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内容提要 商标
“

反淡化
”

理论是商标侵权理论之一
。

在我国虽然存在着不少商标淡化的事例
,

但却没有相关的
“
反淡化

”

立法
,

对此理论的研究也相对滞后
。

本文在借鉴国外
“

反淡化
”
立法和理论

研究的基础上
,

对商标淡化的概念
、

种类及在我国进行
“

反淡化
”
立法的必要性作了初步探索

。
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在商标保护领域
,

驰名商标享受着扩大保护范

围的优待
,

而作为介于普通商标和驰名商标之间的

著名商标的保护待遇则远不如驰名商标这样幸运
,

其不能享受扩大保护范围的待遇
,

而其作为著名商

标
,

又比普通商标的信誉度高
,

更容易成为侵权者侵

袭的目标
。

因此
,

在实践中存在着规避法律规定
、

在

不相关的商品或服务上注册他人著名商标
,

滥用他

人著名商标
,

最终导致著名商标的显著性丧失的商

标淡化侵权问题
。

商标淡化侵权又是一个 国际性的

法律问题
,

由此产生了商标的
“

反淡化
”

理论
,

使得人

们在处理这类侵权问题问题时有了法律依据
。

由于
“
反淡化

”

理论在世界范围内尚属一个正在

不断完善的理论
,

在我国更是一个刚刚开始接触
、

而

尚未为大多数人所认识的新兴学说
。

一
、 “

商标淡化
”

的概念及分类

商标淡化又称商标稀释
,

或商标稀化
,

是新兴的

商标侵权理论之一
,

是指对他人著名商标的一种
“

寄

生使用
” 。

从法律意义上讲
,

商标淡化是指著名商标

的显著性及内在价值
,

因他人没有正 当理由的使用

而发生弱化
,

从而影响了该商标在公众中的形象
,

削
。

9 8
。

弱了该商标的有形价值和无形价值
。

布莱克法律大

辞典中对商标淡化条款作了如下解释
,

商标淡化条

款是指对识别性较强的商标或信誉较为显著的商标

的保护条款
,

是为了防止后者对于早期商标的使用

而引起商标淡化
。

法律意义上的侵权淡化应该是指发生在普通商

标与驰名商标之间的著名商标上 的淡化
,

在我国尤

其是指注册的著名商标
。

欧洲高级司法院在审理荷

兰 S A B E L 公司诉德国 P U M A 公司一案时
,

也曾指

出
,

普通商标只有在他们有误认的风险时
,

才应受到

保护
,

而在对抗淡化方面不应受到保护
。

即使商标淡化在实践中大量存在着
,

但并非每

一种淡化都构成侵权淡化
,

即发生在普通商标上的

淡化不应列人商标侵权淡化的范围之列
。

另外
,

在淡

化形式上也存在着侵权淡化和非侵权淡化之分
:

1
.

侵权淡化
。

也称滥用淡化
。

著名商标均属在

公众心目中有一定信誉
,

比较受群众喜爱的商标
。

但

是
,

由于其未构成驰名商标
,

所以不能享受驰名商标

扩大保护范围的待遇
。

因此
,

极易受到淡化方面的侵

权
,

他人未经许可或未获授权在非相同或非类似商

品或服务上没有正当理 由使用该著名商标
,

即对早
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期著名商标产生了一种不正当的优势或危害
,

即构

成了对该商标的淡化
,

特别是在早期著名商标的信

誉较高
,

而后期商标使用者的商品或服务质量与早

期著名商标的商品或服务质量相差甚远时
,

商标淡

化的程度也就越高
,

对著名商标的危害也就越大
。

2
.

非侵权淡化
。

也称联系淡化
。

后者对其商标

的使用与早期著名商标产生 了某些联系
,

使得公众

会认为这两个商标是有关联的
。

公众的这种联想也

许不会对早期著名商标产生不利影响
,

也可能在公

众心 目中并不会产生误认
,

但它却给 了人们相同产

品来源或两种商标是有联 系的印象
,

这种联系会使

人们经常联想到
“

早期商标
”
的荣誉

。

这种淡化应属

一种非侵权淡化
。

但是
,

在 比荷卢经济联盟 国家的商

标法 中
,

这则是一种侵权淡化
。

根据比荷卢国家判例

法
,

当被争议的商标看起来像是一个联系的整体 (发

音
、

视觉
、

概念上 )
,

使得观众把其联系起来考虑时
,

即认为这样的商标可能会产生关联
。

其认为
“

可能产

生联系
”
可以在 以下三种情况下产生

:
( 1) 公众混淆

了两个商标 (可能造成直接误认 ) ; ( 2) 公众混淆了商

标所有者 (可能造成间接误认 ) ; ( 3) 公众认为两个商

标相近似
,

并且把这种感觉牢记心中 (尽管这两个商

标并没有产生误认 )
,

这是一种严格意义上的可能产

生联系
。

根据他们的法律规定
,

只要一个在后使用的

商标与早期商标有足够 的相似
,

以至于公众把这两

个商标联系在一起
,

那么早期商标就将被认为是受

到伤害
。

即如果商标所有者能够证明他人所使用的

标志可能使早期商标的使用者蒙受损失
,

早期商标

的所有人即可阻止他人使用该标志
。

即持
“
可能产生

误认包括可能产生联系
”

的观点
。

这个观点在著名的

荷兰 S A B E L 公司诉德国的 P U M A 公 司一案中得

到运用
,

但欧洲司法院最终并没有支持这一观点
。

欧

洲司法院的观点认为
: “
可能产生联系

”

并不是
“
可能

造成误认
”
的代名词

,

它的使用应是有特定范围的
,

即只有在著名商标所有人在他人没有正当的理 由而

使用其商标并获得了不正当的优势以及在著名商标

的显著性特征受到侵害的前提下才能使用
。

在成员国内著名
。

商标的显著性特征是商标的基本功能和获得保

护的前提
。

商标必须具有显著性
,

否则不应予以注

册
。

我国商标法规定
,

商标使用的文字
、

图形或者其

组合
,

应当有显著性特征
,

便于识别
。

美国《兰哈姆

法 》也规定
, “

凡可据以识别申请人的商品与他人商

品的商标都不能被拒绝注册… …
” 。

显著性特征的另

一个重要意义还在于其是判断商标侵权和不正当竞

争行为的重要判断标准
,

具有显著性特征的商标
,

一

方面可以禁止他人使用与其早期商标太为近似的商

标
; 另一方 面

,

它也可 以保护商标所有者维护其市

场
。

反淡化理论的合理性就在于其注重保护商标的

显著性特征
。

2
.

可能造成误认
。

可能造成误认无论是在普通

法系
,

还是在联邦成文商标中
,

都是确定商标侵权 的

最基本的标准
。

即使是在不同类型的商品或服务上

使用他人的商标
,

只要有可能造成误认
,

都将是一种

商标淡化而被禁止
。

联邦法 中侵权的判定标准是看

被告是否使用了可能造成误认的
、

错误的
、

欺骗性的

商标
;
同样

,

在美国许多州的成文法 中提供的可能造

成误认的标准也被用于判定商标侵权
。

美国一个法

庭在确定可能造成误认时
,

认定 了如下八个 因素
:

( 1) 相似的商标
、

( 2) 相似的商品
、

( 3) 当事人 间销售

渠道的联系
、

( 4) 当事人间广告的联系
、

( 5) 预期购买

者的阶层
、

( 6) 实际造成误认的证据
、

( 7) 被告使用这

个商标的企图
、

( 8) 原告商标的实力
。

英国和德国的

法律在确定侵权时
,

也都是采用
“

可能造成误认
”

的

标准
。

在现代商标法中
, “
可熊造成误认

”

比
“

实际造成

误认
”

与淡化关系的联系更为紧密
。

因为虽然它不存

在着类似
,

但对商标作用和功能的损害却是长期的
、

潜在的
,

如果不加以制止
,

即会导致商标显著性特征

的丧失
。

商标显著性特征越强的商标
,

造成误认的可

能性也就越大
。

三
、

国外反淡化理论的发展现状

二
、

几个相关的概念

1
.

早期著名商标的显著性
。

早期商标是指
:

( l)

注册申请日早于其他商标的注册申请日
,

在公众心

目中享有较高信誉但未被有关机构认定为驰名商标

的著名商标
; ( 2) 在成员国内得到国际注册的商标

;

( 3) 在国际协议 (该国际协议对成员国有影响力 ) 下

得到注册的商标
; ( 4) 在商标注册 申请 日

,

该商标 已

商标淡化的概念是从德国 O D E L 案件的判决

起源
,

根据德国 1 8 9 4 年 5 月 12 日的商标条例
, “

公

众可能发生误认
”

是确定商标侵权和商标保护的基

础
。

任何人在相同或类似的商品上使用他人注册在

先的商标的行为都将被禁止
,

注册商标的保护范围

由法庭来决定
,

法庭也可制定规则把商标的保护范

围扩展到不相竞争的商品上去
。

目前在世界范围内
,

美国是商标淡化的立法理

.

9 9
.
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论和实践走在前列的国家
。

其历史上最早引人商标

淡化概念是在 9 2 17 年由弗兰克颁布的哈佛法律之

中
。

该法认为
,

淡化是 由于在不正当竞争的商品上使

用
、

渐渐地削弱或散失 了商标或厂商名称本身公开

的特征
。

对淡化概念最有创新意义的是 19 2 7 年美国

学者 S e h e e h t e r
的

“

商标保护的基本原理
” 。

他坚持

认为
,

对商标独一无二性的维护将要构成商标保护

的唯一原理
。

他的理论虽然没有被普遍接受
,

但他却

通 过提 出
“

反淡 化
”

概念扩大 了商标 的保护范 围
。

1 9 4 7 年美国的马萨诸塞 州首先颁布 了有关商标淡

化的地方法律
,

随后其他的 24 个州也先后颁布实施

了此类法律
。

60 年代初
,

美国的州法律对 《兰哈姆

法 》进行了修订
,

对商标侵权判定的必要条件不再局

限在有竞争关系的商品上
,

而是扩展到一般的误认
。

但是
,

在此条款发展了 20 年后的 80 年代
,

美国的联

邦法院仍不愿全部地接受淡化条款
,

而只是就注册

商标的淡化问题提供保护
,

对于未注册商标以及不

适合注册的商标不适用淡化条款
。

而且
,

在确定
“

误

认
”

时
,

规定了许多非常明确的度
。

与此同时
,

在美国的州与州之间也就商标淡化

的保护问题存在着分歧意见
。

一些州法院抵制商标

淡化条款
,

另外一些州为了克服这些抵制
,

开始制定

成文的商标淡化法规
。

美国政府为了改变其州与州之间的不统一
、

不

协调的商标淡化法律保护现状
,

于 1 9 9 5 年底颁发了

《 1 9 9 5 年美国联邦商标淡化条例 》
,

该条例于 19 9 6

年 1 月 16 日生效
。

根据美国联邦第二巡回区上诉法

院 1 9 9 4 年和 1 9 9 6 年判例
,

商标淡化侵权行为包括
:

( 1) 模糊
,

指他人在非类似的商品上未经授权的使

用
,

使某一商标的商品销售力和商标价值减少或削

弱 ; ( 2) 失色
,

由于侵权者相关的质量
,

或不利的或丑

化的
,

行为描述某一商标
,

可能对他人的商品引起负

面效应
; ( 3) 贬低

,

指以不当改变
、

或贬损的方式来描

述某商标的情形
。

英国及其联邦法在开始时对商标淡化理论倾向

于采取相当保守的态度
,

法庭在其商誉诈称的判例

法中曾拒绝引人淡化的概念
,

而且英国狭窄的商标

注册体制也限制了商标淡化理论的发展
。

但是在巨

大的商业压力下
,

这一束缚逐渐被挣脱
,

在英国的判

例法 中
,

也逐渐地接受 了商标淡化的概念
。

英国

1 9 9 4 年商标条例在为侵权下定义时
,

也明确指出
,

如果根据某一 限制条件
,

对某一标记的使用与曾注

册过的商标相 同或相近似
,

不管与其使用商标的商

品或服务是否相同或近似
,

均构成侵权
。

·

1 0 0
·

随着 1 9 9 6 年欧共体商标条例的运行
,

在欧共体

成员国间的商标注册法律体系中也引人了广泛 的
、

尽管有些含混的在非类似商品上的商标淡化概念
,

使得欧共体的成员国今后不管是在商标注册中还是

在商誉诈称之诉中都将较多地使用商标淡化概念
。

目前
,

商标淡化理论在世界上其它一些国家也

已受到关注
,

像加拿大
、

西班牙
、

希腊
、

委内瑞拉等一

些国家的法律对商标淡化问题均作了明确规定
。

这

些国家的法律有的是把商标淡化行为视为一种不正

当竞争行为而在反不正当竞争法 中加 以制止
,

例如
,

希腊《反不正当竞争法 》第一条规定
: “

禁止使用著名

商标于不同商品上以利用著名商标信誉和冲淡其显

著性
” 。

其它更多国家是通过单独立法
,

或通过判例

法对其予以确认
。

韩 国 1 9 9 8 年知识产权法虽然没有明确提 出淡

化概念
,

但其明确规定
,

如果由于一个商标的注册引

起了对已注册商标的混同
,

或者由于对与已注册商

标相近似商标的转让引起了消费者的误解
。

那么
,

这

样的商标权可以被撤销或作废
。

四
、

研究反淡化理论对我国的现实意义

我国法律中没有有关
“

商标淡化
”
的规定

,

我国

现行商标法第 38 条规定
: “

有下列行为之一的
,

均属

侵犯注册商标专用权
:

( 1) 未经注册商标所有人许

可
,

在 同一种商品或类似商品上使用与其注册商标

相同或者近似商标的
; … …

”
对商标法的规定

,

我们

可作如下理解
:

未经商标权人许可
,

在同一种商品上

使用与其注册商标相同的商标
,

属明显的商标侵权
;

在类似商品上使用相同商标的行为也属侵权行为
。

尽管商标权的保护范围是以注册时核定使用的商品

为限
,

但是在类似商品上使用相同商标的
,

也会导致

普通消费者对商品来源产生混淆
,

从而对商标权人

的利益造成伤害
,

因而也是一种商标侵权
; ③在同一

种商品上近似商品上使用近似商标
,

足以使消费者

造成误认的
,

也构成商标侵权
。

由此可见
,

我国商标

法对于商标侵权行为是以实际造成误认或足以造成

误认作为基本的判断标准的
。

依据此理论
,

他人只要在不相同
、

不近似商品上

使用与注册商标相同或近似的商标
,

只要没有造成

消费者的实际误认即为合法
。

笔者认为
,

我国商标法

此条的规定没有对可能造成误认的著名商标的淡化

侵权予以规定不能不说是一个缺陷
。

试想
,

如果某人

恶意低毁竞争对手的著名品牌
,

他尽可 以在许多不

相关的劣质产品上使用某一著名品牌
,

这种做法产
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生的后果既造成 了对竞争对手商标信誉的侵害
,

实

际上也由最初开始的可能造成误认变成了比实际造

成误认更为恶劣的后果
。

因为商标淡化行为直接侵

权的是
:

注册著名商标在先使用者进人相关市场并

参与市场公平竞争
、

著名商标所有人将其著名商标

培养成为驰名商标的权利
、

机会和广大消费者公平

选择商品或服务的自由
。

事实上
,

我国也是大量存在着商标淡化侵权 的

问题
,

例如
:

光大公司的光大商标是非常著名的商

标
。

但由于其不是驰名商标
,

不能在与其不相关的商

标或服务上保护其商标
,

所以
,

其商标及厂商名称就

曾被很多 中小企业在不相关的商品或服务上滥用
,

极大地影响了该著名商标 的信誉
,

实际上已经发生

了商标淡化的法律事实结果
。

但由于我国法律没有

淡化方面的法律规定
,

所以
,

该公司在遭受商标淡化

侵权的情况下只能以企业名称登记管理条例的规定

及反不正当竞争法 中的一些规定来制止侵权
,

这种

做法对侵权的禁止力度及对著名商标所有权人所受

到的损害的补偿和救济都是远远不够的
。

我国其他

一些著名商标也或多或少的有此遭遇
。

因此
,

在我国

大有设置淡化条款的必要
。

从我国 目前法律的规定看
,

只有反不正 当竞 争

法中的某些规定与商标淡化问题有些联系
。

但这种

规定对著名商标的保护来讲是远远不够的
。

然而
,

令

人欣慰的是
,

近年来我国法律界 已经开始 了商标淡

化理论的研究
,

上海市的地方立法更是走在了前列
,

首次引人了淡化的概念
,

笔者以为
,

我国商标法应在

上海等一些地方立法试点的基础上
,

逐步引人商标

淡化概念
,

特别应注意明确几个概念
:

( l) 著名商标

的确切定义
; ( 2) 可能造成误认的确切的标准

; ( 3) 商

标淡化侵权的认定标准以及证据的提供
; ( 4) 商标淡

化侵权的救济和补偿措施等
。
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