
商标淡化理论及其应用

杜 颖
‘

内容提要
:
商标广告功 能的发展是商标淡化理论产生的基础

。

与传统混淆侵权不 同
,

淡化

行为不会使消费者就商品来源发生错误认识
,

但它消耗商标的独特性或污损其声誉
,

并破

坏商标的广告宣传价值
。

因此
,

具有相 当知名度的商标应该获得反淡化的扩大保护
。

由于

商标权仅仅是一种准财产权
,

过度保护会使其权利性质发生 改变
,

最终阻碍自由竞争
,

所

以商标反淡化保护的范围要受到限定
。

关键词
:
商标淡化 来源功 能 广告功能

商标淡化似乎是一个谁都无法解释透彻 的概念
。

美 国商标法大师托马斯
·

麦卡锡 (J
.

T ll印了z a s

McC ar th 必 曾说
, “

商标法中还从来没有一个概念制造过这么多原则解说的困惑和司法理解的分

歧
。 ”
〔1 〕我国学者关于商标淡化的讨论从 20 世纪 90 年代开始升温

,

相关的研究成果主要介绍 了美

国的立法和司法经验
。

但是
,

我国大多数学者误读了商标淡化的概念
,

而我国现行的商标法律法规

中事实上也没有关于商标淡化的规定
。

因而
,

我们有必要全面认识从西方舶来的商标淡化概念提出

的基础
,

并以此为据分析商标反淡化救济存在的空间
,

同时借鉴美国等国家的立法
、

实践经验
,

制

定我国商标淡化的相关规范
。

商标淡化与商标功能的发展变化

中外文献中论述商标淡化的
,

几乎无一例外认为商标淡化理论的始作俑者是美国学者弗兰克
·

斯凯特 (F ra : : k S ehe eh te r )
,

也总是引用 他关于保护商标独特性 (u n iq u e : le s、) 的论断
。

19 2 7 年
,

《哈佛法律评论》发表了斯凯特的文章 《商标保护 的理性基础》 (T he R at ion al Ba si S o f T rad em ar k

P 1’<) tec 而
n )

。〕

在提出商标淡化理论之前
,

他用 了相当的篇幅分析人们对商标功能的误读
。

他指出
,

商标发挥的功能并非是人们所称的
“

标示商品或者服务的来源
” 。

为了证明这一点
,

他引用了几个

巡 回法院在一些判决中的观点
:

人们要去购买某个或某种商品
,

并非是因为知道或者识别出该商品

是某生产者生产的
,

而是 因为识别出令人满意的产品
。

例如
,

人们想购买 贝克 (Ba ke
r ) 巧克力

,

并不是因为人们知道它是沃尔特
·

贝克 (w alt
e r Bak er ) 生产的

,

而是人们喜欢这种巧克力
。

有观点
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商标淡化理论及其应用

认为
,

商标只是商誉看得见的标志
,

商誉比商标重要
,

因为商誉才是实实在在的内容
,

而商标只是

商誉的影像
。

但这并没有精确地表述出商标在今天发挥的真正功能
,

并会阻碍对商标的全面保

护 : 〔2 〕斯凯特认为
,

传统商标侵权理论建立在消费者就商品来源发生混淆的基础上
,

它的理论基

础就是把商标的功能定义为识别商品来源
。

如果把相同或者近似的商标
、

名称用在非竞争性商品之

上
,

逐渐消耗或者稀释公众对于某种商标的认识
,

传统的商标侵权理论就无法为商标权人提供保

护
,

因为消费者就商品来源没有发生错误认识
。

〔3 〕为制止针对商标实施这种
“

千刀万剐 (d ea th by

a th ou sa nd
Cut S )

”

的行为
,

〔4 〕商标权人只能求助于商标淡化理论
。

可见
,

正是基于对商标功能的

新理解
,

斯凯特提出了商标淡化理论
,

所 以
,

商标淡化理论诞生的根本原因在于商标功能在现代社

会的发展变化
。

现代商标理论认为
,

商标有标示商品来源功能 (o r ig in fu n e t io n )
、

品质保证功能 (q u ality o r

即
a

ran
te e fu n e t io n

) 以及投人和广告功能 (in v e s tm e n t o r a d v e r t is i眼 fu n e t io n ) 三种功能
。

〔5 〕日本学

者称之为
“

商标来源表示功能
” 、 “

品质保证功能
”

和
“

广告宣传功能
” 。

〔6 〕我国有学者将商标的功

能归结为三种
:
认知功能

、

品质保证功能和广告功能
。

〔7 〕还有学者做了更详细地划分
,

将商标的

基本功能归结为
:
识别功能

、

标示来源的功能
、

保证品质的功能
、

广告宣传的功能
,

〔8 〕但标示来

源的功能实际上内在地包含了识别功能
。

因此
,

这种概括是三种功能说的另外一种表述方式
。

商标的三种功能是随着历史发展逐渐丰富和发展起来的
,

在不同的历史时期
,

各种功能的相对

重要性不同
。

在商标历史发展初期
,

标示商品来源是最主要的功能
。

随着社会经济生活的发展
,

商

标的品质保证功能和广告功能获得了越来越丰富的内容
,

我们甚至可以说
,

在很多时候商标强大的

广告功能已经遮蔽了它的基础功能
。

我们可以从商标的发展历史中看出商标功能的发展脉络
。

关于商标的起源
,

没有专门的历史著述论证
,

人们只能从考古学和有关历史文献 中采撷文据进

行猜测和推断
,

学者们的说法也很不一致
。

有学者认为商标起源于约公元前 3 500 年埃及陶器
_

l: 的

标记 ; 〔9 〕另一种观点为认为商标起源于至少 4 000 年前在科林斯湾遗址出现的陶匠所做的标记 ; tl() 〕

还有观点认为起源于公元前 2 698 年中国陶器上的标记
。

[1l 〕我国学者对商标起源的认识也是仁者见

仁
,

智者见智
。

有人认为
,

在西方
,

商标最早起源于西班牙
,

当时的游牧部落把烙印打在 自己的牲

畜上
,

以区别不同主人的牲畜
。

〔l2j 有人认为
,

早期的商标使用与保护是以政府管 制为基础的
,

如

12 6 6 年英国政府强制面包师将自己的标记标在其制作和出售 的面包上
。

[l3 〕也有学者认为
,

西方最

早的商标除了个体工 匠和商人使用 的明记和暗号之外
,

还有 13 世纪行 会供成员使用的特定的印

章
。

〔l4j 但有人指出
,

这称不上商标
,

商标出现在古
一

登堡采用活字之后的印刷品
,

印刷出版者为了
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把自己的印刷制品与他人的印刷制品区别开来
,

在其书面装饰的部分加一定的标识
。

〔l5j 早期商标

的功能主要在于识别商品的来源
,

商标构成要素朴素
、

简单
。

事实上
,

在商标的最初发展阶段还没

有发展文字
,

所以
,

当时的商标都是图案
。

t16 〕

尽管人们对商标起源以及早期商标与现代商标之间的传承发展关系认识不一致
,

但都认为中世

纪是商标发展的黄金期
。

〔17 〕当时
,

贸易获得了大发展
,

出现了大量的行会以及有关商标和商标侵

权的地方性立法
。

中世纪欧洲的政治形势也对商标产生了很大的影响
。

当时
,

封建制度瓦解
,

在德

意志北部出现了商业同业公会联盟 以保护海上贸易
,

独立 自治的自由城市出现
,

其中最重要的是横

贯欧洲的商业行会和手工业行会
。

地方立法主要由自治市完成
,

当时
,

商品在自治城市的范围内销

售
,

因此这些商品的质量也有了统一的标准
。

在 11 到 13 世纪
,

横扫英格兰和欧洲的商业行会和手

工业行会对商业的控制力比地方当局更甚
。

商业行会的成员是商人
,

手工业行会的成员是手工业

者
,

他们发布行业规范规制其成员
。

这时
,

商标逐渐获得了品质保证功能
,

同一商标的商品具有同

等品质
。

另外
,

为了保证产品质量并证明产品已经达到了市定或者行会制定的标准
,

这时的商标标

识一般会与具有检印和证明作用的标记同时出现
。

早在 巧 世纪
,

法国的法律就要求工匠必须在他

所有的产品上加标志
,

以此表明他们对其产品负责
,

在经过官方检验和批准以后要加印花
。

[l8 〕在

这个历史发展阶段
,

商标的品质保证功能最突出
,

这种功能不仅通过产品提供者的自律或者行会规

制来实现
,

还以行政强制为后盾
,

现代社会商标立法中的市场规制和管理因素也便由此而来
。

蒸汽机的发明把人类向前推进了 一大步
,

也带来了法律制度的一系列变革
。

它直接带来了交通

和贸易的发展
,

这极大地刺激了商品的流通
,

也导致了商标发展史上的重大革命
。

大规模的商品生

产产生了极大的物流需要
,

同时生产者也希望 自己的产品能够通过多种途径让消费者了解和认识
二

远程交易取代了面对面交易而成为市场的常态
,

商标本身就成为一种最重要 的商品广告媒介
。

这

时
,

商标的三种功能完美地结合在一起
,

使成功的商标不但要精心设计
,

还需要长时间的广告与商

品的优良品质做保障
,

由此建立其威望
。

(l9 〕于是
,

商标的使用者和设计者从朴素的标示商品来源

的意识中走出来
,

开始注重商标的美感设计
,

希望商标标识在第一时间抓住消费者的视线
,

影响消

费者对商品的主观判断和感受
,

并在消费者那里留下持久的印象和记忆
。

同时
,

在很多情况下
,

长

期的投入使商标上的商誉价值逐渐累积
,

无限膨胀
,

导致商标本身具有的销售吸引力的价值远远超

过了商品提供者的其他资产
。

商标的价值随着商标吸引力的增加而不断提升
,

商标的广告功能发展

到了极致
。

从上文商标历史发展脉络的梳理中
,

我们不难看出
,

商标功能在不同的社会发展阶段有不同侧

重
。

即使今天
,

我们仍然不得不承认
,

在商标的三种功能中
,

最为基础的功能当属商标识别商品来

源的功能
。

我国台湾学者将商标标示商品来源和出处的功能叫做
“

商标的原始功能
” ,

在此之外才

列述商标的其他功能
。

〔20 ) 我国大陆学者也认为识别功能是商标
“

固有的最基本 的功能
” 。

[21 〕更有

学者说
,

与认知功能相联系是所谓的
“

表彰商品来源功能 (又称起源功能 )
” ,

在历史 l.. 被认为是商

标的原始和唯一功能
。

〔22 〕如果从逻辑的角度进行分析
,

表示商品来源的功能是另外两种功能的基

础 : 只有保证商品来源方面的信息是真实的
,

消费者才能判断出商品的品质 ; 这 一功能也是投人和
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商标淡化理论及其应用

广告功能赖以发生的物理凭借
。

商标所具有的标示商品来源的功能是商标预设的功能
,

而另外两种

功能则带有事后功能的特征
。

但是
,

商标在现代社会的发展已经让我们不得不更多地关注其广告功能
。

今天
,

大多数商标诉

讼都因在不构成竞争关系的商品之上使用近似商标而发生
。

在相同或者近似商品上使用相同或者近

似的商标并进而造成消费者混淆的情况已经成为了例外
,

更多的是采取隐蔽或者巧妙的方式
,

用暗

示或潜移默化的方法
,

其目的就是绕开传统商标侵权规定
,

因为根据该规定
,

如果消费者就商品来

源没有产生混淆
,

就不发生侵权责任
。

这样
,

不论从发生频率
、

还是从非法所得的价值角度衡量
,

绝大部分非法使用商标的行为都会游离于传统商标保护之外
,

因为赤裸裸的侵权行为已经是非常

态
,

而隐蔽的搭便车行为针对的就是具有相当经济价值的商标
,

其行为所得甚巨
。

这迫使我们必须

重新认识商标的价值
,

重新定义商标保护的基础
。

斯凯特说
,

现代商标的价值并不在于识别商品来

源
,

而在于创造购买力 ; 这种购买力来 自于公众的心理
,

它不仅取决于使用商标的商品的价值
,

还

取决于商标本身的独特性 (un ique ne ss ) 和单一性 (si ng ul ar ity ) ; 于相关或不相关的商品上使用这

种商标会损害这种独特性或单一性 ; 法律同样要对它进行保护
,

对它的保护程度取决于商标所有人

通过自己的努力或者创造力使该商标区别于其它商标的独特性的程度
。

〔23 〕斯凯特还引用德国的案

例佐证自己的观点
。

一家生产钢铁的公司使用 了漱 口药的商标
“
(〕d o l

” 。

尽管消费者不会认为生产

漱口药的这家公司开始生产钢铁了
,

但德国法院认为
,

消费者由此商标会联想到漱 口药
,

并进而认

为以同样商标销售的任何一种商品都有同样好的质量
。

如果每个人都用这种商标识别其提供的商

品
,

该商标就会丧失购买力
。

因此
,

漱 口药的生产者有权利保证该商标不被淡化
。

[2’〕

斯凯特敏锐地捕捉到了现代社会商标与商誉之间的微妙关系
。

商标承载着商誉走得越来越远
,

商标所代表的商誉 已经逐渐脱离商标标记本身
,

开始主张 自己独立存在的价值
。

我们可以清晰地看

到
,

问题之根源在于商标功能从原始功能向事后功能
—

即广告投人功能
—

倾斜
。

也有人从符号

学意义上分析商标
,

认为有必 要重新定义商标显著性
,

它包括 两种显著性
,

一为来 源显著性

又so u r e e d is tin e tiv e n e s s )
,

它定义的是商标识别商品来源的显著性 ; 二为差异显著性 (d iff
e re n t ia l d is

-

ti n ct iv e n es s )
,

它定义的是商标与其他商标相区别的显著性
。

当今社会
,

来源显著性在消减
,

而差异

显著性主宰了法律
。

商标法律正 向符号的
“

标记价值 (S ign va lu e )
”

修正
。

[25 〕这种符号学意义上

的分析也从另外一个角度道出了商标功能的发展变化
。

如果能够认识到商标反淡化保护的基础在于商标的广告宣传功能
,

我们就可以正确设定商标反

淡化保护的存在范围
。

二
、

商标反淡化保护的范围

—
以美国法为中心

从类型 上分析
,

淡化行为包括两种
:
冲淡 (b lur ri ng ) 和污损 (tar ni sh m en t) [26 〕2 006 年 10 月

〔2 3 〕前引 〔2〕
,

Sc he eh te r 文
,

第 8 3 1 页
。

〔2 4 〕前引 〔2 〕
,

凌he eh te r 文
,

第 83 1 页以下
。

〔2 5〕压 rt on l玉改 b e ,

Th
尸 & 。 : 10 2 1〔 A na lys i、 Oj 了ra 曲ma rk 加二

,

5 1 U CLA L 】w R e v iew 6 2 1
,

6 2 2 一 6 2 2 (20 0 4 )
.

〔26 〕我国学者就这两个英文名词的翻译很不一致
:

有的称其为模糊与失色或贬低 (须楚建
:

《商标淡化的法律问题初探》
,

《法学》19 9 7 年第 7 期)
;
有的称其为暗化与丑化 (井涛

、

陆周莉
:

《论驰名商标的反淡化保护》
,

《法学》1 9 98 年第 5

期 ); 有的称其为冲淡与沾污 ( 〔美〕苏珊
·

瑟拉德
:

《美国联邦商标反淡化法的立法与实践》
,

张今译
,

张保国校
,

《外

国法译评》19 98 年第 4 期
;
杨柳

、

郑友德
:

《从美国 M O s

ele y 案看商标淡化的界定》
,

(知识产权》2 005 年第 1 期 )
;
有

的翻译为
“

冲淡或模糊
”

与
“

污损或丑化
”

(马宁
、

杨辉
:

《商标淡化理论的新转折
:

评美国V ictoTl
a ’ s

撇re t 案》
,

《电

子知识产权》20 04 年第 2 期)
。

笔者认为
,

从文义的对应性和表述的优雅来看
,

冲淡和污损不失为一种好的翻译
。

·
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6 日美国国会通过的商标淡化修正法案 (T ra d em a rk D ilu t ion R ev isio n

AC
t (T D R A ))

、

〔27 〕19 9 8 年 7

月 1 6 日修改并于 19 9 9 年 1 月 1 日生效的德国商标法第 14 条第 2 款之 (3) 都采这种分类
。

我国学

者对商标淡化的类型分析与此一致
。

由于污损行为对商标权人的侵害是明显的
,

因此
,

从原则的具

体理解适用来看
,

学界和司法界在认识上没有什么分歧
。

但关于冲淡行为
,

却存在诸多解释上的争

议
。

本文主要以冲淡行为为分析对象
,

探讨商标淡化认定中的基本问题
,

下文主要在冲淡意义上使

用淡化这一概念
。

尽管人们对淡化行为的类型划分基本一致
,

对商标反淡化保护的范围却认识不一
,

其原因在于

要么没有正确理解商标反淡化概念提出的基础在于保护商标的广告宣传功能
,

要么对商标法在多大

程度上保护商标的广告宣传功能认识不一致
。

这使很多人误解了混淆要素在商标反淡化保护中的意

义
,

纠缠于商标反淡化保护以商标驰名还是以商标著名为要件的问题
。

(一 ) 商标反淡化保护不要求发生商品来源混淆

商标反淡化保护商标的广告宣传功能
,

这与反混淆不同
,

后者保护商标的标志来源功能
。

如果

将发生商品来源混淆作为商标反淡化保护的前提要件
,

会使商标反淡化保护失去独立存在的空间
。

如果消费者将一个标志同时和两个来源提供者联系在一起
,

这时可能会发生混淆
,

也可能发生商标

的淡化
。

二者的区别在于
,

如果消费者认为两个来源提供者具有某种联系
,

如合作关系
、

投资关系

或隶属关系
,

发生的是混淆 ; 如果消费者能够认识到两个来源提供者没有任何联系
,

发生的则是淡

化
。

这时
,

之所以要保护商标权人的反淡化权利
,

是因为消费者把标识和另外一个新的不同的来源

联系在一起
,

削弱了商标和商标权人之间的特定联系
。

这里暗含着一个前提
,

即冲淡行为只能发生在不相同
、

且非类似的商品或服务之间
,

如果是将

相同或者类似标记用于相同或者类似的商品
、

服务之上
,

则是传统的混淆侵权
,

而不考虑商标的淡

化问题
。

与传统混淆侵权不同
,

禁止商标淡化并不强调保护消费者的利益
,

〔28 〕它保护 的是商标权利人

的权利
。

当然
,

有些学者主张
,

淡化行为事实 上损害了消费者的利益
。

因为商标是通过提供给消费

者一个简单的
、

便于记忆的
、

清晰的产品或者服务的识别符号
,

谋求信息成本的经济化
。

如果商标

具有其他联系对象
,

则经济化程度降低
,

因为看到它的人必须考虑一下才能确定它是某产品或者服

务的标记
。

〔29; 标记被使用在不相关的产品上会逐渐降低商标的显著性
,

在商标周围的这些
“

混淆

视听
”

会增加消费者的检索成本
。

[30 〕在一定程度上
,

消费者能够获得并加工的信息取决于他们意

识中标记和产品之间的联系程度
, “

混乱
”

会增加消费者的成本
。

{31 〕但是
,

不能否认
,

相对于混淆

给消费者造成的损害
,

淡化给消费者造成的检索成本毕竟具有间接性
,

而且反复试错也许能够使消

费者的
“

视听
”

不再
“

混淆
” 。

因此
,

至少可以这样说
,

反淡化的直接 目的并不是保护消费者
,

它

保护的也不是商标的标志商品来源功能
。

〔2 7〕在联邦商标反淡化法制定后
,

有少数人认为
,

联邦反淡化法并不规范污损行为造成的淡化
,

因为该法不像州反淡化法

那样明确地把
“

损害商业信誉
”

(inj u 即 t() b u s i, le s s r ep u ta tio n ) 包括在里面
。
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商标淡化理论及其应用

但是
,

商标反淡化保护中存在一个悖论
—

混淆与淡化互相排斥
。

上文已述
,

淡化与混淆不

同
,

消费者就商品来源不发生错误认识
,

也不认为两个来源之间有什么特别联系
,

如合作关系等
。

了旦是
,

如果消费者根本不把标记与著名或驰名商标联系在一起
,

则淡化就根本无从发生
。

因此
,

不

论是混淆
,

还是淡化
,

消费者一定是将某标志与两个来源联系在一起
。

即使是在淡化的情况下
,

在

消费者的意识中
,

两个来源还是有联系的
,

只不过这种联系不是混淆 (~ fu si on )
,

而是一种意识

中的联想 (rn
e n tal a s

soc
ia tio n

)
。

〔32 〕

正因为存在这种悖论
,

很多人仍将混淆作为是否构成淡化的要件之一
,

这种认识上的误区在我

国学界尤甚
。

我国大多数学者认为
,

淡化行为使消费者就商品来源发生混淆 ; 〔33 〕消费者会误认为

两商品来源相同或两企业存在某种商业或组织上的联系而购买某无关商品
。

〔川 这就错误地解读了

商标淡化的概念
,

没有认清商标反淡化保护与商标广告宣传功能之间的互依互存关系
。

如果消费者

就商品来源发生了错误认识
,

而认为商标和著名商标权人有某种联系
,

事实上是不可能发生淡化

的
,

因为此时在消费者的意识中
,

标记指向的是一个来源
—

著名商标权利人
,

不论消费者认为商

品来源于一个提供者
,

还是认为商品的两个提供者之间有某种合作关系
。

即使发生了后种情况
,

在

消费者那里 留下主要印象的仍是著名商标权利人
。

这时
,

从逻辑上说
,

商标的显著性
、

独特性没有

遭到淡化
,

反而是被强化了
。

此外
,

从用语表述来看
,

我国大多数学者将淡化作为与混淆相并列的一种侵权方式
,

也是一种

技术上的错误
。

在美国
,

淡化就是淡化 (dil ut ion )
,

不是侵权 (in fri ng
em en t )

,

商标中的侵权指的

是混淆
。

〔35 〕在发生了混淆的情况下
,

原告提出的是侵权之诉 (inf ri ng
em en t c

lai m )
,

而原告针对淡

化提出的则是淡化诉讼 (dil ut ion
c lai m )

。

[36 〕维多利亚诉摩斯案 (v se cr et ca ta los
u e ,

Inc
.

v
.

Mo se
-

le ,.) 涉及侵权
、

不正当竞争以及淡化
,

而法院也是针对原告的侵权主张
、

不正当竞争主张和淡化

主张做出了分项判决
。

〔37j 因此
,

不论从形式归类上
,

还是从内容规定上
,

混淆和淡化都是不同的
。

(二 ) 商标反淡化保护与商标的知名度

是否只有驰名商标才有资格获得商标反淡化保护
,

这是一个争议较大的问题
。

对此
,

存在两种

不同的观点
。

第一
,

驰名商标说
。

尽管美国州法律不认为商标驰名是反淡化救济的前提
,

〔38 〕1 9 9 6 年美国联

邦商标反淡化法 (Fed er al T ra de m ar k An ti 一 Di lu tion A ct ) 却将商标淡化定义为
“

降低
、

削弱驰名

商标对其商品或服务的识别能力和区辨能力
,

而这不论驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关

系
,

或者是否存在混淆的可能
” 。

该法明确规定了
“

驰名商标
”

这一要素
。

美国 2 006 年商标淡化修

正法案进一步明确了商标淡化中商标必须驰名的构成要素
,

规定冲淡造成淡化是因商标或商号与驰

名商标相似而损害驰名商标的显著性
,

而污损造成淡化是由于商标或商号与驰名商标相似而损害驰
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,

《法学》19% 年第 9 期
。
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:
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名商标的信誉
。

〔39 〕

第二
,

著名商标说
。

法国知识产权法典第 7 卷
“

制造
、

商业及服务标志和其他显著性标记
”

第

L
.

71 3 一 5 条规定
: “

在不类似的商品或服务上使用著名商标给商标所有人造成损失或者构成对该商

标不当使用的
,

侵害人应当承担民事责任
。 ”

该条第 2 款接着规定
: “

前款规定亦适用于保护工业产

权巴黎公约第 6 条之 2 意义上的驰名商标
。”

[40 〕此处的
“

著名商标
”

并不是人们通常所说的驰名商

标
。

类似规定还见于 19 98 年 7 月 16 日修改并于 1999 年 1 月 1 日生效的德国商标法
,

该法在第 14

条第 2 款之 (3) 规定
: “

未经商标权人同意
,

应当禁止第三方在商业活动中
,

在不相近似的商品或

服务上
,

使用与商标权人的商标相同或相近似的任何标志
,

并且毫无正当理由地
、

不公平地利用 了

或损害了该商标的显著性或声誉 ; 但是
,

该商标需在德国范 围内享有声誉
。 ”

可见
,

在德国法 中
,

商标淡化的范围不局限于驰名商标
,

只要某个商标
“

在德国范围内享有声誉
”

都可能成为被淡化的

对象
。

只有著名商标或者驰名商标才能获得商标反淡化保护
,

这首先是一个逻辑问题
,

因为如果无名

无誉
,

自然不会有什么被淡化的
,

也就没有被淡化的
“

资格
” 。

但从根本上说
,

这里存在一个深层

次的理论问题
,

即商标法在保护商标广告宣传功能上能走多远
。

商标反淡化旨在保护商标的广告宣

传功能
,

这首先违背商标法的产生基础
。

商标法之祖是反不正当竞争
,

商标保护的基本宗旨是保障

消费者能够确定他要购买的商品是谁生产的
。

起初
,

商标直接保护的只是消费者
,

并不赋予商标所

有人一种财产权利
。

[4l 〕商标法最初保护的主要是商标的识别来源功能
,

因为商标只是承载了消费

者内心世界对于某种符号所代表的商誉的认识
,

只是一种产品或者服务的标签
。

但是
,

随着商标功

能的发展变化
,

商标法也不得不开始关注存在于商标本身的财产权
。

淡化对原告造成的损害在于名

称作为广告工具使用时发挥的功能
。

〔4 2〕这样
,

商标法就有了两个相互作用的 目标
:

保护消费者不

被欺骗以及保护商标持有人对商标的财产权利
。

前者保护的是商标的识别来源功能
,

后者保护的是

商标的广告宣传功能
。

但是
,

商标权和著作权
、

专利权毕竟不同
,

商标权最多只是准财产权
。 “

商

标权不能赋予商标权人使用商标词汇的垄断权或什么综合性 (
o m n ibu

s
) 财产权

。 ”
〔43 〕美国第四巡

回法院在其判决中明确指出
,

如果它保护在先使用商标的显著性本身
,

则会创造一个
“

激进的
、

完

整的财产权
”

(ra d ie a l pron
e r ty 一 r ig h t 一 in 一 g ro s s

) 反淡化保护模式
。

〔44 〕

美国联邦商标法要求只对驰名商标提供反淡化保护是有其历史发展背景的
。

1 9 9 6 年美国联邦

商标反淡化法明确规定只有驰名商标才受该法的反淡化保护
,

但是
,

法院在理解适用该条的过程中

创造了
“

特殊市场驰名
”

(ni ch
e f
~ ) 标准

,

认为尽管对于一般公众来说商标并不驰名
,

但是
,

只

要原告和被告在同样的或相关联的市场进行经营运作
,

而原告商标在该特殊市场已经有很高的知名

度
,

则该商标有权获得反淡化保护
。

〔4 5〕但美国 2 0 0 6 年商标淡化修正法案否定了
“

特殊市场驰名
”

标准
,

规定了商标淡化中驰名商标的定义
:

当商标作为商标所有人的商品或服务来源标识而为美国

一般消费公众所广泛认可时
,

商标为驰名
。

[46 〕
“

一般消费公众
”

(g e n e ra l co n sll m in g p u
bli

c ) 和
“

广

泛认可
”

(w ide ly re c
og

n iz ed ) 使
“

特殊市场驰名
”

的标准失去 了
“

市场
” 。

如此取舍反映了美国学
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商标淡化理论及其应用

界和司法界在反淡化保护商标广告宣传功能界限上的仿徨
,

也说明即使商标法通过反淡化规定认可

和保护商标的广告宣传功能
,

它也必须在保护范围上作出一定的让步
。

一

笔者认为
,

可以将反淡化保护限定在著名商标的范围内
,

而普通商标不能享受反淡化保护 ; 同

时
,

把商标的知名程度作为判断淡化是否成立的一个重要要素
,

这样商标是否驰名就成为其中一个

重要的考量指标
。

因此
,

也可以说
,

即使是采著名商标标准
,

也不可能完全否定驰名商标在反淡化

保护中的意义
。

另外
,

尚有观点认为商标反淡化保护与商标显著性的获得方式相关
。

斯凯特在提出商标淡化理

论时认为
,

只有具有内在显著性的那些臆造的 (co ine d )
、

任意的 (
arb itr ar y ) 词汇才能获得反淡化

的扩大保护
。

这样
,

暗示性词汇和叙述性词汇构成的商标都被排除在外
。

〔47 〕但是
,

后来的学者提

出
,

没有必要把保护商标的
“

商业磁力
”

限定在臆造商标和任意性商标范围内
,

不论是通过使用获

得显著性
,

还是商标内在具有显著性
,

只要商标具有独特的特征即应受反淡化保护
。

[48 〕1 9% 年美

国联邦商标反淡化法实施后
,

美国第二巡 回法院通过一系列判例确定了一项原则
,

即只有具有内在

显著性的商标才可以获得反淡化保护
。

〔49〕2 006 年美国联邦商标淡化修正法案却明确使用 了
“

内在

或者通过使用获得显著性
”

(in he r e n tly o r thro u g h a eq u ir ed d ist in e tiv e n e s s
) 的表述

。

从逻辑上说
,

商

标反淡化保护的是商标的广告宣传功能
,

哪里发生了损害商标广告宣传功能的行为
,

哪里就应该有

商标反淡化保护
,

而不论商标
“

出身
”

如何
。

但是
,

商标显著性的获得途径仍是我们判断淡化是否

发生的衡量要素
。

虽然放弃 r 内在显著性的要求
,

但商标淡化修正法案仍规定
,

在判断是否构成冲

淡时
,

要考虑所有相关要素
,

其中包括
: ⋯⋯ (ii) 驰名商标 内在显著性或获得显著性的程度 ;

(iii ) 驰名商标所有人实际上独占使用商标的范围 ; ⋯⋯ [50 〕第 2 项 的规定实际上把内在显著性商

标 与通过使用获得显著性的商标进行了区分
,

而第 3 项使二者的区别进一步明确
。

如果是暗示性或

叙述性语汇构成的商标
,

其他商品提供者很可能也在使用该标志
,

其独占使用的市场范围要小得

多
,

把它作为判断是否构成冲淡的重要考量要素之一
,

会严重影响淡化的成立
,

因而通过使用获得

显著性的商标获得反淡化保护的可能性很小
。

可以说
,

新法案虽未明确将通过使用获得显著性的商

标推出反淡化的保护伞
,

但事实上并没有放弃对显著性获得方式的考虑
。

三
、

商标反淡化保护的难点

通过上文的分析
,

笔者认为
,

冲淡导致的商标淡化是指
,

未经著名商标权利人许可
,

在非类似

的商品或者服务上使用与著名商标相同或者近似的标志
,

尽管消费者能够识别出标记所标识的商品

或服务分别来自不同且不相关联的提供者
,

但该行为可能会消耗著名商标的独特性
,

使著名商标逐

渐丧失吸引力
,

最终给商标权人带来损害
。

该定义既明确了商标反淡化保护以商标具有一定的知名

度为前提
,

又把商标反淡化保护与传统的混淆保护区别开来
,

指出商标淡化的危害并非在于商标无

法发挥其识别来源功能
,

而在于削弱商标与商品的唯一联系性并使商标逐渐丧失销售力
、

吸引力
。

如果根据上述定义来考虑 巴黎公约
、

T RI PS 以及我国法律的规定
,

我们会发现
,

巴黎公约中

根本没有规范商标淡化
,

而 T R IP S 第 16 条第 3 款及我国现行立法的规定事实上也不是关于商标淡

化的规定
。

巴黎公约第 6 条之 2 规定的驰名商标保护以
“

用于相同或类似商品上
,

易于造成混乱
”

为前提
,

因此
,

该条不是关于淡化的规定
。

T R IP S 第 16 条第 3 款规定
: “

巴黎公约 19 6 7 年文本第
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6 条之 2
,

原则上适用于与注册商标所标示的商品或服务不类似的商品或服务
,

只要一旦在不类似

的商品或服务上使用该商标
,

即会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系
,

从而注册商

标所有人的利益可能因此受损
。 ”

由于这里明确规定了
“

暗示该商品或服务与注册商标所有人存在

某种联系
”

这一要件
,

因此
,

从严格意义上说
,

该规定并不是关于淡化的
,

因为一旦消费者将两个

标记都联系到驰名商标人那里
,

这时发生的就是混淆
,

而不是淡化了
。

我国学者关于商标反淡化研究的文献都认为
,

我国关于商标淡化的最早规定见诸于 19 9 6 年 8

月 1 4 日国家工商行政管理局令第 56 号发布的 《驰名商标认定和管理暂行规定》
。

{51 〕其第 8 条规

定
,

将与他人驰名商标相同或者近似的商标在非类似商品上 申请注册
,

且可能损害驰名商标注册人

权益的
,

不得注册为商标 ; 第 9 条规定
,

将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商

品上
,

且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系
,

从而可能使驰名商标注册人的权益受到损

害的
,

驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起两年内
,

请求工商行政管理机关予以制止
。

该规定第 8 条是防止商标发生淡化的措施
,

可以认为是针对商标淡化的规定
,

但从严格意义上说第

9 条则不是关于商标淡化的规定
。

因为和 1
,

R IPS 第 16 条第 3 款的规定一样
, “

暗示该商品与驰名商

标注册人存在某种联系
”

实属
“

画蛇添足
” 。

而第 8 条所规定的反淡化保护仅限于注册驰名商标
,

针对的是商标注册申请
,

只是通过不予注册来防止商标淡化的发生
。

因此
,

《驰名商标认定和管理

暂行规定》并没有就商标淡化从注册到使用作出全面的规范
。

令人遗憾的是
,

2 001 年修改后的我国商标法和国家工商行政总局于 2 003 年颁布的 《驰名商标

认定和保护规定》也没有规范商标淡化行为
。

商标法第 13 条第 2 款的确规定了对注册驰名商标可

以提供跨类保护
,

但是
,

对该条款作出进一步规定的 《驰名商标认定和保护规定》第 6 条第 1 款第

2 项规定
,

跨类保护以
“

容易误导公众
,

致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害
”

为要件
,

所

以
,

这里规范的依然是混淆问题
。

2 0 0 5 年底发布的 《商标审理标准》在第一部分
“

复制
、

摹仿或

者翻译他人驰名商标审理标准
”

之6
.

2 进一步明确
:
在不相同或者不相类似的商品 /服务上扩大对

已注册驰名商标的保护范围
,

应当以存在混淆
、

误导的可能性为前提 ; 该标准 5
.

1 规定
,

混淆
、

误

导是指导致商品 /服务来源的误认
。

混淆
、

误导包括以下情形
:
(l) 消费者对商品/服务 的来源产生

误认
,

认为标识系争商标的商品/服务系由驰名商标所有人生产或者提供 ; (2) 使消费者联想到标

识系争商标的商品的生产者或者服务的提供者与驰名商标所有人存在某种联系
,

如投资关系
、

许可

关系或者合作关系
。

进行综合分析
,

我们会发现
,

所有这些规定都不是关于商标淡化行为的
,

仍然

是传统的商标混淆侵权
。

可以认为
,

我国现行商标法律制度中没有关于淡化的规定
,

而我国大多数

学者之所以认为我国商标法律制度有淡化规范
,

是因为他们误读了商标淡化理论
。

有学者 [52 〕指出
,

事实上第一个商标淡化的案例是 18 98 年发生在英国的伊斯门诉约翰
·

格里菲

思案
。

〔53 〕该案中
,

英国法院认为
,

被告不能在自行车上使用
“

柯达 (KOI )A K )
”

商标
。

这样
,

商

标淡化的发展史就可以前溯 27 年
,

因为斯凯特引证的德国
“
o do l

”

案发生在 19 2 5 年
。

〔州 不过
,

由于伊斯门案明确提出
“

混淆的可能
”

要件
,

〔55 〕因此
,

也有人认为该案不是关于商标淡化的
。

〔56 〕

由此看来
,

在商标淡化概念发展之初
,

人们就无法理清淡化与商标来源功能
、

广告功能的关系
。

但

〔5 1〕例如
,

前引 〔2 6 〕
,

井涛
、

陆周莉文
; 又见范晓波

、

马小庆
:

《驰名商标反淡化保护若干问题研究》
,

《法律适用》2 0 03

年第 12 期
;
也见尹西明

:

《商标淡化侵权构成要件辨析
—

兼论我国商标淡化侵权的立法完善》
,

《河北法学》2 0 06 年

第 2 期
。
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商标淡化理论及其应用

即使从
“
O do l

”

案起算
,

商标淡化也已经有 80 多年的历史
,

遗憾的是
,

时至今 日
,

人们关于商标

淡化依然有理解上的偏差
,

而且对商标淡化的构成依然争论不休
,

立法上也存在失误
。

那么
,

难点

究竟在哪里 ?

最根本的原因在于人们对是否保护商标的广告宣传功能以及在多大程度上保护商标的广告宣传

功能意见不一
。

以美国为例
,

对商标广告功能进行法律保护的认识就经历了一个从保守到自由的态

度转变
。

保守态度认为
,

法律只保护商标的来源功能
,

而不保护商标的广告功能
。

因为普通法的基

本原则是鼓励竞争
,

保护名称的垄断只是次要意义上的
,

仅在有限的范围内存在
。

[57 〕保守态度甚

至认为
,

不应该保护商标的广告功能
,

因为大规模的劝说广告造成了经济浪费
,

扭曲了消费者的选

择
。

广告劝说并不能创造总需求
,

它 只是使欲望增长
,

因为有效的需要不是由我们想要什么创造

的
,

而是由生产力创造的社会购买力创造的
。

〔58J 但反对者认为
,

实际上我们无从知道消费者的喜

好是如何构成的
,

因此也就不可能确定通过商标方式进行的广告宣传是否改变了消费者的喜好 ; 如

果这种判断成立 的话
,

我们就无法确定该影响的性质和方向
。

[59 〕经过了多年实践
,

我们现在基本

上接受了这样一种认识
,

即要保护商标的广告功能
,

这是商标法的一个重要发展
。

笔者认为
,

如果

没有商标的广告宣传功能
,

消费者就必须在浩如烟海的商品中选择自己需要的产品
,

同样是一种不

经济
,

也是现代社会高度紧张的生活节奏所不希望出现的一种结果
。

在问题的另一个极端
,

我们会

看到
,

当消费者可选择的商品只有一种或者有限的几种时
,

从社会成本消耗来看最为经济
,

因为不

存在广告成本
,

也不需要花费时间等选择成本
。

但这容易导致生产者
、

服务商利用独 占地位侵害消

费者权益
,

同时也有出现供应匾乏的危险
。

我们能够选择的似乎只能是居中的状态
:

消费者在商品

的选择上支出一定的成本
,

在各种知名产品以及普通商品之间做出选择
,

同时
,

保护各种品牌的生

产者
、

服务商之间的有序竞争
。

从功利主义的角度来看
,

法律也必须认可并保护商标的广告功能
。

那么
,

接下来的问题就是
,

商标法是否有必要在传统的反混淆之外再创设反淡化来保护商标的

广告宣传功能
。

这涉及商标权的定性问题
,

也与各国商标保护政策的定位相关
。

从纯粹的理论分类

来看
,

商标反淡化保护不要求消费者发生来源混淆
,

但很多人之所以把该要素强行放进其构成中
,

首先是因为存在客观认识不足
—

没有认清淡化与商标广告宣传功能之间的依存关系 ; 但也有人是

主观 上不愿意为商标提供反淡化这种强保护
,

因此
,

他们虽然认可商标反淡化保护
,

却在构成要件

上后退
,

不放弃混淆要素
。

在混淆要件上的仿徨以及对商标反淡化保护的不安
,

都是因为商标权只

是一种准财产权
,

与专利权
、

著作权不同
。

但是
,

面对现实世界的经济发展状况
,

我们不得不考虑

对商标进行反淡化保护
,

即使是迫于无奈
。

在当今世界
,

具有相当知名度的商标本身蕴涵的巨大价

值
,

很多时候远胜于专利和作品产生的价值
。

因此
,

笔者认为
,

商标法应该提供商标反淡化保护
,

不应将混淆要素作为商标淡化的构成要件
,

但应规定具有相当知名度的商标才能获得这种保护
。

这

样从理论体系构成来看很科学
—

混淆和淡化不发生分类交叉
,

同时立法也因应现实需要

—
必须

保护商标的巨大商誉价值
,

并且由此保持了商标权准财产权的独立品格
—

只有具有相 当知名度的

商标才有资格获得反淡化保护
,

而不承认所有商标之上存在泛财产权
。

四
、

结 语

我国构建商标反淡化保护制度需要结合我国的经济发展状况
,

作出适合现阶段经济发展水平的
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规定
。

从保护范围来看
,

如果我国商标法律制度把驰名作为商标反淡化保护的前置条件
,

就会把很

大一部分尚不构成驰名商标
、

但有一定知名度的商标排除在反淡化保护之外
,

这对我们本国产业的

发展不利
。

因为我国本民族品牌的发展历史较短
,

不像美国和西方发达国家
,

它们已经拥有很多国
-

际驰名商标
。

尤其是考虑到驰名是一个不断获得的过程
,

品牌的养成需要很长的时间
,

打造能够在

世界经济舞台上竞争的品牌是需要时间和制度支持的
,

不能让过多的品牌在发展中期夭折
。

因此
,

从支持民族工业发展的角度来说
,

笔者倾向于采著名商标说
。

鉴于淡化保护并不局 限于驰名商标
,

笔者认为
,

通过改造我国商标法第 13 条的规定来规范淡化行为的思路并不可取
,

而应该在商标法

第 5 2 条之外单独规定商标淡化问题
。

从体系上说
,

商标法第 52 条主要规范商标侵权行为
,

而新的

淡化规定专门规范导致商标淡化的行为
,

具体条文设计如下
:

他人在非类似商品或者服务上使用与著名商标相同或者近似的标志
,

损害该商标显著性或污损

该商标信誉的
,

著名商标权利人有权制止该类行为
,

并有权就由此受到的损害获得赔偿
。
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