
自法院 !""! 年開始受理商標確權案件起迄今已逾十年!

在 此 期 間 的 案 件 審 理 中"法 院 與 商 標 評 審 委 員 會#簡 稱$商 評

委%&雖然在許多問題上意見一致"但隨着商標案件類型的不斷

複雜化以及商標法相關理論硏究的進展"法院和商評委在一些

問題的處理上仍存在分歧"以往的一些做法也有一些調整和改

變! 筆者曾於 !""# 年撰文 $ 就商標行政案件中的相關問題進

行過總結" 本文僅就 !%"# 年以來商標行政案件中的一些新情

形及新做法進行梳理! 當然"本文所述並非均已成爲法院的一

致做法"但其至少代表着司法實踐中的一種觀點"値得關注!

一! "商標法#第十條第一款第$八%項

&不良影響’條款的適用

’商標法(第十條第一款第)八&項規定"$有害於社會主義

道德風尙或者有其他不良影響的標誌"不得作爲商標使用%! 鑒

於’商標法(第十條第)一&到)七&項中各項規定 涉及的均是各

種損害公序良俗或公共利益的情形"故作爲該條第)八&項的不

良影響條款"原則上亦應着眼於有損公序良俗或公共利益的情

形)如$少林%商標註冊在酒類 商品上 !&"而不用於調整損害特

定民事主體權益構成的情形!

但在近兩年的案件審理中"考慮到實踐中搭便車*傍名牌

的情形大量出現"如僅僅依靠相對權利人在後續的商標異議或

爭議程序中主張權利"可能會在一定程度上造成商標註冊程序

的不當浪費"亦會不可避 免地導致相關公衆的混淆誤認"損害

消費者利益"商評委和法院在一些案件中開始 嘗試適用$不良

影響%條款對此類商標註冊進行規制!

如 在$中 超%案 & 中"法 院 認 爲 該 商 標 註 冊 在 酒 類 等 商 品

上"易使相關公衆認爲其商品來源於中國足球協會或者與之有

關"從而導 致對商品的來源産生誤認"進而産生不良 影響! 此

外"在$邦德 %%’ ()*+%,*$清華小博士%-*$姚明一代 ./)0!

1*2 34/%5 等案中"法院亦採用基本相同的做法!

不過"對此種做法的認識尙未達成一致! 有觀點認爲"上述

做法雖強調了結果的合理性"但在一定程度上破壞了不同法條

之間的邏輯關係"以至於無法劃定相對理由與絶對理由條款之

間的適用界限!

如在$亞平%案 ’ 中"法院認爲"爭議商標的註冊僅僅涉及是

否損害鄧亞萍本人的民事權益的問題" 屬於特定的民事權益"

並不涉及社會公共利益或公共秩序"故不應適用’商標法(第十

條第一款第)八&項的規定!

此外"針對一些大量註冊他人馳名商標 的 行 爲"商 評 委 與

法院也開始嘗試適用$不良影響%條款予以規制! 這一做法有別

於上述案件中對$商標%本身是否具有不良影響的考慮"更強調

$註冊行爲%所具有的不良影響!

如在$勞 斯+萊 斯 4)671 43171 及 圖%案 8 中"商 標 註 冊 人

除註冊了涉案商標外"還在多個類別上分別申請註冊$勞斯+萊

斯 4)671 43171 及圖%商標!該案中"商評委及一審法院均認爲

上述行爲違反了誠實信用原則"具有不良影響!

另如在$芬達%案 # 中"商標註冊人在咖啡調味 香料上不僅

註冊了$芬達%商標"同時還註冊 了$肯德基%*$阿香婆%*$西鐵

城%等其他知名度較高的商標! 該案中"商評委未質疑上述行爲

的合法性"而法院認定上述行爲具有不良影響!

當然" 上述做法在法律邏輯上是否適當尙需進一步探討"

但這一做法對於杜絶惡意 註冊行爲所具有的積極意 義 顯 然 是

勿庸置疑的!

二!"商標法#第十一條的適用

’商標法( 第十一條爲顯著性條款! 在涉及該條款的案件

中"焦點問題多數集中在直接描述性標誌和暗示性標誌的區分

上! 原則 上"如果涉案商標具有直接描述性"則其不 具有 顯 著
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性!不得作爲商標註冊" 但如果其僅屬於暗示性標誌!則不受此

限"

如#!"#$"%&’()*’$註冊在滾珠軸承上!+,#-.$))""%$註冊在

切削工具上!++#/0 門戶$註冊在計算機等服務上!+1#雲錦$註冊

在絲綢%布料&上 +/ 等等!均屬於直接描述性的標誌" 但’釀藝$

註冊在酒類商品上!+2’骨健樂$註冊 在肉(食用油脂(牛奶製品

上!+3#骨通$註冊在人用藥品上 +4 等等!則均被認定爲構成暗示

性標誌)

除此之外!該條款適用中的以下觀點及分歧在一些案件中

較爲突出!値得關注*

!一" 外文商標的顯著性問題

+5外文商標的含義與相關公衆的認知

這一問題的實質在於外文單詞所具有的#含義$是否影響

以及如何影響顯著性的判 斷) 商評委對此問題的 看 法 較 爲 一

致!即以 該外文單詞所具有的客觀含義作爲判斷 基礎!如果 其

含義具有描述性!則該商標不具有顯著性+反之!則認定其具有

顯著性) 但法院在這一問題上的態度並不統一!有些案件中以

外文商標的客觀含義作爲判斷基礎!有些案件中則以相關公衆

的認知能力作爲判斷依據)

對此!筆者認爲!外文單詞的顯著性判斷與中外文商標的

近似性判斷有所不同) 後者以相關公衆混淆爲標準!故更多地

考慮相關公衆的認知) 但顯著性的判斷在相當程度上要考慮同

業經營者的利益!儘量避免特定主體壟斷 描述性標誌!從 而 影

響其他同業經營者的正當使用) 基於此!在顯著性判斷問題上!

無論相關公衆是否具有認知! 如其客觀上確屬描述性標誌!則

原則上不允許註冊爲商標)

如 !不 僅 #67899::;8$這 類 相 關 公 衆 有 認 知 的 英 文 單

詞!註冊在切削工具商品上!不具有顯著性!+< 就連中國公衆不

具有認知能力的日文單詞#,-.$!因其客觀含義’羊棲菜$爲

指定使用商品的通用名稱!亦不應准予商標註冊"+= 否則將會使

同業經營者在將該商品向日本出口時!無 法使用該標誌!這 顯

然有所不公"

15外文商標的含義與描述性程度

雖然原則上外文商標的顯著性判斷應考慮其客觀含義!但

亦非只要其客觀含義與 商品具有任何程度的聯繫均 認 定 其 不

具有顯著性!仍要看這一含義是否具有直接描述性"

’8>?7@>7 8A?978$ 相 對 於 建 築 服 務 !+B ’C7DE7>9

C;7F9 及圖$ 相對於窗簾的懸挂裝置等商品!1, 其客觀含義顯

然尙未達到直接描述性的程度!故上述詞彙不屬於直接描述性

的詞彙!不應認定爲不具有顯著性"

/5外文商標的描述性與對應關係

此外!還有一種情形値得關注" 實踐中!一些商標申請人會

臆造一些詞彙並賦予其一定含義!對於此類標識是否具有顯著

性!商評委與法院常有不同看法" 法院通常認爲!不宜僅因爲此

類標識具有特定含義而當然地認定其不具有固有顯著性" 原因

在於!此類標識以及此類標識所具有的特定含義均由商標申請

人所臆造! 鑒於臆造詞原則上屬於具有固有顯著性的標識!且

此類案件中的標識通常已由商標申請人實際使用!二者已形成

對應關係!能夠起到識別作用!故此種情况下!除非有證據證明

該標識已爲同業經營者所廣泛使用!否則不宜認定爲不具有固

有顯著性"

如 在 ’6F>$案 1+ 中 !’6F>$是 6&)GHIJ"G$ K().LML""N&JO

$P..)$!F’P.L.’ -Q!>.H.J)&)&"G$ H().L&(R$ 的 縮 寫! 其 雖 可

譯爲水泥基材料粘貼的瀝靑基防水卷材!但基本指向的是原吿

的相關商品"’S?F6;:$案 11 中!’S?F6;:$雖係遊戲名稱!但其

是由原吿暴雪公司出品!且已取得了很高 的知名度!相 關 公 衆

對其對應關係已有認 知" 上述商標均被法院認 定 爲 具 有 顯 著

性"

!二" 立體商標的顯著性判斷

雖然依據/商標法0第八條規定!平面標誌(三 維 標 誌 或 顔

色組合標誌均可以被註冊爲商標!但這一規定並不意味着上述

三種表現形式的標誌均具有相同程度的固有顯著性" 通常!三

維標誌作爲商標使用具有三種使用方式* 用作 商 品 本 身 的 形

狀+用作商品的包裝+用作商品或服務的裝飾" 上述三種使用方

式中!除三維標誌作爲商品或服務的裝飾使用時通常與商品或

服務的特點並無關 聯外!在其他兩種使用方式下!相關公 衆 看

到三維標誌時!通常會將其認知爲商品的包裝或商品本身的形

狀!而並不會將其作爲商標認知" 由此可見!在上述兩種使用方

式下!三維標誌表示了商品的相關特點!整 體上並不具 有 固 有

顯著性" %具體評述詳見’雀巢方形瓶$案判決書 1/" &
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司法實踐中!現有案件通常亦採用的是這一判斷原則" 如

可 口 可 樂 公 司 申 請 的

水瓶 形狀商標 !"#見 圖

一$% 聯合利華公司申

請 的 冰 淇 淋 形 狀 商 標

!#&見 圖 二$%雀 巢 公 司

申 請 的 方 形 瓶 商 標 !$

&見圖三$!均被法院認

定爲不具有顯著性’

在此!筆者要着重指出的是!與平面標誌不同!三維標誌是

否係使用者所獨創或是否 爲臆造標誌與其固有顯著 性 程 度 並

無直接關係" 臆造的詞或圖形使用在平面標誌中固有顯著性程

度更高" 但三維標誌則不然" 只要三維標誌被用作商品的包裝

或商品本身的形狀! 即便該三維標誌從未 在該類 商 品 上 使 用

過!相關公衆至多會認爲該商品包裝或商品形狀較爲(新穎)而

已!並不會因此而將其作爲商標認知* 因此!此類三維標誌亦不

具有固有顯著性*

!三" 位置商標的顯著性判斷

實踐中存在一類較爲特殊的商標+,,(位置商標)!即將商

品在特定位置的設計作爲商標進行申請* 對於此類商標申請!

存在兩種判定方法*

一 種 判 定 方 法 認 爲 此 類 標 誌 不 具 有 固

有顯著性!但如果具有很高知名度!則具有獲

得顯著性!可以註冊*

如在(噴槍)案 !% 中!申請人要求註冊的

是噴槍頭上特定位置的特定顔色 &圖四頭部

黑色部分$*對此!法院認爲!該標誌的使用並

不被消費者認爲是商標的使用! 無法起到商

標所固有的指示商品或服務來源的作 用!同

時亦無證據證明其已通過使用獲得 顯著性!

故不符合-商標法.第十一條的規定* 在德懷

爾公司申請的(壓力 表)案 !&&見 圖 五 實 線 部

分$以及愛瑪仕公司申請的 ’()*(+ 包案 !,&見

圖六實線部分$中!法院均作出與前案基本相同的判定*

另一種判定方法則是從申請文件角度排除了位置商標作

爲商標進行註冊的可能性*

這一判定方法在阿迪達斯公司的 (三道

杠)案 -. 中得到採用* 該案被異議商標的標識

爲 褲 子 圖 形&見 圖 七$!圖 形 中 的 三 道 杠 作 了

加重的標註* 該案中!法院並未認定申請人申

請註冊的是特定位置的三道杠! 而是認爲因

申 請 書 中 未 特 別 聲 明 申 請 的 是 三 維 標 誌 !故

被異議商標顯然屬於圖形商標* 法院最終是

在褲子整體圖形的基礎上對該商標的顯著性

予以判斷!並認定其不具有顯著性*

!四" 廣吿用語的顯著性判斷

將廣吿用語申請註冊爲商標! 在實踐中亦屬於常見情形*

廣吿用語顯著性判斷的原則與立體商標並無實質差別* 廣吿用

語無論多麽具有新意!對於相關公衆而言!亦會僅將其 作 爲 廣

吿用語予以識別!而不會認其爲商標!因此!其本質上不具有區

分商品與服務來源的作用!並不具有固有顯著性*

如!/01 碳公司申請的(’)234 53678 ’769 62:;9(2+68)-<%美

商 =’> 産物公司申請的(奇迹在這里産生)-!%全土豆公司申請

的(每個人都是生活的導演)--%沙馳公司申請的(1(?7 :(@7 A(9B 3

C366(2+)-" 等!均被法院認定爲不具有固有顯著性*

當然!如果廣吿用語%三維標誌等不 具 有 固 有 顯 著 性 的 標

誌經過使用具有很高知名度!相關公衆在看到該標誌時會當然

地將其對應到特定主體! 則意味着該標誌已獲得第二含義!具

有獲得顯著性!符合-商標法.第十一條第二款的規定!可以 作

爲商標予以註冊*

三#$商標法%第十三條的適用

!一"知名度證據的形式要求

涉及馳名商標的案件中!商標是否馳名的認定關鍵在於當

事人提交的知名度證據是否眞實充分* 實踐中一些代理人對於

知名度證據的形式要求不甚清楚!因此導致雖然提交了大量證

據材料!卻無法被採 信!從而使得一些客觀上具有較高知 名 度

的商標無法被認定爲馳名商標* 通常而言!知名度證據應符合

如下要求/

!!!圖一 圖二 圖三

圖四

!圖六

圖五

圖七
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!"原件! 提交原件這一基本的證據規則"在很多案件中均

被當事人有意或無意地忽視! 一些當事人不僅在商標評審階段

僅提交複印件"即便到了訴訟階段在法院明示限期提交原件的

情况下"亦不向法院提交! 這樣做顯然無法使法院確認其證據

的眞實性!

#"在中國大陸地區的使用證據! #最高人民法院關於審理

涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋$

%簡 稱#馳 名 商 標 民 事 司 法 解 釋 $&明 確 規 定"馳 名 商 標 是 指 在

’中國境內(爲相關公衆廣爲知曉的商標! 因此"只有在中國境

內的使用證據才可用於馳名商標的認定! 但實踐中不少案件中

提交的是在其他國家的銷售)排名)宣傳)甚 至註冊證據"這顯

然與馳名商標的認定規定不符$法院通常不會採信*

%"涉案商標申請日之前的證據* +商標法$第十三條規定的

目的在於避免在後商標權人惡意利用馳 名商標所有 人 的 聲 譽

申請註冊並使用商標"而只有引證商標在涉案商標申請日之前

已構成馳名的情况下"才能夠認定在後涉案商標申請人具有惡

意"因此"只有涉及申請日之前知名度的證據才具有實際意義*

但一些案件中" 當事人提供的證據卻大 量涉及在 後 使 用 的 事

實"這些證據與申請 日之前的知名程度並無直接關聯"不會 被

採信*

&"儘量提交來源於無利害關係第三方的證據* 不同類型的

證據具有不同的證明力"當事人自行出具的證據以及與其有利

害關係的第三人出具的證據"其證明力通常低於無利害關係方

出具的證據* 因此"引證商標所有人應儘可能提交來源於無利

害關係方的證據* 但實踐中"很多案件中的知名度證據多是引

證商標所有人自行統計的銷售數據,門店數量)宣傳材料等等"

上述證據的證明力顯然有限"難以讓人信服地證明使用引證商

標的商品的眞實銷售情况!

此外"還應注意的是"一些認知度較高的商標的所有人常

常僅向法院提交少量證據甚至不提交證據"其理由爲"+馳名商

標民事 司法解釋$第八條規定"在中國境內爲’社會 公衆(廣爲

知曉的商標當事人可以僅提供其商標馳名的基本證據! 然而"

這一做法因商標行政案件的特殊性在實踐中很難爲法院接受!

這是因爲"在商標侵權案件中"案件審理的時間與商標侵

權行爲發生的時間通常不 會距離較遠"因此"法官作爲消 費 者

完全可以依據其對當時情形的主觀認知"並結合當事人提交的

基本證據對涉案商標是否馳名作出判斷! 但商標行政案件則有

所不同"無論商標異議複審或是商標爭議 案件"均存在 前 序 審

查階段" 這使得提起訴訟之日距涉案商標申請日少則四五年)

多 則十幾年! 如在’法拉莉(案 %’ 中"爭 議 商 標 申 請 日 爲 !((#

年"一審時間爲 #))( 年"相隔 !* 年! ’沃爾瑪 +,-./0 及圖(

案 %1 )’23!(案 %*)’45678 杜蕾斯及圖(案 %9"相隔時間亦多在

十年左右! 如果法官仍依據作爲消費者的主觀印象對引證商標

在幾年前)甚至十幾年前是否構成馳名作 出判斷"顯然 主 觀 性

過強"不利於達到客觀眞實! 因此"在此類案件中"只能更多地

依據客觀證據予以認定!

!二"馳名商標的認定是否爲#商標法$第 十 三 條 的 適 用 前

提

在依+商標法$第十三條進行審理時"如果最終的認定結論

是涉案商標的註冊違反了第十三條規定"顯然應以在先商標構

成馳名商標爲前提! 但如果最終的認定結論爲涉案商標並未違

反第十三條規定"商評委及法院是否仍應首先對引證商標是否

構成馳名商標予以 判斷"在實踐中存在不同的觀點"形成 不 同

的做法!

一種觀點認爲"引證商標是否構成馳名商標僅是第十三條

的適用要件’之一("而非’唯一(要件"因此"只要案件事實未符

合該條款規定的任一要件"即可認定其不符合+商標法$第十三

條"而非必須對是否馳名予以認定! 如’東尼博斯 :,;< =,22

及圖(案 %("一審法院即持此觀點!

但另一種觀點則認爲馳名商標 的 認 定 是 第 十 三 條 適 用 的

前提!

如’東尼博斯 :,;< =,22 及圖(案二審判決 &) 中"法院認

爲+商標法$第十三條第二款在適用中’原則上應首先認定在先

的註冊商標是否爲馳名商標-其次認定申請註冊的商標是否構

成 對在先已註冊馳名商標的.複製,摹仿或者 翻譯/-最 後 再 認

定這種0複製,摹仿或者翻譯/的商標是否誤導公衆並可能對馳

名商標註冊人的利益造成損害(* ’杏花村(案 &! 中"法院表達了

相同的觀點*

在第二種觀點中"主要考慮的是"引 證 商 標 是 否 構 成 馳 名

商標"對於’複製,摹仿或者翻 譯(,’誤導(,’損害(等的判斷 均
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具有實質影響!因此!只有首先對是否馳名予以認定!才可以對

後續的要件做出合理的認定"

上述兩種做法均具有合理性" 比較而言!筆者認爲第一種

做法更符合法律邏輯!亦更能夠節省司法資源" 原因在於!雖然

#複製$摹仿或者翻譯%$&誤導%$&損害%等要件的判斷在很多情

况下均與&馳名%緊密相關!但不 可否認的是!實踐中確實存在

一些案件!無 論引證商標是否構成馳名!均對涉案商標 的註 冊

不具有任何影響’

如在&德力西%案 !" 中!引證商標核定使用的是空氣斷路器

等商品!被異議商標指定使用的是&香腸腸 衣%!因該兩 類 商 品

的相關公衆完全無交叉!故即便引證商標確實構成在上述商品

上的馳名商標!亦不可能造成誤導被異議商標&香腸腸衣%的相

關公衆的後果!因此!該案 中並不需要對引證商標是否構 成 馳

名商標予以認定" 另如!&通威%案 !# 亦是同樣情形!引證商標使

用在飼料商品上!被異議商標使用在電焊 設備上!不可能 産 生

誤導公衆的後果"

當然!在一些情况下!對引證商標是否構成馳名的不同認

定結論!的確可能會影響到 對&複製$摹仿或者翻譯%$&誤 導%$

&損害%等要件的判斷!但解決這一問題亦並非只能採用首先確

認引證商標是否馳名這一方式" 在一些案件中!法院會在假定

引證商標構成馳名的情况下!對其他要件予以評述" 如果在假

定引證商標構成馳名的情况下! 仍可以 認定其不 滿 足 其 他 要

件!則亦可以依此駁 回引證商標所有人的主張!而不必對是 否

馳名予以評述!從而更有效地貫徹&按需認定%這一司法政策"

如&德力西%案中!法院認爲!&即便引證商標可以認定爲構

成馳名商標!被異議商標的註 冊亦不會産生誤導公衆!致 使 引

證商標的註冊人利益受到損害的後果" %&通威%案中亦採用相

同的判斷方式"

!三"馳名商標#跨類混淆$的認定

&跨類混淆% 是指相關公衆認爲在後商標的所有人與在先

馳名商標所有人係同一主體(即直接混淆)!或認爲二者具有特

定關聯關係(即間接混淆)*

馳名商標保護中跨類混淆的認定原則與普通商標在相同

或類似商品或服務上的混淆認定原則並無不同* 但二者在具體

認定過程中存在區別!主要體現在舉證內容有所不同* 對於相

同或類似商品或服務上的混淆認定!在先商標專用權人通常僅

需證明存在商品或服務類似這一事實即可!而不需另行舉證證

明在後商標的註冊使用具有混淆的可能性* 但在跨類混淆認定

中!馳名商標所有人應舉證證明存在&特定的事實%使得即便在

非類似商品或服務上 使用相同或近似的商標亦會使 相 關 公 衆

産生混淆*

之所以要求馳名商標所有人承擔特定內容的舉證責任!是

因爲跨類混淆認定與相 同或類似商品或服務上的 混 淆 認 定 難

易程度不同* 相同或類似的商品或服務通常具有較爲相同或近

似的功能+用途$銷售渠道或銷售對象等!這一特點導致實踐中

同一經營者同時提供 幾種相類似的商品或服務的情 况 常 有 發

生" 基於對這一客觀事實的認知!相關公衆如果在類似商品或

服務上看到相同或近似的商標!通常會認爲提供者係同一主體

或具有特定關係!從而産生混淆" 因此!對於類似商品或服務上

的混淆認定!通常僅需證明到商品或服務構成類似這一環節即

可" 但對於跨類混淆則不然" 經營者跨類提供商品或服務的情

形在實踐中雖確實存在!但並不多見" 基於對這一事實的認知!

相關公衆即便在非類似的商品或服務上 看到相同 或 近 似 的 商

標!通常亦較難認定其由同一個主體提供!因此!如果在先馳名

商標所有人欲證明在非類似商品或服務 上亦可能 産 生 商 標 混

淆!其應另行舉證予 以證明(如在先馳名商標所有人在非 類 似

商品或服務上亦有商標使用行爲!或具有行業慣例等等)"

在&香奈爾%案 !! 中!法院雖認定引證商標&香奈爾%構成馳

名商標!但該商標所有人旣未舉證證明服裝類或化妝品類商品

(引證商標核定使用的商品) 的生産者同時亦有生産瓷磚類商

品(被異議商標指定使用的商品)的慣例!或香奈爾公司已在瓷

磚類商品上 使用與引證商標相同的標識從而使得相 關 公 衆 對

其産生相應認知!同時亦未舉證證明存在其他事實足以使被異

議商標的 註冊可能産生與引證商標的跨類混淆!據 此!該 案 中

法院未認定存在跨類混淆的情形"

同理!在&兩面針%案 !$ 中!法院認爲!使用在鞋$襪 等 商 品

上的被異議商標!與使用在牙膏商品上的引證商標不會産生跨

類混淆情形"

!四"馳名商標%淡化&的認定 !"

對於,商標法-第十三條第二款是否 可 以 適 用 於 對 馳 名 商
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標造成淡化的情形!學術界一直存在分歧!司法實踐中亦 曾 存

在不同做法" 但隨着#馳名商標民事司法解釋$的出台!這一爭

議至少在司法實踐中已吿一段落!該規定第九條明確將淡化作

爲#商標法$第十三條第二款適用的情形之一% 雖然該司法解釋

針對的是民事案件!但鑒於商標民事侵權案件中與商標確權案

件中對於馳名商標 的保護顯然應適用相同的原則!因此!該 原

則亦應同時適用於商標確權案件" 在此情况下!司法實踐中應

着重硏究的問題已不在於是否可以適用&淡化規則’!而是如何

具體精準地適用淡化規則%

鑒於此!筆者在 !"#$ 年審理 的&蘋 果’(&兩 面 針’(&香 奈

爾’(&%&%’%&(’’案中!嘗試對淡化規 則 予 以 細 化!建 立 如 下 淡

化判斷原則)&如果被訴商標的相關公衆在看到被訴商標時!即

可以當然地想到在先的馳名商標!但卻知曉該被訴商標與馳名

商標所有人無關!則此時應認定被訴商標的使用行爲構成對馳

名商標的*淡化+’!並在判決中將該原則具體細化 爲 三 個 層 次

的認知)

第一層次的認知)涉案商標指定使用的商品或服務的相關

公衆對於&馳名商標’與其&所有人’在&特定’商品或服務上的

&唯一對應關係’有所認知" 之所以要求具有這一認知!是因爲

反淡化保護的目的在於避免馳名商標所承載的這一&唯一對應

關係’,或商標 的識別能力-受到損害!而這一損害産生的 前提

顯然應是涉案商標的相關公衆對此具有認知%

第二層次的認知)涉案商標的相關公衆在看到涉案商標時

能夠聯想到在先馳名商標% 通常而言!如果涉案商標與在先馳

名商 標相同或具有很高的近似程度! 較易産生 第二 層 次 的 認

知%

第三層次的認知)涉案商標的相關公衆能夠認識到該商標

與在先馳名商標並無關係% 通常而言!如果相關公衆將涉案商

標與 在先馳名商標相&混淆’!或認爲二者有&關聯’!則 意 味 着

在相關公衆的心目中仍認爲該 馳名商標與其所有人 具 有 唯 一

對應關係!此種情况下!該馳名商標的識別能力並未被破壞% 而

只有相關公衆能認識到涉案商標與該馳 名商標並無 關 係 的 情

况下!從長遠來看!被 訴商標的註冊使用才可能會導致相關 公

衆在看到這一商標時並不會當然地想到該馳名商標!從而使在

先馳名商標所具有的唯一對應關係遭到破壞!産生淡化的可能

性%

依據上述判斷規則!法院認定註冊在帽(襪等商品上的&倆

面針 )*+*,-./ )01/2+01/,-./ 及圖形’ 構成對註冊在 牙

膏商品上的&兩面針’商標的淡化!34 註冊在瓷磚商品上的&香奈

爾 5-1/.) 及圖’ 商標構成對註冊在化妝品等商品上 &香奈

爾’商標的淡化!36 註冊在酒吧等服務上的&57858 58)1’商

標構成對註冊在無酒精飲料上的 &5851958)1’ 商標的 淡

化% 3: 但註冊在化妝品上的&蘋果’商標不構成對註冊在服裝上

的&萍果牌’的淡化% ;<

四!"商標法#第十六條的適用

.商標法$第十六條規定!商標中有商品的 地 理 標 誌!而 該

商品並非來源於該標誌所標 示的地區!誤導公衆的!不 予 註 冊

並禁止使用/但是!已經善意取得註冊的繼續有效%

實踐中!對該條款適用的主要分歧在 於!地 理 標 誌 的 保 護

應僅限於&同一種’商品或服務!還是同時亦及於&類似’商品或

服務%

一種觀點認爲應延及&類似’商品及服務%

如在&楊柳靑’案 ;$ 中!法院雖認爲&楊柳靑’僅係&剪紙’商

品的地理標誌!但因&年畫’與剪紙爲 類似商品!故對於申請 商

標在&剪紙’商品上的註冊予以駁回% 另如在&5-1+=102/ 及

圖’案 ;! 中!法院之所以對爭議商標予以維持註冊!亦是認爲爭

議 商 標 指 定 使 用 的 洗 髮 水 等 商 品 與 作 爲 地 理 標 誌 的&5-1+!

=12/.’所使用的酒類商品不屬於類似商品%

另一種觀點則是認爲地理標誌的保護僅適用於 &同一種’

商品或服務%

如在另一&香賓’案 ;> 中!一(二審法院均認爲!雖然&香檳’

及&5-1+=12/.’構成葡萄酒商品上的地理標誌!但爭議商標

指定使用的服務爲咖啡館等!並非葡萄酒商品!因此!在該類服

務上註冊與&香檳’及&5-1+=12/.’近似的標識並不被.商標

法$第十六條所禁止%

筆者認爲!比較而言第二種做法更符合.商標法$第十六條

的立法本意% 地理標誌所保護的是該標誌對某種&特定’類別商

品或服務的特定質量(信譽或者其他特徵 的標示作用!故 其 保
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護應與該!特定"類別具有嚴格的對應關係#而不應延及其他類

別$ 也就是説#他人如果將該標誌使用在該!特定"類別之外的

其他%包括類似及非類似&商品或服務上時#該使用行爲通常並

不會對該地區經營者在!特定"商品或服務上的利益産生損害$

因此#地理標誌權利人無權禁止他人的註冊或使用行爲$ 從該

條款的文字表述中亦可以理解出上述含義$

五!"商標法#第三十一條

$以不正當手段搶先註冊他人在先使用

並具有一定影響商標%的適用

該條款的目的在於禁止惡意搶註行爲#原則上包括三個要

件#即!在先使用"’ !有一定影響"及!不正當手段"$ 其中#!不正

當手段%即惡意&"是其核心要件#其他兩個因 素均是認 定 惡 意

所考慮的具體因素$ 也正因爲如此#該條款中!使用"’!有一定

影響"的要 求與其他條款%如第十三條中馳名商標的 知名度 要

求’第十一條中獲得顯著性中的 知名度要求#以及第四十 四 條

中連續三年停止使用中對使用的要求等等&有所不同$ 通常而

言# 只要在先商標的使用足以使得 在後商標註冊 人 知 曉 該 商

標#即可推定在 後註冊人的註冊行爲採用了!不正當手 段"#屬

於惡意搶註$

在近幾年的案件中#有一個做法値得關注$ 即爲更好地遏

制惡意搶註行爲#法院在一些案件中更強調!不正當手段%或惡

意&"的認定#而對於!使用"’!一定影響"的認定有弱化的趨勢$

也就是説#如果可以認定在後商標註 冊人確有惡意#則會 適 當

放寬對!使用"’!一定影響"的要求$

實踐中除知名度因素外#以下因素通常會對判斷在後註冊

人的惡意産生影響(

&一’ 兩商標的近似程度

通常情况下#如果被訴商標與在先商標完全一致#且在先

商標爲臆造商標或中國公衆相對較少使用的外文單詞#則除非

被訴商標註冊人有合理解釋#否則可推定其具有主觀惡意$

如在!!"##$%%$&&’"案 () 中#在 後 被 訴 商 標%見 圖 八&僅

比在先 商標%見圖九&增加了中文部分#其他部分完 全一致#顯

然 可 以 推 定 在 後 註 冊 人 具 有 惡

意$ 雖然該案中#在先商標權人僅

提交了相當有限的證據 %十餘份

紙質媒體中的相關廣吿&#法院亦

認 定 在 後 被 訴 商 標 構 成 惡 意 搶

註$

此 外 #!*+,$- "-./*-" 案 ((’ !0"&$1/*2$" 案 (3’

!456786!9" 案 (: 等 均 屬 於 此 種 情 况$ 需 要 指 出 的 是# 不 同 於

!!"##$%%$&&’"案中的臆造圖形#上述三個案件中的商標均爲

英文現有詞彙或詞彙的 組合#客觀上存在巧合的可能性#但 不

可否 認的是#對於中國公衆而言#選擇上述商標 進行註冊 的 可

能性不大)而且上述案件中 商標註冊人多數爲自然人#他 們 不

僅未提交書面意見#亦未出席庭審對其選擇上述商標的理由進

行合理解釋#上述事實可在一定程度上證明其主觀惡意$ 據此#

雖然上述案件中在先商標的使用證據亦相當有限#但法院仍認

定構成惡意搶註$

&二’地域因素

對於中文商標而言# 因現有中文文字商標的數量巨大#不

同商標申請人選用相同的文字註冊商標的可能性較大#故除非

是臆 造詞# 否則很難僅基於商標的近似程度而 推 定 其 具 有 惡

意$ 但此種情况下#如果兩商標註冊人所處地域相同或相鄰#則

會對主觀惡意的認定産生一定影響$

在!廣成卡"案 (; 中#爭議商標與在先使用商標 均 爲!廣 成

卡"#且均指定使用在金融等服務上#在先使用人甘肅平涼銀行

與爭議商標註冊人均位於平涼市$ 該案中#雖然平涼銀行提交

的使用證據很少#但考慮到二者位 於同一地域#且爭議 商 標 註

冊人並無註冊該商標的合理解釋#故法院最終認定後者構成惡

意搶註$ 當然#本案中另一事實亦値得關注#即爭議商標註冊人

同時還註冊了迪士尼’同仁堂等多個與他人知名商標相同的商

標$

!藍的"案 (< 亦屬此種情形$ 該案中兩商標註冊人位於同一

城市# 且爭議商標註冊人不僅申請註冊了 與在 先 商 標 相 同 的

!藍的" 商標# 同時亦申請註冊了在先商標使用人的另一商標

!藍的 水"$ 從上述事實均可以看出爭議商標註 冊 人 的 搶 註 惡

意#因此#該案中對在先商標的 知名度認定採用了較爲 寬 鬆 的

圖九

圖八
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態度!

但如果在先商標所使用的地域與被訴商標有所不同"即便

兩商標較爲近似"除非有 其他證據證明"否則亦較難認定 在 後

商標申請人的搶註惡意!

如#佤家山寨$案 !" 中"在先使用商標爲#阿瓦山寨$"二者

均使用於餐飲服務類別% 但被訴商標經營地點爲陝西"在先商

標使用地爲福建"二者地域差別較遠! 此種情况下"因該商標本

身亦屬於現有詞彙"且在先商標使用人無證據證明被訴商標所

有人具有搭便車的惡意"故無法認定被訴商標構成惡意搶註!

六! "商標法#第三十一條$不得損害他人

現有的在先權利%的適用

&商標法’ 第三十一條規定"#申請商標註冊不得損害他人

現有的在先權利$% 鑒於上述條款的設立目的在於避免權利衝

突"即避免商標註冊後的使用行爲構成對他人在先權利的侵犯

或不正當競爭"因此"在判斷商 標的註冊是否構成對他人 在 先

權利的#損 害$時"應採用民事侵權或不正當競爭的認 定原則%

即如果申請註冊商標的實際使用 會造成對在先權利 的 侵 犯 或

不正當競爭"則應認定該商標的註冊損害了該在先權利%

現有案件涉及的在先權利主要包括在先字號權益(在先著

作權以及在先姓名權三種類型的權利)權益*% 鑒於在先字號權

益的審理與惡意搶註條款的審理並無實質不同"故下文中僅對

在先著作權及在先姓名權予以介紹%

&一’ 在先著作權

#$著作權權屬證據

)%*商標註冊證

長期以來"商標註冊證一直是在先著作權人用以證明其權

利的主要權屬證據% 對該證據的證明力"法院觀點有個變化過

程% 前期的案件中曾認爲其可以作爲初步證據"但自#歐尙小鳥

圖$案 !%(#老人城$案 !& 等案件開始"法院明確表示商標權屬證

據不能用於證明著作權權屬% 目前案件中均統一 採 用 這 一 標

準%

對於採用這一標準的理由"筆者在#艾杜紗$案中嘗試進行

了分析% 該案判決中指出"因爲商標註冊證的本質功能在於確

定特定主體的商標權人身份"而非著作權人身份"因此"只有在

同一商標的商標權人和著作權人爲同一主體的情况下"商標註

冊證才可能同時具有證明著作權權利歸屬的作用% 但實踐中"

上述權利主體常會出現不一致的情形% 商標權人所註冊的商標

旣可能有合法的著作權來源"亦可能不具有合法的著作權來源’

即商標權人並未取 得著作權人的許可而擅自將作品 註 冊 爲 商

標% 即便具有合法的來源"亦可能包括兩種情形+一爲商標權人

同時亦是著作權人"其將自己的作品註冊 爲商標,一爲 商 標 權

人雖非著作權人"但其經著作權人許可將該作品註冊爲商標並

使用% 上述三種情形中有兩種情形下商標權人與著作權人並非

同一主體"因此"僅依據商標註冊證無法必 然得出商標 權 人 亦

是著作權人這一結論%

實踐中" 很多案件中的商標 權 利 人 並 非 商 標 的 原 始 權 利

人% 如#沃奇瑪 ()*+(,- 及圖$案 !.(#大家樂及圖$案 !/ 等案

件中的引證商標均係受讓取得% 而有些案件中雖係原始商標權

利人"但涉案商標亦非商標權人獨創% 如#飛 獅$案 !0 中"涉案

#飛獅$商標來源於在先出版的&現代商標標誌創意圖典’"而非

由商標權人獨創%

由此可知" 很多情况下著作權人與商標權人並不一致"商

標權人如欲證明其享有相應的著作權"則還應提交其他的著作

權權 屬證據"如創作過程中的相應證據(作品公 開發表的 證 據

)如#龍圖形$案 !! 中提交的&羊城晩報’*(轉讓合同等等% 而如

欲證明其雖非著 作權人"但有權使用該作品"則還應提交 許 可

使用合同等% !1

)&*著作權登記證書

著作權登記證書亦爲當事人經常提交的著作權權屬證據%

鑒於主管機關在進行著作權登記時僅進行形式審查"故實踐中

僅將&著作權登記證書’作爲著作權權屬的初步證據"而非具有

證明著作權的絶對證明力% 對證據內容的理解應以公衆通常所

具有的合理認知爲標準"且可以以相反證據推翻%

此類證據的審查中有一關鍵事實値得注意"即通常作品完

成時間與著作權登記時間並不一致% 鑒於作品完成時間的記載

係基於登記人的自述"眞實性較難確認"故 如果無其他 著 作 權

證據佐證"法院通常會推定在登記日)而非記載的作品完成日*

該作品已完成% 如#23456 及圖$案 !7(#26)5(36$!8 等案中"均
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採用這一做法! 這一做法不僅符合現有"著 作權法#的 相 關 規

定$且可避免對不充分的商標註冊證權屬證據作出確認! 原因

在於$一些案件中$當事人在僅持有商標註冊證書的情况下$會

基於訴訟目的而對其進行著作權登記$以期通過對著作權登記

證書的認定而達到確認商標註冊證權屬證據的後果!

!"作品的獨創性高度

在涉及在先著作權的案件中$另一關鍵問題是$對於商標

標識是否構成作品如何認定! 作品的認定亦應以"著作權法#的

相關規定爲依據$ 其中最爲重要的一點在 於獨創 性 高 度 的 認

定! 即商標標識所具有的智力創作程度應達到著作權法所要求

的基本高度$否則將無法被認定爲構成作品! 當然$基本的智力

創作性高度並非要求該表達達到較高的藝術美感程度$而僅是

要求作品中所體現的智力創作性不能過於微不足道!

此處筆者要強調的是$對於同一標識而言$對標識獨創性

高度的要求不會因其不同用途而有所變化! 即無論該標識是作

爲商標標識使用$還是基於常規的著作權 用途$其均具有 同 樣

的獨創性高度要求$並不會僅因其作爲商標註冊使用而爲其設

定較高的獨創性高度!

將 上 述 獨 創 性 高 度 的 要 求 適 用 於 具

體案件中可以發現$ 實踐中主張著作權保

護的商標標識$ 多數爲規範字體或僅做細

微變化的文字標識$以及較爲簡單的圖形!

此 類 標 識 通 常 較 難 認 定 爲 達 到 獨 創 性 高

度! 如%#$%&’&案 ()’見圖十()%三角圖形&

案 (*’見圖十一()%+,-./&案 (!’見圖十二(

等案件中$ 法院均認爲上述標識未達到基

本的獨創性程度$故未構成作品!

此外$還有一種觀點値得關注! 實踐中經常有一些當事人

認爲$因涉案標識屬於臆造詞$係由其獨創$故構成作品! 如可

口可樂公司稱%01234& 0$15&係其獨創$已構成文字作品! (6 巴

勒斯公司主張%7,89,/&一詞係由其獨創$構成作品! (: 天喔公

司主張其對%鹽津鋪子&文字及其獨特編排享有著作權 (;! 但實

際上$ 商標標識是否是臆 造詞與其是否構成作品 並 無 必 然 關

聯! 即便確屬臆造詞彙$但因過於簡短的文字僅依據該文字本

身很難確定其確切含義$ 不符合文字作品所具有的表意功能$

故無法認定爲構成文字作品! 同時$除非對其進行藝術化處理$

否則其造型設計本身亦不會帶來視覺美感$因此也不會構成美

術作品! 正因如此$上述案件中的標識均未被認定爲構成作品!

6<作品的實質性近似與商標近似的不同判斷標準

因爲"著作權法#與"商標法#均涉及到近似性判斷問題$故

分清二者之間的區別在此類案件中亦至爲重要! 二者最爲實質

的差別在於$ 商標標識的近似性比對採用 的是 整 體 比 對 的 方

法$而作品的實質性近似僅需看被訴侵權作品是否使用了在先

作品的獨創性部分$無需採用整體比對的方法! 此種情况下$很

可能出現矛盾的結果$即雖然兩商標標識 整體並不近似$依 據

"商標法#不被認定爲近似標識$

但 因 在 後 商 標 標 識 使 用 了 在 先

商標的獨創性部分$從而可能構

成對在先著作權的損害!

如%老 人 城&案 (= 即 屬 於 此

種情况! 法院認爲爭議商標’見

圖十三(與引證商標’見圖十四(

雖 依 據"商 標 法#未 構 成 近 似 商

標$但 依 據"著 作 權 法#$二 者 卻

構成實質性近似!

!二"在先姓名權

近年來$涉及姓名權的案件有增長的趨勢! 對於此類案件

的審理$應以"民法通則#的相關規定爲依據! "民法通則#第九

十九條規定$%自然人享有姓名權$有權決定)使用和依照 規定

改變自己的姓名&! 實踐中$侵害姓名權的行爲通常包括干涉他

人使用姓名)盜用他人姓名)假冒他人姓名等! 侵犯他人姓名權

的行爲原則上應以不正當目的爲要件$而非只要使用他人的姓

名即當然構成侵權!

應注意的是$對於姓名權的保護並不以權利人的知名度爲

保護要件! 原則上$只要他人具有使用這一姓名的不正當目的$

即可以認定該使用行爲構成對姓名權的侵犯$但權利人是否具

有知名度則通常是判斷使用人是否具有不正當目的的因素%之

一&$而非%唯一&要件!

現有涉及姓名權的案件中多 數 涉 及 的 是 名 人 的 姓 名! 如

%易建聯&案 (($/>, 球星%$?&@AB2&案 (C 等$此類當事人所具有

圖十二

圖十四

圖十一

圖十

圖十三
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的知名度使得商標註冊人的不正當目的較易認定! 但對於一些

在中國認知度不高的自然人"如何認定被訴商標註冊的不正當

目的"則需要結合現有證據綜合予以判斷!

在#凱 特!苔 蘚 !"#$ %&’’$案 () 中"#!*#$ %&’’$係

一模特姓名% 雖然當事人僅僅提交了一份有效的知名度證據"

很難證明其在中國具有很高知名度"但商標註冊人作爲服裝行

業經營者" 較 之一般公衆對於該行業具有更高的 認 知" 故 在

!*#$ %&’’ 曾爲寶姿品牌服裝代言人"且 !*#$ %&’’ 並非

現有固定搭配詞彙而商標註冊人對其選 用該商標並 無 合 理 解

釋 的 情 况 下 " 法 院 認 爲 " 爭 議 商 標 的 註 冊 具 有 不 正 當 利 用

&!*#$ %&’’$這一 姓名以營利的目的"構 成 對 其 姓 名 權 的 損

害%

另 如 在 &+*,- #&.$ 案 /0 中" 雖 然 現 有 證 據 不 能 證 明

&+*,- #&.$在中 國公衆心目中具有很高認知"但鑒於 在 被 異

議商標申請日之前"商標註冊人即已與&+*,- #&.$就 該 品 牌

服務進入中國市場進行了商務 聯繫"因此"可以認定商標 註 冊

人將該姓名註冊爲商標主觀上具有不正當利用的目的%

七! "商標法#第四十四條第$四%項

&連續三年停止使用’的適用

就近年審結的案件而言"在該條款的適用中下面兩個問題

値得關注%

$一%是否是商標意義上的使用行爲

因商標的本質功能爲其識別功能"即通過商標的使用使消

費者得以區分商品或服務的不同提供者"故只有能夠産生該種

識別功能的商標使用行爲才屬於&商標意義上的使用行爲$% 因

商標的識別主體爲消費者"而消費者只有在能夠接觸到該商標

時"才可能對不同商 品或服務的提供者予以識別"故通常情 况

下只有消費者能夠接觸到的商標使用行 爲’如銷售行爲(廣 吿

行爲等)"才能夠産生商 標的識別作用"才屬於&商標意 義 上 的

使用行爲$% 消費者無法接觸到的商標的使用行爲’如商標交易

文書中使用商標的行爲(商標標識的加工行爲等)"因無法起到

使 消 費 者 識 別 來 源 的 作 用 "故 不 屬 於*商 標 法+第 四 十 四 條 第

’四)項中所規定#商標意義上的使用行爲$%

如在#123!4$案 56 中"法院認爲"僅依據商標許可合同 和

墨水包裝盒不能證明貼附複審商標的 商品實際投 入 到 消 費 市

場"進而起到區分 商品來源的作用"故不能證明該商標在 涉 案

三年期間進行了眞實使用% 另如"#保時捷$案 /7 中"法院也認

爲"僅有許可使用協議及外 包裝證據的情况下"不能證 明 複 審

商標進行了眞實的商業使用%

$二%是否屬於眞實的!善意的使用行爲

筆者在#大橋$案中嘗試性地提出該要件"據此作出的判決

已被二審法院維持% /8 該要件的含義爲"#連續三年停止使用$條

款中所界定的商標使用行爲須爲眞實的( 善意的使用行爲"而

非象徵意義的使用行爲% #眞實的(善意的商標使用行爲$係指

商標 註冊人爲發揮商標的識別作用而進行的 使用行爲"#象 徵

意義的使用行爲$ 係指商標註冊人爲了維持該商標的有效性"

避免因連續三年未使用被撤銷而進行的商標使用行爲"此種使

用行爲的目的並非爲了發 揮該商標的識別作用"有悖於*商 標

法+第四十四條第’四)項的立法目的%

對於#眞實的(善意的商標使用行爲$的認定很大程度上是

對商標註冊人主觀狀態的認定"因主觀狀態通常較難通過直接

證據予以確定"故須結合具體的使用證據予以推定% 通常而言"

如果商標註冊人所實施的#商標意義上的 使用行爲$已 具 有 一

定 規 模"應 推 定 此 種 使 用 行 爲 係#眞 實 的(善 意 的 商 標 使 用 行

爲$% 反之"如果商標註冊人雖然實施了#商標意義上的使用行

爲$"但其僅是偶發的"未達到一 定規模的使用"則在 無 其 他 證

據佐證的情况下"通常應認定此種使用行爲並非#眞實的(善意

的商標使用行爲$%

如 在#大 橋 9*:.*& 及 圖$案 /; 中"商 標 註 冊 人 僅 提 交 了

一份報紙廣吿用以證明其在涉案三年期間的使用行爲"該證據

顯然無法證明商標註冊人在涉案三年期間進行了眞實的(善意

的使用"因此"法院最終對該商標予以撤銷%

以上是筆者在對 7<0= 年以來商標行政判決的梳理過程中

發現並總結的一些問題與做法"雖然其中一些做法尙値得進一

步探討"一些做法仍有很大爭議"但不可否認的是"任何一個判

決的形成均會對此類案件的審理及硏究起到不可忽視的作用"

値得關注% "
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