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專利權無效行政案件審判的新發展

!!關於依職權審查原則與請求原則!聽證原則關係的認定

請求原則#依職權審查原則和聽證原則都是專利權無效審

查的基本原則$其中請求原則是指無效宣吿程序應當基於當事

人的請求而啓動%依職權原則是指專利複審委員會可以對所審

查的案件依職權進行審查$而不受當事人請求的範圍和提出的

理由#證據的限制%聽證原則是指在作出審查決定前$應當給予

審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據的理由#證據

和認定的事實陳述意見的機會& 在無效宣吿程序中$專利複審

委員會通常僅針對當事人提出的無效宣吿請求的範圍#理由和

提交的證據進行審查$ 不承擔全面審查專利權有效性的義務&

作爲上述規定的例外$"##$ 年!審 查 指 南"明 確 規 定 了 專 利 複

審委員會依職權審查的三種情形’一是請求人提出的無效宣吿

理由明顯與其提交的證據不相對應的%二是專利權存在請求人

未提及的缺陷而導致 無法針對請求人提出的無效宣吿理 由 進

行審查的%三是認定技術手段是否爲公知 常識$引入公知常 識

性證據& "#!# 年!審查指南"將其擴展爲七種情形& 因此$專利

複審委員會依職權審查的情形應是明確而特定的$原則上應限

於!審查指南"規定的 可以依職權審查的情形及與其性質相同

或相近的情形$而不能對依職權審查原則作任意擴大解釋& 對

於專利複審委員會依職權引入的無效理由和證據$即使雙方當

事人均發表了意見$在專利權人不同意引入該無效理由和證據

的情况下$不能簡單地認爲滿足聽證原則即爲程序合法&

在左生華訴專利複審委員會及包頭長河科技有限公司(稀

土金屬絲)發明專利權無效行政糾紛一案 ! 中$長河公司針對左

生華擁有的本專利提出無效宣吿請求& 專利複審委員會在第一

次口頭審理時以長河公司在無效宣吿請 求 書 中 沒 有 提 到 有 關

本專利創造性的評述方式$不符合!審查指南"第四部分第三章

第 %&! 節(審查範圍)的相關規定爲由$吿知對長河公司主張本

專利相對於附件 ! 不具備創造性的理由不予考慮& 同時$專利

複審委員會吿知雙方當事人本案事實已經調查清楚$可以依法

作出無效宣吿請求審查決定$並宣佈口頭審理結束& 但專利複

審委員會隨後再次進行口頭審理$並依職權主動引入本專利相

對於附件 $ 不具備新穎性以 及相對於附件 "#$ 不具備創造性

的無效理由$並決定宣吿本專利全部無效& 一審法院認爲$專利

複審委員會依職權引入新的無效宣吿理 由 屬 於 超 越 職 權 的 行

政行爲$其據此進行 審查並作出的審查決定程序違 法$故 判 決

撤銷專利複審委員會的審查決定$責令其重新作出審查決定&

北京市高級人民法院二審認爲$ 長河公司在 "##’ 年 ! 月
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"北京市高級人民法院知識産權庭"

編者按! 北京市高級人民法院在 !"#" 年審理了一大批重大疑難複雜的知識産權

案件"涉及較多的法律問題# 本文是對北京市高級人民法院在審理過程中形成的

新觀點和新做法的總結# 同一標題原文包括 $% 個主題的討論分析"本文彙集了其

中 % 個主題的內容"並保留了原文的主題序號#
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! 日向專利複審委員會提出的無效宣吿請求中! 並沒有明確以

哪個附件評價本專利 的創造性"在第一次口頭審理中!長 河 公

司雖然提出以附件 " 評價本專利的創造性!但因其並沒有提到

有關本專利創造性的評 述方式! 故專利複審委員 會 以 不 符 合

#審查指南$第四部分第三章第 !#" 節%審查範圍&的相關規定爲

由!吿知對長河公司主張本專利相對於附件 " 不具備創造性的

理由不予考慮並無不當!但其隨後卻依職權引入本專利相對於

附件 $ 不具備新穎性以及相對於附件 %’$ 不具 備創造性的無

效理由!並就該無效理由再次進行口頭審理( 在長河公司未提

出本專利相對於附件 $ 不具備新穎性以及相對於 附件 %’$ 不

具備創造性的無效理由的情况下!專利複審委員依職權引入上

述無效理由的行爲違反了請求原則!亦不屬於專利複審委員會

可以依職權審查的具體情形!或者與上述列舉的具體情形性質

接近的情形) 因此!專利複審委員會依職權引入上述無效理由

屬於超越職權的行政行爲)

!! 關於專利産品取得商業成功導致專利具備創造性的認

定

在審查實用新型專利的創造性時!應當考慮該實用新型的

技術效果!從整體技術方 案進行考慮!不能機械地將技術 特 徵

進行分割) 如果該實用新型的技術效果直接導致該實用新型取

得商業上的成功!則該實用新型具備創造性)

在胡穎訴專利複審委員會及深圳市恩普電子技術有限公

司%女性計劃生育手術 & 型超聲監測儀&實用新型專利權無效

行政糾紛一案 % 中!胡穎係本專利的專利權人)恩普公司請求專

利複審委員會宣吿本專利無效) 專利複審委員會經審查認爲!

本專利權利要求 " 相對 於附件 % 和 附 件 ! 的 結 合 或 者 附 件 ’

和附件 ! 的結合不具備創造性! 權利要求 %!$ 相對於附件 %’

!’( 的結合或者附件 ’’!’( 的結合不具備創造性!決定宣吿本

專利權全部無效) 一審法院維持了專利複審委員會的決定)

北京市高級人民法院二審認爲!本專利要解決的是%對女

性計劃生育手術中的人工流産手術’放置節育器及取出節育器

手術可在直視下進行&的技術問題!附件 % 是用於 宮頸的檢查

及録影設備!所解決的技術問題是通過視頻録影觀察宮頸的病

變從而進行診斷及後續治療) 附件 ! 是用於監控子宮內的’宮

頸的和輸卵管的手術設備!所解決的技術問題是在手術中防止

對宮頸造成損傷的情况下進行可視監控) 附件 % 和附件 ! 均不

能用於人工流産手術以及放置’取出節育 器的手術!也 均 沒 有

給出將 & 型超聲儀探頭與擴張陰道的器具進行卡接進行女性

計劃生育手術的技術啓示) 實用新型往往是對現有技術的技術

方案在形狀’搆造上進行簡單的改進!其創 造性的要求 低 於 發

明專利) 本專利將 & 型超聲儀探頭與陰道窺器通過卡接這種方

式連接!操作簡單’準確直觀’節省空間!大大 提高了計劃生 育

手術的效率!減小了醫生盲視狀態下僅僅憑藉經驗操作導致失

誤的風險!産生了顯著的效果) 現有技術沒有解決這一問題!而

本專利克服了現有技術中的缺點與不足!解決了長期以來女性

計劃生育手術中的 人工流産手術’放置’取出節育器不能 在 直

視下進行’容易發生意外的問題) 專利權人二審提交的新證據

能夠證明依照本專利的技術方案生産的 & 超監視婦産科手術

儀已經在全國廣爲推廣並通過政府採購佔有一定的市場份額!

可以證明本專利已經取得商業上的成功!而且這種成功是由於

該實用新型的技術特徵直接導致的) 因此! 本專利權利要求 "

相對於附件 % 和 ! 的組合具備創造性!其從屬權利要求也應具

有創造性)

商標行政案件審判的新發展

"#!關於!商標法"第十條第一款第#八$%其他不良影響&的

認定

根據*商標法$第十條第一款第+八,項的規定!有害於社會

主義道德風尙或者有其他不良影響的標誌不得作爲商標註冊!

其中的%其他不良影響&是一種兜底性的規定!但不是對於該條

第一款前面+一,至+七,項的兜底!而是僅對第+八,項前半段的

兜底! 如果能夠 以其他理由駁回註冊申請或撤銷 已 註 冊 商 標

的!一般不宜依據%其他不良影響&條款處理商標異議及爭議糾

紛) 該條款中的%社會主義道德風尙&是指我國公民已經形成的

共同生活及其行爲的準則-規範以及在一定時期內社會上流行

的良好風氣和習慣!尤其包括已經形成並爲公民所尊重的公序

良俗"%其他不良影響& 是指商標或其構成 要素可能 對 我 國 政

治’經濟’文化’宗敎’民族等社會公共利益産生消極的’負面的

影響!即是指標誌本身的不良影響!而非該標誌 使用在其 指 定
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使用商品上是否會造成不良影響! "有害於社會主義道德風尙

或者有其他不良影響#的判定應結合商標的構成及其指定使用

商 品 或 者 服 務$綜 合 考 察 相 關 的 社 會 背 景 %政 治 背 景%歷 史 背

景%文化傳統%民族風俗%宗 敎政策等因素$尤其應當考察該標

誌或者 其構成要素是否會破壞一定區域內人們 所共同 尊 重 的

公序良俗! "其他不良影響# 一般不涉及對私權造成的不良影

響$諸如導致消費者的混淆%誤認或者誤導消費者%影響經營者

的公平競爭%借用他人知名作品的聲譽搭商業便車$由於&商標

法’已經另 行規定了救濟方式和相應程序$故其不屬 於該條 款

中所稱的"其他不良影響#$但侵害特定民事權益的同時又損害

社會公共利益或公共秩序的$可以作爲"有其他不良影響#的標

誌! 對於首字爲"國#字商標$商標局於 !"#" 年 $ 月 !% 日發佈

的&含"中國#及首字爲"國#字商標的審查審理標準’$其中第三

部分明確了首 字爲"國#字商標的審查審理標準$即應以其"構

成夸大宣傳並帶有欺騙性#%"缺乏顯著特徵# 和 "具有不良影

響#爲由區別處理$而不 是一律適用&商標法’第十條第一款第

(八)項的規定!

在白喜貴與商標評審委員會"國玉 建極綏猷 &’(") 及圖#

商標駁回申請複審行政糾紛一案 & 中$白喜貴在第 &( 類服務上

申請註冊第 *+,"’($ 號"國玉 建極綏猷 &’(") 及圖#商標$商

標局%商標評審委員會均認爲申請商標中 的"國玉#和"建極綏

猷#兩個詞組極易使消費者將申請商標與故宮太和殿匾額及皇

家産生聯繫$誤導消費者從而造成不良影響$屬於&商標法’第

十條第一款第(八)項規定的不得作爲商標註冊的情形$故決定

申請商標不予核准註冊! 一審法院維持了商標評審委員會的決

定! 北京市高級人民法院二審認爲$申請商標整體和作爲其構

成要素的"國玉#%"建極綏猷#等均不存在影響社會主義道德風

尙$或有損公共利益%公共秩序的情形$不屬於&商標法’第十條

第一款第(八)項規定的"有其他不良影響#的情形! &商標法’第

十條第一款第(七)項規定$夸大宣傳並帶有欺騙性的標誌不得

作爲商標註冊! 是否構成帶有欺騙性的夸大宣傳$應根據某一

標誌是否足以引人誤解進行判斷! 申請商標由"國玉#%"建極綏

猷#%數字"&’(")#$及描述玉雕造型的圖 形組合而成$其中"建

極綏猷#係故宮太和殿正中匾額上的文字$與皇家%皇室具有一

定聯繫! "國玉#一詞$在配合申請商標中包含的描述玉雕造型

的圖形時$極易使人理解爲達到能代表國家級品質的玉石或玉

器之義! 將"建極綏猷#%"國玉#和玉雕造型組合在一起作爲商

標使 用於貨物展出%拍賣等服務上$容易使相關 公衆將申 請 商

標與故宮或皇家産生聯繫$從而對申請商標指定使用的服務內

容 産 生 誤 認! 因 此$申 請 商 標 屬 於&商 標 法’第 十 條 第 一 款 第

(七)項規定的不得作爲商標註冊的情形! 二審法院遂在改變原

審判決的法律適用後$對其判決結果予以維持!

在拉格道爾有限公司與商標評審委員會%泉州市天線寶寶

食品有限公司"天線寶寶#商標撤銷複審行政糾紛一案 * 中$爭

議商標"天線寶寶#的註冊人爲天線寶寶公司$指定使用於第 !+

類食品用膠等商品$拉格道爾公司依據&商標法’第十條第一款

第(八)項等規定申請撤銷爭議商標的註冊! 商標評審委員會認

爲$在爭議商標申請日前$拉格道爾公司"天 線寶寶#嬰幼兒 電

視節目已在中央電視台播出$其"天線寶寶#節目及其卡通形象

在相關公衆中已經具有一定的影響力和較高的知名度! 天線寶

寶公司明知或應知"天線寶寶#爲他人所創作$並具有較強獨創

性和顯著性$仍將其作 爲商標申請註冊$明顯具有不正 當 地 借

用他人知名作品聲譽的故意$其行爲違背了誠實信用的社會主

義公共道德準則$不僅 損害了拉格道爾公司的合法權益$而 且

破壞了社會公序良俗$且易使消費者對商品來源産生誤認而産

生不良社會影響$故爭議商標的註冊違反了&商標法’第十條第

一款第(八)項的規定$裁定撤銷爭議商標的註冊! 一審法院認

爲$ 商標評審委員會認爲爭議商標的註冊具有不良社會影響$

屬於對&商標法’第十條第一款第(八)項的錯誤適用$遂判決撤

銷商標評審委員會的裁定$並責令其重新作出裁定! 北京市高

級人民法院二審認爲$"天線寶寶#作爲電視節目及卡通形象是

否具有影響力和知名度%天線寶寶公司是否具有不正當地借用

他人作品聲譽的故意$以及爭議商標的註冊和使用是否會造成

消費者混淆誤認的可能$ 均屬與特定主體相關的私權事項$不

涉及社會公共利益和公共秩序! 基於該等私權事項而發生的違

背誠實信用原則的行爲$僅涉及相對主體 的合法權益$不 屬 於

對社會公共利益和公共秩序造成的不良社會影響! 本案爭議商

標作爲單純的中文商標$其文字構成及含義使用在核定商品上

並未對我國的政治%經濟%文化%宗敎%民族等社會公共利益 和

公共秩序産生不良影響!
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在陸常清訴商標評審委員會!唐人街"商標駁回複審行政

糾紛六案 ! 中#陸常清在第 " 類膠印機$織布機等商品上申請了

多個 !唐人 街 #$%&’(%)*("商 標#商 標 局 和 商 標 評 審 委 員 會

均認爲#複審商標!唐人街"易在社會上産生不良影 響#決定駁

回申請商標的註冊% 一審法院認爲#!唐人街"作爲商標進行商

業使用#不會使 消費者對商品的來源産生誤認#!唐人街"作 爲

國外存在的地區或者街道#也無證據證明國內何種機構或者個

人對其享有何種權利#以致陸常清在中國註冊使用該商標會損

害其合法權利並造成不良影響% 一審法院判決撤銷商標評審委

員會的決定#並責令其重新作出審查決定% 北京市高級人民法

院二審認爲#申 請 商 標 由 中 文!唐 人 街"及 其 拼 音!#$%&’(%!

)*("組成#其中的顯著識別部分!唐人街"是中國以外的華人聚

居區的統稱#並爲我國廣大社會公衆熟知% !唐人街"中一般均

存在諸多提供商品或服務的經營者#陸常清將!唐人街"作爲商

標的核心部分予以註冊#容易使消費者誤認爲其商品或者服務

來源於中國以外的華人聚居區% 另外#陸常清作爲自然人#並未

向商標評審委員會和法院提交證據證明 其與!唐人街"有 何 關

聯#因此其將!唐人街"在 不同商品或者服務上申請註冊#屬於

對公 共資源的不當佔用#容易導致誤導公衆的 後果#從而造 成

不良影響%

在 少 林 寺 訴 商 標 評 審 委 員 會 ! 少 林 藥 局 +,$-.*%

/(0*1*%(" 商標駁回複審行政糾紛一案 2 中# 少林寺在第 34

類咖啡$茶$糖$食用王漿&非醫用’等商品上申 請註冊!少林藥

局 +,$-.*% /(0*1*%(" 商標# 商標局和商標評審委員會認

爲#申請商標用於指定商品上缺 乏顯著特徵#亦易使消費 者 對

商品的性能等産生誤認#從而産生不良社會影響#並依據(商標

法)第十條第一款第&八’項等規定#決 定駁回申請商標的註冊

申請% 一審法院認爲#綜合考慮少林藥局的歷史沿革及作用#申

請商標使用在茶$咖啡等商品上#易使消費 者認爲上述商 品 來

源於藥局#其中可能含 有藥用成分#從而對商品的性能等 産 生

誤 認#進而産生不良的社會影響#判決維持商 標評審委員會 的

決定% 北京市高級人民法院二審認爲#!其他不良影響"是指標

誌本身的不良影響#而非該標誌使用在其指定使用商品上是否

會造成不良影響% 少林寺申請註冊的商標由漢字!少林藥局"$

!始創於公元 565" 年"和外文!+,$-.*% /(0*1*(%"組成#少

林藥局在歷史上由少林寺所開辦#以爲寺內衆僧及周邊百姓診

斷治療爲主要事務#因此少林寺以!少林藥局"爲主要識別部分

提出申請商標的註冊申請並無不當#亦不會對我國政治$經濟$

文化$宗敎$民族等社會公共利益和公共秩序産生消極$負面影

響% 將申請商標!少林藥局"用於其指定使用的茶$咖啡等商品

上#並不必然導致消費者誤認爲這些商品中含有藥用成分%

在 美 國 太 子 行 訴 商 標 評 審 委 員 會!789:;< => 7<?;<"商 標

駁回複審行政糾紛一案 " 中# 美國太子行在第 34 類的咖啡$茶

等商品申請註冊!789:;< => 7<?;<"商標#商標局和商標評審委

員會均以申請商標的含義爲!耶穌基督"#使用在指定商品上易

産生不良的影響爲由#決定駁回申請商標的註冊申請% 一審法

院認爲#商標是否具有不良影 響#應就社會公衆對商標 標 誌 通

常所認知的含義進行判斷% 申請商標爲英文文字!7’*%1( -@

7($1("#按照中國公衆的一般英語水平#社會公衆通常會根據

!7’*%1( -@ 7($1("的各組成 單 詞 的 含 義 和 語 法 規 則#將 其

含 義 理 解 爲!和 平 王 子"或 其 他 近 似 含 義% 雖 然 !7’*%1( -@

7($1("亦有指代耶穌基督之義#但對於中國公衆而言#該含義

屬於不常見或生僻含義% 因此#中國公衆在看到申請商標時#易

於將其含義理解爲!和平王子"或其他近似含義#而難以將其理

解爲耶穌基督#故申請 商標的註冊不會産生不良影響#商 標 評

審委員會關於申請商標具有不良影響認定錯誤% 一審法院判決

撤銷商標評審委員會的決定並判令其重新作出裁定% 北京市高

級人民法院二審認爲#對於一個標誌是否 有!其他不 良 影 響"#

應從標誌本身的含義來 判斷# 不能僅從相關公 衆 的 認 知 來 判

斷% 申請商標!7’*%1( -@ 7($1("的字典含義爲!耶穌基督"#

該含義雖然可能並不爲中國的相關公衆普遍認知#但是不管中

國的相關公衆是否能夠認識到!7’*%1( -@ 7($1("的字典含

義#都不影響申請商 標文字作爲宗敎用語的客觀事實#因 此 以

申請商標文字作爲商標可能會産生宗敎上的不良影響%

在貴州梵凈山國家級自然保護 區 管 理 局 訴 商 標 評 審 委 員

會及鳳凰古城旅遊有限 責任公司!梵凈山"商標爭議行 政 糾 紛

三案 A 中#三個爭議商標!梵凈山"分別核定使用於第 3B 類旅客

運輸$旅行社等服務$第 CC 類按摩等服務$第 CD 類夜總會等服

務% 梵凈山管理局以爭議商標具有不良影響爲由#請求撤銷爭

議商標的註冊% 商標評審委員會認爲#梵凈山自然保護區屬於
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自然文化遺産資源!理應得到所在地政府的保護" 梵凈山管理

局作爲該保護區的管理者!要麽通過對未註冊商標的使用獲得

法律有限度的保護!要麼依法通過註冊取 得商標專用權!否 則

梵凈山管理局並不能 當然地獲得以景區名稱爲內容且 涵 蓋 多

個類別的商標專用權" 作爲自然文化遺産 的梵凈 山 自 然 保 護

區!其所有權應歸屬於國家" 至於該文化遺産的名稱!因其所指

代的對象可能帶給人一種美好的聯想!從而將其用作商標可能

帶來一定的商業利益" 景區名稱用作商標與其他商標在本質上

並無不同! 其作爲一種可註冊的商標資源具有一定公共屬性!

不宜由某些主體享有壟斷性的特殊利益!景區管理者與其他人

均應通過使用或註冊獲取相應的商標權 益且沒有證 據 表 明 爭

議商標的註冊會産生任何不良影響" 商標評審委員會裁定#爭

議商標予以維持" 一審法院認爲!梵凈山是國家級自然保護區

和著名旅遊景點!也是 我國著名的佛敎勝地!景區遍布佛 敎 場

所" 將$梵凈山%註冊在第 !" 類夜總會&第 !! 類按摩等服務上!

有害於佛敎信徒的宗敎信仰和宗敎感情!有違公序良俗!屬 於

’商標法(第十條第一款第)八*項規定的+不良影響%" 梵凈山座

落於貴州省境內!而鳳凰古城旅遊公司作爲爭議商標的商標權

人!其所在地位於湖 南省!爭議商標註冊在旅客運輸等服務 項

目上!容易使消費者對服務的來源産生誤 認!從而損害消 費 者

的利益並産生不良影響" 一審法院判決撤銷商標評審委員會的

裁定並責令其重新作出裁定"

在趙華訴商標評審委員會+勝利女神 #$%& 及圖%商 標 駁

回複審行政糾紛一案 ’ 中! 申請商標係趙華於 ())* 年 ’ 月 "’

日申請註冊的第 !’)+’,’ 號+勝利女神 #$%& 及圖%商標!指定

使用的商品類別爲第 + 類香皂等商品" 引證商標係耐克國際有

限公司在先申請並核准註冊的第 -,’!.+ 號+#$%&%商標!其核

定使用的商品爲第 .* 類服裝等商品" 商標局駁回申請商標的

註冊申請!趙華申請複審" 商標評審委員會認爲!申請商標由漢

字+勝利女神%&英文+#$%&%及圖形構成!其英文+#$%&%與耐克

國際有限公司 在 先 註 冊 的 第 -,’!.+ 號+#$%&%商 標 的 英 文 部

分完全相同" 雖然申請商標指定使用的商品與引證商標核定使

用的商品不屬於同一種或類似商品! 但申 請商標 若 註 冊 並 使

用!極易使消費者認爲申請商標與享有較高知名度的引證商標

存在某種特定關係!從而對商品來源産生混淆&誤認!産生不良

的社會影響" 商標評審委員會決定駁回申請商標的註冊申請"

經查!+#$%&%一詞的中文釋義爲+)希臘*勝利女神&)美國*奈基

式地對空導彈%! 案外人耐克水力公司於 .))/ 年 + 月 .+ 日在

第 - 類和第 , 類商品上申請註冊的+#$%&%商標!案外人新元企

業有限公司於 .))! 年 " 月 * 日在第 ." 類商品上申請註冊的

+#$%&%商標!案外人深圳市夜來香保健品有限公司於 .)). 年

"" 月 "’ 日在第 ") 類商品上申請註冊的+#$%&%商 標!均被核

准" 一審法院認爲!申請商標由+圖形&#$%&&勝利女神%三個部

分組成!其中並無不健 康的內容!作爲商標註冊和使用 並 不 會

構成對社會公共利益和社會公共秩序的損害!不會造成其他不

良影響" 申請商標與引證商標並存是否會導致消費者對商品或

服務來源産生誤認!並非公序良俗原則所調整的範圍" 一審法

院判決撤銷商標評審委員會的決定!並責令其重新作出駁回複

審決定" 北京市高級人民法院二審認爲! 申請商標由 +圖形&

#$%&&勝利女神%三個部分組成!其 中+勝 利 女 神%是+#$%&%一

詞的中文釋義!雖然該含義較生僻!但該標誌並無不良內容!該

商標 及其構成要素不會對我國政治&經濟&文化&宗敎&民族等

社會公共利益和公共秩序産 生消極&負面影響!申請商 標 應 否

予以註冊不應屬於商標法第十條第一款第)八*項規定的情形"

!"!關於雖包含公衆所知曉的外國地名但該地名具有其他

含義且申請商標整體具有顯著性時可以獲得註冊的認定

申請商標雖包含公衆所知曉的外國地名!但如果該地名具

有其他含義!且申請商標 整體具有顯著性!一般不會使 相 關 公

衆對商品來源産生混淆誤認時!可以獲得註冊"

在喬治亞太平洋有限責任公司訴商標評審委員會+喬治亞

太平洋%商標申請駁回複 審行政糾紛一案 ") 中!喬治亞太平洋

有 限 責 任 公 司 申 請 註 冊+喬 治 亞 太 平 洋%文 字 商 標 !商 標 局 以

+喬治亞%屬於公衆知曉的外國地名爲由!駁回了申請商標的註

冊申請" 商標評審委員會亦決定對申請商標予以駁回" 一審法

院認爲!申請商標+喬治亞太平洋%不屬於’商標法(第十條第二

款所規定的不予註冊的情形!商標評審委員會依據該條款駁回

申請商標的註冊申請屬於適用法律不當!判決撤銷商標評審委

員會的複審決定並責令其重新作出複審決定"

北京市高級人民法院二審認爲!儘管+喬治亞%和+佐治亞%

對應的英文單詞均爲+0123456%!但作爲英文姓名的+0123456%
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通常被翻譯爲!喬治亞"#而作爲地 名 的!!"#$%&’"則 通 常 被 翻

譯爲!佐治亞"#廣爲中國公衆知曉的 地名是!佐治亞"或!佐 治

亞州"#而不是!喬治亞"$ 這就是説#與!!"#$%&("對應的作爲美

國州名的通常是!佐治亞"而不是!喬治亞"#故!喬治亞"並不必

然對應作爲美國州名的!!"#$%&("#或 者説!喬 治 亞"即 使 具 有

表示美國州名的含義#其在該含義之外還具有表示姓氏的其他

含義$ 况且#申請商標中!太平洋"係中國相關公衆普遍知曉的

特定海洋名稱#在申請 商標中同樣具備顯著性#可以作爲 識 別

商品來源的標誌$ 因此#申請商標!喬治亞太平洋"從整體上具

備一定的顯著性#一般不會使中國的相關公衆對商品來源産生

誤認#屬於%商標法&第十條第二款所規定可予註冊的情形$

!"!關於僅以維持註冊爲目的象徵性使用註冊商標的認定

根據%商標法&第四十四條的規定#連續三年停止使用的註

冊商標可以依法撤銷$ 在商標法意義上使用商標包括將商標用

於商品’商品包裝或者容器以及商品交易 文書上#或者將 商 標

用於廣吿宣傳’展覽以及其他商業活動中$ 商標使用應當具有

眞 實性和指向性#即商標使用是商標權人控 制下的使用#該 使

用行爲能夠表達出該商標與特定商品或服務的關聯性#能夠使

相關公衆意識到該商標指向了特定的商品或服務$ 對於僅以或

主要以維持註冊效力爲目的的象徵性使用註冊商標的行爲#不

應視爲在商標法意義上使用商標#至少不足以産生維持商標註

冊的效力$ 判定商標使用行爲是否屬於僅以或主要以維持註冊

效力爲目的的象徵性使用行爲#應綜合考察行爲人使用該商標

的主觀目的’具體使 用方式’是否還存在其他使用商標的行 爲

等因素$

在 杭 州 油 漆 公 司 訴 商 標 評 審 委 員 會 及 金 連 琴 !大 橋

)*+,*- 及圖"商標駁回複審行政糾紛一案 .. 中#複審商標!大

橋 )*/0*1 及圖"核 定 使 用 於 第 .2 類 膠 合 板’非 金 屬 建 築 物

塗料等商品#商標權人爲金連琴$ 杭州油漆公司以複審商標連

續三年停止使用爲由#申請撤銷複審商標在非金屬建築物塗料

商品上的註冊$ 商標局和商標評審委員會均認爲金連琴提交的

使用證據有效#決定維持複審商標的註冊$ 一審法院認爲#雖然

複審商標原註冊人所實施的廣吿投放行 爲屬於商標 意 義 上 的

使用行爲#但鑒於其 僅爲一次性的廣吿投放行爲#未達到一 定

規模#在無其他證據佐證的情况下#無法認 定該使用行爲 屬 於

眞實的’善意使用商標的行爲#商標評審委 員會有關複 審 商 標

在涉案三年期間內進行了使用的認定有誤$

北京市高級人民法院二審認爲#金連琴係受讓取得複審商

標#在複審三年期間里#使用複審商標的商品銷售額僅爲 .344

元#並僅有 一次廣吿行爲投放於在全國發行量並不 大的%湖 州

日報&上#且上述銷售及廣吿行爲 均發生在複審三年期 間 的 最

後三個月#故複審商標的上述使用係出於規避%商標法&第四十

四條的規定以維持其註冊效力的象徵性使用行爲#而不是出於

眞實商業目的使用複審商標$ 因此#複審商標的上述使用不屬

於%商標法&第四十四條規定的使用行爲#不足以産生維持複審

商標註冊的效力$

#$!關於貼牌加工視爲屬於!商標法"第四十四條第#四$項

規定中%使用&的認定

%商標法&第四十四條第(四)項關於連續 三 年 停 止 使 用 的

註冊商標由商標局責令限期改正或撤銷其註冊的規定#目的在

於促使商標的實際使用#發揮商標的實際效用$ 在判斷是否存

在維持註冊的使用行爲時#旣 要防止商標資源的浪費#又 要 防

止已註冊商標被輕率撤銷而損害商標註冊人的合法權益$ 對於

貼牌加工行爲#即僅在我國製造的商品使 用已註冊商標#且 使

用該商標的商品全部銷售到我國境外#如果有人以該註冊商標

未在我國境內使用爲由依據%商標法&第四 十四條的規 定 請 求

撤銷該商標的註冊#則必須判斷註冊商標的這種使用是否屬於

商標法意義上的使用#而這正是司法實踐中存在較大分歧的問

題$ 北京市高級人民法院新近的判決表明#貼牌加工行爲可以

視爲屬於商標法意義上的使用行爲$

在宏比福比有限公司訴商標評 審 委 員 會 及 溫 克 勒 國 際 有

限公司!56*789:;06"商標撤銷複審行政糾紛一案 .< 中#複審

商 標 係 宏 比 福 比 公 司 .==> 年 < 月 <? 日 獲 准 註 冊 的

!@6*A89:B,6"商標#核定使用的商品爲第 <3 類玩具$ 溫克勒

公司以複審商標在 .==3 年 C 月 D 日至 <44. 年 C 月 < 日之間

的三年內未進行使用爲由#申請撤銷複審商標的註冊$ 商標局

經審查決定撤銷複審商標的註冊$ 在複審過程中#宏比福比公

司 提交的證據表明#在爭議三年期限內#宏比 福比公司委 託 我

國企業生産了使用複審商標的商品#且該商品全部銷售到我國

境外$ 商標評審委員會認爲#宏比福比公司提交的證據不能證
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明複審商標在中國大陸進行了有效使用!決定撤銷複審商標的

註冊" 一審法院認爲!宏比福比公司僅將使用複審商標的玩具

部件委託中國的加工企業加工成玩具成品!加工後的玩具成品

仍銷往國外!在中國境內並無銷售行爲" 鑒於使用複審商標的

商品並未投入到中國的市場流通領域中!即便在加工環節具有

使用複審商標的行爲!中國境內的玩具商品的消費者亦無接觸

到該商品的可能性!因此該使用行爲在中國境內無法起到區分

商品來源的識別作用!不屬於#商標法$意義上的使用行爲% 一

審法院判決維持商標評審委員會的決定"

北京市高級人民法院二審認爲!來料加工是中國企業利用

外國企業提供的原材料&零部件等!按照外國企業的要求 進 行

加工!成品交由外國企業銷售的一種貿易形式" 雖然來料加工

的成品並未實際進入中國大陸市場流通領域!但是如果不認定

來料加工爲商標使用行爲!相關商標專用權因未使用而構成被

撤銷的理由!恐不盡公平!且有悖於拓展對外貿易的政策" 涉案

三年期間內!宏比福比公司從境外將其使用複審商標的玩具部

件運至中國的加工 企業!委託中國企業加工成玩具成品!加 工

後的玩具成品全部銷往國外" 雖然複審商標核定使用的商品爲

玩具!但是基於玩具賽車商品和來料加工 方式的特性!將 複 審

商標使用在玩具部件! 並通過來料加工方式加工成玩具成品!

銷往國外的行爲!應當視爲複審商標在核定使用的玩具商品上

的商標使用行爲"

商標民事案件審判的新發展

!"!關於未使用的註冊商標被侵權時賠償數額的認定

在商標侵權案件中!如果原吿的權利依據爲未實際使用的

註冊商標!在考慮侵權賠償數額時應考慮該商標未使用的實際

情况"

在薛中鼎訴北京華誼兄弟音樂有限公司等侵犯商標權糾

紛一案 !" 中!薛中鼎係’戰國 音樂及圖(註冊商標的專用權人!

北京華誼兄弟音樂有限公司等未經薛中鼎許可使用了該商標!

侵犯了薛中鼎對該商標享有的專用權% 一審法院判令北京華誼

兄弟音樂有限公司等賠償薛中鼎經濟損失 # 萬元及合理支出 $

萬元%

北京市高級人民法院二審認爲!雖然薛中鼎未能證明在其

註冊商標核定使用範圍內使用或許可他人使用了其註冊商標!

也沒有舉證證明其因侵權行爲遭受的實際損失!就其主張的訴

訟合理支出數額也未提交證據!但考慮到薛中鼎曾經作爲音樂

%& 光盤的監製!以及曾任滾石唱片)新加坡*有限公司北京代

表處首席代表的事實!可以認定薛中鼎與涉案商標核定使用的

商品相關的領域具有一定的關聯!具有實際使用涉案商標的可

能性!被控侵權行爲可能對薛中鼎使用或許可他人使用涉案商

標獲取經濟利益産生一定的影響!故原審法院在綜合考慮薛中

鼎未使用涉案商 標持續的時間& 制止侵權行爲支 出 的 合 理 開

支&涉案侵權行爲的性質&情節&範圍以及 商品種類等因素!酌

情確定的賠償數額及合理支出數額尙屬合理%

!#!關於侵權損失應當與侵權行爲造成的損害具有因果關

係的認定

損害賠償應當是對因權利受侵害而生的損害加以賠償!因

此損害與侵權行爲之間要存在相當因果關係% 由於知識産權價

値來源有一定的特殊性!侵犯知識産權的損害賠償數額往往較

侵犯有體財産權行爲更加不容易確定% 雖然侵犯商標權的損害

賠償數額可以通過權利人的損失&侵權人 的獲利來確定!但 在

確定侵權人的獲利時!應當將非因侵權行爲所獲利益排除在損

害賠償數額之外! 否則權利人將會不當佔 有侵 權 人 的 合 法 獲

利% +商標法$第五十六條將侵權人在侵權期間因侵權所獲得的

利益作爲確定侵犯商標專用權賠償數額的一種標準或方法!就

表明了這種行爲與損害之間的因果關係%

在天津環渤海文化産業有限公司訴中央電視台使用,周末

喜相逢(欄目名稱侵犯其第 !’’()*+ 號,周末喜相逢(商標專用

權一案 !( 中!一審 法院在認定侵權後!以環渤海公司與中央 電

視台 )*** 年至 )**( 年間關於涉案欄目的合作協議中約定的

#)* 萬元年廣吿代理費作爲賠償數額的主要參考因素!確定侵

權損害賠償數額爲 "** 萬元%

北京市高級人民法院二審認爲!中央電視台和環渤海公司

合作協議中約定的 #)* 萬元 廣吿代理費應由環渤海公司向中

央電視台支付!環渤海公司之所以支付 #)* 萬元廣吿代理費是

因爲其預期能夠通過中央電視 台這一國家媒體 和 ,周 末 喜 相

逢(這一欄目 獲得更高收益!這種收益的獲得更多是源 於 中 央
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電視台本身的知名度而非第 PYYUZ[\ 號!周末喜相逢"商標的

知名度#因此 ]ZQ 萬元廣吿代理費與中央電視台的被控侵權行

爲之間不存在因果關係#不能作爲計算侵權損害賠償的主要參

考因素$ 鑒於 ZQQQ 年至 ZQQU 年中央電視台和環渤海公司合

作使用!周末喜相逢"商標所 獲得的知名度更大程度上是 基 於

!周 末 喜 相 逢" 欄 目 的 成 功 和 中 央 電 視 台 的 知 名 度 # 因 此 在

ZQQ^ 年 P[ 月之後中央電視台使用!周末喜 相逢"的 侵 權 行 爲

所造成的損害賠償數額 不能簡單根據中央電視台所獲 相 應 收

益來確定$ 在綜合考慮中央電視台對!周末喜相逢"欄目知名度

的貢獻%其侵權行爲的性質%持續時間%後果%環渤海公司的合

理訴訟支出等因素#北京市高級人民法院將賠償限額改判爲 _[

萬元$ !

!起草!劉曉軍"審稿!陳錦川"

# 參見北京市高級人民法院#$%#%$高行終字第 $&’ 號行政判決書和

北京市第一中級人民法院 %$%%(& 一中知行初字第 $’)( 號行政判

決’

$ 參見北京市高級人民法院#$%%(&高行終字第 #**# 號行政判 決 書

和北京市第一中級人民法院#$%%(&一中行初字第 (## 號行政判決’

’ 參見北京市高級人民法院!$%#%"高行終字第 #%$+ 號行政判決書和

北京市第一中級人民法院#$%#%&一中知行初字第 #’&, 號行政判決

書’

* 參見北京市高級人民法院!$%#%"高行終字第 #$’, 號行政判決書和

北京市第一中級人民法院#$%#%&一中知行初字第 #%&& 號行政判決

書’
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