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商標法修正案"草案#$"以下簡稱%草案&#’向社 會各界 徵 求 意

見’意見截止時間爲 !&$’ 年 $ 月 ’$ 日( 此次!商標法)的修改

重在立足國內實際需要’爲解決實踐中存在的主要問題完善有

關制度( 對比現行!商標法)’草案在以下幾個方面進行了修改*

!"增加可以註冊的商標要素

草案規定’聲音+通過使用取得顯著特徵的單一顔色等可

以作爲商標註冊(

#"簡化商標確權流程!相關程序和時限設置更加便利申請

人

針對現行商標確權程序過於煩瑣和重複+程序時限太短等

問題’草案從以下幾個方面進行了完善*

!恢復審查意見書制度!在商標實質審查階段提供當事人

與審查員溝通的機會"

現行!商標法)"!&&$#取消了實質審查中的審查意見書制

度’商標局在駁回商標申請前不再 發出!審查意見書)’不再 給

予申請人修正商標申請的機會’商標局在實質審查中亦不再接

收申請人提供證據材料(

草案恢復了商標審查意見書制度’ 在駁回商標註冊申請

前’給予申請人陳述意見和提交證據材料的機會( 雖然增加審

查意見書程序可能使一部分商標註冊申請的週期變長’但是由

於在駁回前就已經給申請人陳述意見的機會’駁回複審的案件

將會大大減少’總體上會縮短商標註冊的週期(

!完善商標註冊異議制度!減少程序重複設置"

目前商標異議的主體和理由過於寬泛’ 程序過於複雜’影

響商標及時獲得註冊( 草案首先對提出異議的主體作出限定’

即*異議 人必須是在先權利人或者利害關係人’異 議理由相應

改爲該商標註冊申請可能侵 犯在先權利人或利害關係人 的 權

利和利益( 其他人對該商標的註冊有異議的’可以在該商標註

冊之後申請該註冊商標無效’被無效的商標其商標專用權自始

即不存在( 程序上’草案刪除了部分異議複審程序’商標局經異

議裁定核准註冊的商標即直接予以註冊’不再設立相應的異議

複審和司法審查程序( 對商標局核准註冊的裁定不服的’原異

議人可以另行請求宣吿該註冊商標無效( 商標 局 認 爲 異 議 成

立’不予註冊的’被異議人仍然可以申請複審( 對無效宣吿決定

或者異議複審決定不服的’當事人可以申請司法審查( 通過對

異議人和異議理由的 限定以及取消對商標局核准註 冊 的 異 議

裁定的複審及其後續的訴訟程序’ 使申請 商標 能 及 時 獲 准 註

冊,將異議程序和無效 程序相似的功能合併’旣能夠有 效 地 保

障 異議人和被異議人獲得救濟的權利’ 又可 避免 程 序 重 複 設

置(

!完善商標註冊程序的時限規定"

現行-商標法)中規定的駁回複審+異議複 審+撤 銷 複 審 的

時限只有 $( 天’當事人在 #( 天的期限內根本無法對案件進行

充分硏究’只能 先進行下一步程序’往往到後來才發現證 據 不

足’或者理由不充分( 草案將上述時限提高到 ’& 天’在時限上

更加方便當事人(

!允許商標跨類申請#一標多類$%

草案規定’申請人可以通過一份申請就多個類別的商品申

請註冊同一個商標(

$"完善商標使用的定義!強調對商標的實際使用

草案一方面完善了商標使用的定義’明確將商標的功能定

義爲%用於識別商品來源&’只有將商標用於商品+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’用於識別商品來源的行爲’才構成!商標

法)意義上的商標使用,另一方面草案規定了對不具有%識別商

品來源&標誌的正當使用’如果註冊商標中包含商品通用名稱+

直接表示商 品的質量等特點+或者含有地名等標誌的’或 者 註
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冊的三維商標中含有商品自身的性質産生的形狀!爲獲得技術

效果而需要的商品 形狀等不具有"識別商品來源#作用的標 誌

的$他人有權正當使用$商標註冊人無權禁止%

現行&商標法’對未註冊已經使用的商標提供有限的保護$

例如在相同或者類似商品 上申請註冊他人的未註冊 馳 名 商 標

或者搶註他人在先使用並有一定影響的商標$在先商標使用人

可以提出異議和爭議% 在此基礎上$比照專利在先使用權$草案

規定$"商標註冊人申請商標註冊前$他人已經在同一種商品或

者類似商品上使用與註冊商標相同或者近似的商標的$註冊商

標專用權人無權禁止該使用人在原使用 範圍內繼續 使 用 該 商

標$但是可以要求其附加適當區別標識#$對在先使用的商標在

一定條件下給予繼續使用權$對在先善意使用的商標提供一定

範圍的保護%

草案還規定$在商標侵權案件中$如果商標註冊人請求賠

償$被控侵權人可以要求商標註冊人提供此前三年內實際使用

該商標的證據% 如果商標註冊人不能證明實際使用$被控侵權

人可以提出未使用侵權抗 辯% 因爲註冊商標如果 沒 有 實 際 使

用$則沒 有發揮實際的識別商品來源的功能$相關 公衆也不 會

將被控侵權商標與該註冊商標混淆% 如果商標註冊人沒有實際

使用該商標$就不能證明其因侵權受到的 實際損失$被控 侵 權

人可以請求不承擔賠償責任%

!"維護公平的競爭秩序

目前社會上存在惡意搶註!嚴重侵犯商標權人的合法利益

的行爲$現行&商標法’對部分惡意搶註行爲無法有效地予以打

擊% 爲此$草案規定$"申請註冊和使用商標$必須遵循誠實信用

原則#$對違反誠實信用原則的惡意申請明確予以禁止$對於與

他人具有合同!業務往 來關係或者其他關係$明知他人商 標 存

在$而將他人使用的商標申請註冊的$不予核准%

#"加強商標專用權的保護

!增加侵犯商標專用權行爲種類!

草案將"故意爲侵權提供便利條件$幫助他人實施侵犯商

標專用權#列入侵犯商標專 用權的行爲$增加侵犯商標專 用 權

的行爲種類%

!加大商標行政執法力度"增加懲罰性賠償的規定"提高

法定賠償額!

商標專用權受到侵犯的$當事人可以請求工商行政管理部

門處理% 草案規定$工商行政管理部門認爲侵權成立的$可以處

以二十五萬元以下的罰款(對五年內實施兩次以上商標侵權行

爲或者有其他嚴重情節的$應當從重處罰% 草案還規定$對惡意

侵犯商標專用權!情節嚴重的$可以選擇以 權利人因侵 權 受 到

的損失!侵權人因侵權獲得的利益或者註冊商標使用許可費的

一倍以上三倍以下的範圍計算和確定懲罰性賠償數額% 草案還

將法院可以酌情決定的法定賠償數額上 限從五十 萬 元 提 高 到

一百萬元%

!減輕權利人的舉證負擔!

由於與侵權行爲相關的合同!發票!賬 簿 和 其 他 相 關 資 料

主要由侵權人掌握$實踐中權利人在證明侵權人因侵權所獲得

的利益時存在舉證難的情形% 爲此$草案規定$法院可以責令侵

權人提供與侵權行爲相關的賬簿和資料(如果侵權人不提供或

者提供虛假賬簿和資料的$法院可以依權利人請求及其提供的

證據判定侵權賠償數額%

$"將商標代理組織和商標代理人資質納入商標法的監管體

系

自 !""# 年取消商標代理機構和商標代理人資格行政審批

以來$從事商標代理業務不再 有門檻的限制$商標代理 機 構 數

量急劇增 長$導致行業競爭的加劇(其中的不正當競 爭影 響 了

行業的健康發展$商標代理行業也産生了一系列問題%

商標代理與專利代理同屬知識産權法律服務$二者法律地

位!工作性質基本一致$因 此對於商標代理從業人員的 資 質 應

當與 專利代理行業一樣$進行嚴格監管$保證商 標代理人 的 專

業素質$維護委託人的合法權益% 比照&專利法’對專利代理組

織的規定$草案確定$"工商行政管理部門應當加強對商標代理

活動的監督管理#$將商標代理監管納入&商標法’$通過更高層

次的法律解決商標代理監管問題%

同時$草案對"商標代理組織或者商 標 代 理 人 違 反 誠 實 信

用原則$侵害委託人合法利益#的行爲規定了相應的民事責任$

賦予"商標代理行業組織依照章程規定予以懲戒#的權力$明確

了商標代理行業組織的行業監管職能% "

作者!律師"商標代理人
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