از یک عنصر تکراری یا ترکیبی از طرح

 کند.ین تکرار یک الگو ایجاد میشود و امی
2- Trademark Manual of Examining Procedures (TMEP). Op.cit. Section 1202.19(e). 
3- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. p.477.  
4. Position Markگردد. در این : علامتی که از قرار گرفتن یک نشان به روش خاص بر روی یک محصول ایجاد می

 گیرد موردحمایت است.شود یا قرار میعلامت محلی که نشان در آن دیده می
5- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. p.474.   
6. Smell Markکنندگان معرفی : زمانی که یک عطر یا رایحه منشأ کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف

 نماید.می
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 تمایزبخش تشخیص داده شد. زیرا متقاضی فقط تولیدکننده
ً
ای بود که توپ تنیس ذاتا

توانستند محصولات وی را شناسایی کنند. کنندگان فوری میکرد و مصرفمعطر تولید می

ارۀ ثبت این کشور توانند ذاتا تمایزبخش باشند. رویۀ ادبرعکس در آمریکا علائم بویایی نمی

 (114داند. ای است که ثبت علائم بویایی را منوط به اثبات تمایزبخشی اکتسابی میگونهبه

(Hammersley, 1998, p. قابل ثبت شناخته شد. زیرا متقاضی  که ثبت عطر برای نخچنان

ازار عرضه صورت معطر با تبلیغات گسترده به ب های خود را بهای بود که نختنها تولیدکننده

شناسند. عنوان شناسۀ منبع میکنندگان این بو را بهشده بود که مصرفکرد و اثباتمی

 (Kumar, 2016, p.132) کرده بود.استفادۀ مکرر علامت بویایی تمایزبخشی کسب نتیجهدر 

دانند منبع نمی شناسه کنندگان صدا را به مثابۀاصولا مصرف :1«علامت شنیداری» -9

عنوان موسیقی در تبلیغات یا صدایی که در زمان استفاده از محصول  را صرفا بهنبلکه آ

رو دستورالعمل علامت تجاری برخی کشورها مانند: گیرند. از این شود در نظر میایجاد می

خود قادر به تمایزبخشی نیستند و بدون اثبات خودی انگلیس به مصادیق صداهایی که به 

موسیقی که صرفا  ( قطعات بسیار ساده1کند: )شوند تصریح مییپذیرش نمتمایزبخشی

 از زنگوله2شامل یک یا دو نت هستند؛ )
ً
-( موسیقی3آید؛ )ها درمی( صداهایی که معمولا

های ها و آهنگ( ریتم4ها؛ )های معروف و متداول در رابطه با خدمات سرگرمی و پارک

هایی که ( موسیقی5ودکان اختصاص دارند؛ )ها برای کالاها و خدماتی که به کمهدکودک

به مناطق یا کشورهای خاصی تعلق دارد برای کالاها یا خدماتی که از همان مناطق و 

 2گیرد.کشورها نشات می

ها از طریق تمایزبخشی ذاتی : در آمریکا امکان حمایت از مزه3«علامت چشایی» -10

-منبع درنظر نمی عنوان شناسۀمزه را به کنندگان هرگز در بدو امروجود ندارد زیرا مصرف

 آن
ً
گیرند. مثلا در تقاضای های کالا درنظر میعنوان یکی از ویژگیرا بهگیرند بلکه عموما

                                                           
1. Sound Mark ها یا خدمات یک شخص را از کالاها و خدمات : علامتی که با استفاده از یک صدای متمایز کالا

 کند.سایرین متمایز می
2-Trademarks manual: The examination guide (2024), Available at: 

https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide , part B.  
3. Taste Markکنندگان معرفی نماید.عنوان شناسۀ منبع کالاها را به مصرفکه مزۀ محصول بتواند به: زمانی 

https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide
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پرتقال هیچ خصوصیتی نداشت که  های ضدافسردگی، مزۀپرتقال برای قرص ثبت مزۀ

را بازی کند. زیرا  کنندگان تأثیر بگذارد و نقش علامت تجاریبخواهد فوری بر مصرف

  .Compton, 2010, p) (346-345اند. پرتقال داروهای بسیاری در بازار هستند که حاوی مزۀ

فرنگی را برای طور مشابه در اتحادیه اروپا یک شرکت دارویی تلاش کرد که طعم توت به

ند طعم تواای مینوعی دارو به ثبت برساند اما مرجع ثبت اظهار کرد که هر تولیدکننده

ها را بپوشاند. لذا بعید است ناخوشایند آن فرنگی را به محصولات خود بیفزاید تا مزۀتوت

 ,Unknown) (5 عنوان علامت تجاری درنظر بگیرند.ای را بهکنندگان چنین مزهکه مصرف

2009, p. 
 فرد بودن یا نبودن جنس کالادر آمریکا بسته به منحصر به  :1«ایعلامت لامسه» -11

اند مانند: بطری ای بر مبنای تمایزبخشی ذاتی به ثبت رسیدهبرخی از علائم لامسه

دار و در گرد نرم دارد. در مقابل برخی دیگر با اثبات اینکه شکلی که سطح موجمستطیل

 ( پذیرش گردند.کنندگان معنای ثانویه کسب کردهجنس کالا در طول ذهن مصرف

(Baird, 2009 ای به ا در حال حاضر به دلیل عدم امکان ارائۀ علائم لامسهدر اتحادیۀ اروپ

پذیرش این علائم در آینده ممکن پذیر نیست اما در صورتادارۀ ثبت، ثبت این علائم امکان

صورت ذاتا تمایزبخش در اتحادیه اروپا به ثبت فرد بهای منحصر به است علائم لامسه

 برسند.

قانون حمایت از مالکیت صنعتی  95مادۀ  1که بند رغم ایندر نظام حقوقی ایران علی

های صنعتی و علائم تجاری قانون ثبت اختراعات، طرح 30همانند مادۀ  1403مصوب 

هر نشان قابل رویت را در صورت تمایزبخش بودن به عنوان علامت تجاری  1386مصوب 

ئه شده توسط مرکز داند اما در عمل فرمت اظهارنامۀ ثبت علامت تجاری اراقابل حمایت می

به عنوان نوع علامت « حرف»یا « کلمه»، «تصویر»ای است که فقط مالکیت معنوی به گونه

 قابل انتخاب است. فلذا سایر علائم تجاری در حال حاضر در ایران قابل ثبت نیستند. 

  

                                                           
1. Tactile Markکننده شناسایی دارد و مصرفشود بافت، ساختار و جنس قابل: در این علامت سطحی که لمس می

 نبع کالا را تشخیص دهد. تواند با لمس آن ممی
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 تمایزبخشی ذاتی و اکتسابی در انواع علائم تجاری – 1جدول 
 مایزبخشی ذاتی یا اکتسابیوضعیت به لحاظ ت نوع علامت

علامت توصیفی با اثبات تمایزبخشی  –علامت عام غیرقابل حمایت است  ایعلامت کلمه

کننده، انتخابی و علامت دلالت -)معنای ثانویه( قابل حمایت است

 ابداعی ذاتا تمایزبخش هستند

اما طرح کالا  تواند ذاتا تمایزبخش باشدبندی کالا میدر آمریکا بسته بعدیعلامت سه

بندی و صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است. اما در اروپا بسته

 توانند ذاتا تمایزبخش باشند.طرح کالا می

در آمریکا علامت رنگی صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است. در  علامت رنگی

اشد وجود که علامت رنگی ذاتا تمایزبخش باروپا منع قانونی برای این

ندارد اما در عمل اثبات تمایزبخشی ذاتی برای این علائم دشوار بوده و 

 باشد.حمایت از آن نیازمند اثبات معنای ثانویه می

 علامت حرکتی و چند

 ایرسانه

ای ممکن است به در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت حرکتی یا چندرسانه

 صورت ذاتا تمایزبخش حمایت شوند.

در آمریکا علامت هولوگرامی صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت  لوگرامیعلامت هو

 تواند ذاتا تمایزبخش باشد.است اما در اروپا این علامت می

در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت الگویی ممکن است به صورت ذاتا  علامت الگویی

 تمایزبخش حمایت شود.

اروپا علامت موضعی ممکن است به صورت ذاتا در آمریکا و اتحادیه  علامت موضعی

 تمایزبخش حمایت شود.

در آمریکا علامت بویایی صرفا با اثبات معنای ثانویه قابل حمایت است اما  علامت بویایی

 تواند ذاتا تمایزبخش باشد.در اروپا این علامت می

ه صورت ذاتا در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت شنیداری ممکن است ب علامت شنیداری

 تمایزبخش حمایت شود.

در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت چشایی معمولا با اثبات معنای ثانویه  علامت چشایی

 قابل حمایت است.

ای ممکن است به صورت ذاتا در آمریکا و اتحادیه اروپا علامت لامسه ایعلامت لامسه

 تمایزبخش حمایت شود.
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 ی معیارهای احراز تمایزبخش -2

پذیرفتنی باشد و خواه حمایت صرفا از طریق بسته به نوع علامت خواه تمایزبخشی ذاتی

توان پذیر باشد باید دید که بر مبنای چه معیارهایی میتمایزبخشی اکتسابی امکان

 تمایزبخشی ذاتی یا اکتسابی را احراز کرد. 

 تمایزبخشی ذاتی  -1-2

کننده، انتخابی و ابداعی، ذاتا ئم دلالتای که در آن، علاصرف نظر از علائم کلمه
خاص »شوند در سایر علائم احراز تمایزبخشی ذاتی بر مبنای معیار تمایزبخش محسوب می

گیرد. نسبت به کالاها یا خدمات تحت پوشش صورت می« و منحصر به فرد بودن علامت
مطرح شده  «بروکسی »معروف به  ایکه در آمریکا در رابطه با لباس تجاری ضابطهچنان

منظور طرحی معمولی است  گیرد: الف( طرحکه مطابق آن باید چهار عامل مورد توجه قرار 
 تمایزبخش نیست؛ ب( طرح منظور در یک زمینۀ خاص، منحصر 

ً
که در این حالت طرح ذاتا

فرد و غیرمتداول است که در این حالت طرح ذاتا تمایزبخش است؛ ج( طرح منظور صرفا به 
را ای از تزیین برای طبقۀ خاصی از کالاهاست که عموم مردم آنشدهایج و شناختهشکل ر 

گیرند که در این حالت نیز طرح ذاتا تمایزبخش نیست؛ عنوان تزیین کالا درنظر میصرفا به
د( طرح منظور قابلیت دارد که جدای از کلمات تأثیر تجاری ایجاد کند که در این صورت 

که تواند برای احراز اینتنهایی می ست. هر یک از معیارهای مذکور بهطرح ذاتا تمایزبخش ا
 تمایزبخش است یا نه تعیین

ً
در  .Handelman, 2012, p) (4کننده باشد. علامت ذاتا

شده که معیار مناسب برای احراز دستورالعمل علامت تجاری اتحادیۀ اروپا نیز بیان 
ممتحن بررسی کند که آیا طرح علامت مورد  بعدی این است کهتمایزبخشی در علامت سه

 های متداول و مورد انتظار متفاوت است یا نه، بهای از طرحطور قابل ملاحظهتقاضا به 
کننده را قادر سازد تا آن کالا را صرفا بر اساس طرح آن شناسایی که آن طرح مصرفنحوی 

واند مجدد همان کالا را به بخشی از خرید قبلی خود داشت بترضایت کند و اگر تجربه
به همین منوال در سایر علائم نیز بر مبنای  1اتکای طراحی آن شناسایی و خریداری نماید.

                                                           
1- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office, op.cit. p.444 
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خاص یا متداول بودن علامت منظور نسبت به کالاها یا خدمات تحت پوشش در خصوص 
یا  2، علائم موضعی1شود. مانند: علائم الگوییذاتا تمایزبخش بودن علامت اظهارنظر می

که توان گفت زمانیبنابراین به عنوان قاعدۀ کلی می Chinlund, 2019) (علائم شنیداری 
علامت نسبت به کالاها یا خدمات تحت پوشش و در مقایسه با سایر علائمی که در آن حوزه 

 شود.وجود دارند خاص و منحصر به فرد باشد ذاتا تمایزبخش محسوب می

راجع به تمایزبخشی ذاتی و  1386همانند قانون  1403قانون حمایت از مالکیت صنعتی 

که  1403قانون  96ماده  1معیارهای احراز آن مسکوت است. با این حال باعنایت به بند 

توان گفت از آنجا که علائم عام و داند، میعلامت فاقد تمایزبخشی را غیر قابل ثبت می

 د.   گردنتوصیفی فاقد ویژگی تمایزبخشی هستند حمایت نمی

 تمایزبخشی اکتسابی  -2-2

باید توجه داشت که ضابطۀ دقیقی برای تشخیص تمایزبخشی اکتسابی وجود ندارد و قرار 

تواند مرجع صالح را درخصوص وجود یا فقدان این گرفتن عوامل گوناگون در کنار هم می

دارد که  امر اقناع سازد. مطابق دستورالعمل علامت تجاری آمریکا سه معیار اساسی وجود

 عبارتند از: 

های قبلی: متقاضی مدعی مالکیت یک یا چند علامت است که قبلًا به ثبت علامت الف(

شوند و برای کالاها یا اند و آن علامت یا علائم یکسان با علامت تقاضا میثبت رسیده

 گردند؛ خدمات مشابه استفاده می

که علامت منظور هد مبنی بر اینساله: متقاضی مدارک متقنی ارائه داستفاده پنج ب(

نسبت به کالاها یا خدمات وی به دلیل استفاده انحصاری و مداوم متقاضی در تجارت برای 

شود تمایزبخش شده است. مدت پنج سال قبل از تاریخی که ادعای تمایزبخشی مطرح می

ال تر از پنج ستواند با توجه به سایر عوامل مدتی کمتر یا بیشباید توجه داشت که اداره می

 را لحاظ کند. 

                                                           
1- Trademark Manual of Examining Procedures (TMEP). op.cit. Section 1202.19(e). 
2- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. p.474.   
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در  1شود.ج( سایر مدارک: سایر مدارک مناسبی که دال بر تمایزبخشی علامت تقاضا می

تواند مدارک واقعی دال بر تمایزبخشی اکتسابی ارائه نماید که برخی این راستا متقاضی می

 ها به شرح ذیل است: از آن

عنوان علامت استفاده گردد.  باید به عنوان علامت: نشان استفاده از نشان به -الف

تواند روش استفاده از آن علامت را نشان دهد و اثبات کند که این استفاده متقاضی می

 چطور در مرتبط کردن آن علامت با منبع کالا در اذهان عموم تأثیرگذار بوده است. 

( fفی، بخش )منظور اثبات تمایزبخشی علامت توصیاستفاده انحصاری از علامت: به  -ب

داند. را ضروری می« استفاده انحصاری و مداوم از علامت توسط متقاضی»قانون لنهام  2

ای و مداوم برای اثبات تمایزبخشی کافی نیست و چنین استفاده صرف استفاده طولانی

علامت برای دهد که اگر سایرین از همانها نشان میباید انحصاری نیز باشد. رویۀ دادگاه

ا یا خدمات مشابه استفاده کنند اثبات تمایزبخشی اکتسابی به نفع متقاضی منتفی کالاه

  2شود.می

ها علامت که آنکنندگان مبنی بر اینآوری استشهادیه از مصرفارائۀ استشهادیه: جمع -ج

  کنند.موردنظر را به کالاها یا خدمات متقاضی مرتبط می

 کنندگان است. مراهی واقعی مصرفگمراهی واقعی: ارائۀ شواهدی دال بر گ-د

عنوان عاملی ها مدارک دال بر تقلید رقبا از علامت منظور را به تقلید رقبا: برخی دادگاه -ه

اند. البته هر علامتی که تمایزبخشی آن اثبات پذیرفتهبرای اثبات تمایزبخشی اکتسابی

برداری از آن آزاد کپینشده هنوز تحت حمایت نظام علامت تجاری نیست و سایر رقبا در 

که چه زمانی چنین تقلیدی به معنای وجود تمایزبخشی رو تشخیص این هستند. از این

حال اگر شواهد حاکی از آن باشد که رقیب قصد اکتسابی است امری دشوار است. با این 

 اشتباه کنندگان را نسبت به منشأ کالا یا خدمت بهداشته با تقلید از این علامت مصرف

 .Unknown, 2001, p) (4-2توان به وجود تمایزبخشی اکتسابی نظر داد. بیندازد می

                                                           
1- Trademark Manual of Examining Procedures (TMEP). op. cit. section 1212. 
2- Carter-Wallace, Inc. v. Proctor & Gamble Co. 167 U.S.P.Q.713,719 (9th Cir.1970).   
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دهد و ارقام فروش: ارقام فروش محصول تحت علامت محبوبیت آن علامت را نشان می -و

 حکایت از آن دارد که آن علامت در نتیجۀ بازاریابی پیشرفت داشته است. به عبارتی میزان

 تزئینی نیست و فقط بهنشان فروش کالاهای تحت علامت
ً
مثابۀ گر آن است که علامت صرفا

 گذارد. کنندگان نمییک علامت توصیفی اطلاعات در اختیار مصرف

هایی که صرف تبلیغات محصول تحت علامت و بازاریابی آن تبلیغات و بازاریابی: هزینه -ز

لامت منظور پیوند داده شود میان منبع کالا یا خدمت با عها تلاش میشود که در آنمی

 تواند مؤثر واقع شود. شود نیز می

کنندگان صفحۀ های اجتماعی مانند تعداد دنبالفضای مجازی و اینترنتی: آمار شبکه -ح

وجو نیز در های موتورهای جستافزار، دادهآن کالا یا خدمت، کاربران فعال یک نرم

  Jeffrey, 2020) (گذارد.تواند تأثیر بگیری نسبت به این موضوع میتصمیم

در دستورالعمل اتحادیۀ اروپا نیز به معیارهای مشابه با همین معیارها برای احراز 

تمایزبخشی اکتسابی اشاره شده است. از جمله نظرسنجی و بازدیدهای میدانی، سهم 

ها و کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت در بازار، تبلیغات و حجم معاملات، اعلانیه

ها، بروشورها و غیره طول بندیهای کتبی، نحوۀ استفاده از علامت در بستهادیهاستشه

 1استفاده از علامت.

خصوص تمایزبخشی اکتسابی مستند قانونی وجود ندارد. با این حال وضع مقرر در ایران در

اقدامی که منجر به ایجاد تشابه »راجع به رقابت غیرمنصفانه در قانون جدید و ممنوعیت 

ها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود به شرطی که به نوعی موجب گمراهی کالا 

( ممکن است به منظور 1403قانون مصوب  129مادۀ  2)بند « کنندگان گردد.مصرف

  2اند مفید واقع شود.حمایت از علائمی که در اثر استفادۀ مستمر تمایزبخشی کسب کرده

                                                           
1- Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs 

at the European Union Intellectual Property Office. op.cit. Part B, Section 4, Chapter 14. pp.735-742.   
به منظور مطالعه تفاوت میان حقوق ویژۀ مالکیت فکری )مانند علامت تجاری( و رقابت غیرمنصفانه رجوع کنید به:  .2

 . 104: ص1395شاکری، زهرا و همکاران 
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رجع ثبت نسبت به موضوع مزبور دو دیدگاه وجود دهد که در مبرخی تحقیقات نشان می

دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که علائم توصیفی و عام به استناد استفادۀ مستمر و 

که در نتیجۀ « آیفون»و « دیجی کالا»کسب تمایزبخشی قابل ثبت هستند مثل: علائم 

تاکنون علامتی به استناد  اند. برخی نیز بر این باورند کهاستفادۀ مستمر به ثبت رسیده

های مذکور به دلیل تمایزبخشی ذاتی ثبت تمایزبخشی اکتسابی به ثبت نرسیده و علامت

اند. یعنی چون ترکیبی از یک کلمۀ عام و کلمۀ غیر عام هستند در مجموع غیر عام و شده

 (108: 1402شوند. )شاکری و مهربان پورآذر، قابل حمایت تلقی می

نیز مواردی هست که با ارائۀ مدارک متقن دال بر تحصیل تمایزبخشی در  در رویۀ قضایی 

کنندگان برای علامت توصیفی، علامت واجد وصف تمایزبخشی و قابل اذهان مصرف

با « کش حریر ایرانشرکت تولیدی دست»حمایت محسوب شد. برای نمونه در دعوای 

برای کالای دستکش، « حریر»به خواستۀ ابطال جزئی علامت تجاری « شرکت لفاف زرین»

برای دستکش کلمۀ توصیفی برای جنس « حریر»خوانده در دعوای تقابل مدعی شد کلمۀ 

کنندۀ عادی است. وکیل خواهان دعوای اصلی دستکش و فاقد تمایزبخشی برای مصرف

سال نیز از تاریخ ثبت کلمۀ  12گذرد و سال می 40در دفاع عنوان نمود از ثبت شرکت حریر 

به دنبال « حریر» کش با علامتکنندۀ عادی هنگام خرید دستگذشته و مصرف« یرحر»

شناسد. در این پرونده دادگاه سبق جنس حریر نیست و کاملا علامت و محصول را می

استعمال خواهان اصلی را که موجب تمایزبخشی شده است و از نگاه مشتری عادی 

شا کالا )که هدف ذاتی علامت تجاری است( کش به منبرای دست« حریر»استفاده از کلمۀ 

شده که مرتبط نیست  اشاره دارد هرچند کلمه حریر عام است اما برای محصولی استفاده

جا از کلمۀ عام استفاده خاص شده است و این کلمه برای کند. در اینتمایزبخش تلقی می

و تاریخ تولید کالا یا کش به نوع و کیفیت و مقدار و مدت و ارزش و منشا جغرافیایی دست

)دادنامه .شودها اشاره ندارد. در نتیجه توصیفی محسوب نمیخدمات با دیگر ویژگی

 ( 13/11/1398صادره از شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 1265شماره 
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 گیری و پیشنهاد نتیجه

م تجاری ترین شرط حمایتی علامت تجاری در قوانین علائعنوان مهمتمایزبخشی به
شده قرار گرفته است. در این رابطه دستورالعمل ادارات ثبت علائم های حقوقی اشارهنظام

اند معیارهای دقیقی برای احراز تمایزبخشی ذاتی و و رویۀ قضایی کشورها تلاش نموده
کارگیری توانند با بهاکتسابی ارائه کنند. به نحوی که کارشناسان ادارۀ ثبت و قضات می

ای مزبور، علامت تمایزبخش را از علامت غیر تمایزبخش تمیز دهند. در ایران در معیاره
قانون جدید و سابق راجع به حمایت از علائم تجاری فقط اشاره شده است که علامت 

-تجاری باید تمایزبخش باشد اما در خصوص انواع تمایزبخشی و معیارهای احراز آن مقرره

مکن است با تمسک به آن تمایزبخشی اکتسابی را به ای وجود ندارد. تنها موردی که م
رسمیت شناخت شناسایی موضوع رقابت غیر منصفانه در قانون جدید است که همین امر 

تواند منجر به تشتت آرا و اعمال سلایق شخصی گردد. از این نیز به دلیل عدم وضوح می
این منظور تدوین مقررۀ  رسد. بهرو اصلاح قانون و رفع خلأهای موجود ضروری به نظر می

 گردد: قانونی در خصوص تمایزبخشی علامت تجاری به شرح ذیل پیشنهاد می
تمایزبخشی علامت تجاری به این معناست که نشان بتواند منبع کالاها یا خدمات  -1»

کنندگان بشناساند و میان منبع کالاها یا خدمات مزبور با تحت پوشش خود را به مصرف
 ها یا خدمات تفکیک ایجاد کند؛منبع سایر کالا 

 تواند به صورت ذاتی یا اکتسابی باشد؛تمایزبخشی می -2
های معمول و رایج در آن حوزه در تمایزبخشی ذاتی، نشان در مقایسه با سایر نشان -1-2

 باشد؛به نحو قابل توجهی متفاوت است و در بدو امر قابل حمایت می
شود که یک نشان معمول و متداول در اثر ق میتمایزبخشی اکتسابی زمانی محق -2-2

کنندگان قدرت تمیزدهندگی کسب کند که در استفادۀ مستمر و در گذر زمان میان مصرف
( 1شود. تمایزبخشی اکتسابی به موجب ارائه مدارکی دال بر )اثر این امر قابل حمایت می

نشان در تبلیغات، ( تاکید بر 2سال، ) 5استفادۀ انحصاری از نشان حداقل به مدت 
کنندگان و فعالان بازار ( نظرسنجی از مصرف3بروشورها، فاکتورها و سایر اسناد مالی، )

 «( سایر مدارک دال بر ایجاد تمایزبخشی در اذهان عموم، قابل اثبات است.4مربوطه و )
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 و مآخذمنابع 

 منابع فارسی: 

 الف( قوانین

 .1403قانون حمایت از مالکیت صنعتی. مصوب  -

 .1386های صنعتی و علائم تجاری. مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح -

 ب( مقالات

بندی محصولات در حمایت از طرح و بسته(. 1395شاکری، زهرا و حبیبا، سعید و نورعلی، سهیلا ) -
 . 111-90، 9، 23نامه حقوق اقتصادی، سالدانش های حقوق مالکیت فکری.قالب شاخه

تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز (. 1402هربان پورآذر، مریم )شاکری، زهرا و م -
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و  های ایالات متحده. اتحادیۀ اروپا و ایران.آن با نگاه تطبیقی به نظام
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