
關於商標申請可以作爲在先合法權利予以保護的認定

!中華人民共和國民法通則"第五條規定#$公民%法人的合

法的民事權益受法律保護&任何組織和個人不得侵犯’ (!最高

人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定"第

十六條規定#$專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利

包括#商標權%著作權%企業名稱權%肖像權%知名商品特有包裝

或者裝潢使用權等) (!專利法"第二十三條中關於授予專利權

的外觀設計$不得與他人在先取得的合法權利相衝突(的規定&

旨在避免可能被授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合

法權利相衝突&維護民事權利和社會秩序的穩定&該$合法權

利(包括依照法律法規享有並且在涉案專利申請日仍然有效的

各種權利或者利益) 商標獲得註冊後&註冊人對註冊前的商標

申請權在某些情形下可以構成!專利法"第二十三條規定的$在

先取得的合法權利()

在河南省正龍食品有限公司訴專利複審委員會及陳朝暉

外觀設計專利權無效行政糾紛一案 !中&專利複審委員會認爲&

第 !"#$!%& 號$白象(商標的核准註冊日晩於本專利的申請日&

故其不屬於!專利法"第二十三條規定的在先權利) 一審法院認

爲&本專利授權公吿日爲 ’##! 年 " 月 ’ 日&第 !"#$!%& 號$白

象(商標的核准註冊日爲 ’##!年 !月 !(日&早於本專利授權公

吿日&因此正龍公司享有的該註冊商標專用權産生的時間早於

本專利&故第 !"#$!%& 號$白象(商標構成本專利的在先權利)

二審法院認爲&商標申請權能夠對註冊商標申請人的商標

申請註冊行爲産生實質影響&可以由註冊商標申請人在法律允

許的範圍內自行處分&故應作爲!專利法"第二十三條中的$合

法權利(給予保護) 本案中&正龍公司主張在先取得合法權利的

重點爲其基於商標在先申請而享有的商標申請權 & 故第

!"#$!%& 號$白象(商標申請權是否早於本專利申請日&是審查

本專利是否違反!專利法"第二十三條規定的重點) 根據已查明

的事實可知&第 !"#$!%& 號$白象(商標的申請日爲 !%%) 年 !’

月 !’ 日&早於本專利的申請日 ’### 年 !# 月 !$ 日&因此&正

龍公司基於第 !"#$!%& 號$白象(商標享有的商標申請權構成

!專利法"第二十三條規定的$在先取得的合法權利() 專利複審

委員會將在先合法權利的審查範圍僅僅局限於註冊商標專用

權&而未將商標申請權納入到在先合法權利的審查範圍&遺漏

了正龍公司複審申請的重要內容& 故被訴決定依法應予撤銷&

並由專利複審委員會在重新作出審查決定時對本專利與正龍

公司在先享有的商標申請權是否衝突加以認定)

關於可能使消費者對相關産品質量産生誤認不屬於不良

影響的認定

申請商標中的某些要素係對該商標指定使用的商品或服

務的某些性能或質量的描述&這些商標的實際使用可能會使消

費者對相關商品或服務的性能或品質産生誤認) 這樣的申請商

標即使需要作出駁回註冊申請的裁定&也不宜認定其具有不良

影響&並以此作爲駁回其註冊申請的理由)

在可口可樂公司訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾

紛一案中&複審商標係可口可樂公司申請註冊的第 $"&*(&! 號

$+,+-.+,/- 01!2 134 54-/ 13067( 商標& 指定使用於第

’" 類服裝等商品) 商標局以 $134 54-/ 13067(意爲 $上等

貨(&易使消費者對商品的質量發生誤認爲由&決定駁回申請商

標的註冊申請) 商標評審委員會認爲&申請商標中$134 54-/

13067(譯爲$上等貨*道地貨*原裝貨(&易使消費者對商品的
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質量産生誤認並産生不良影響!"!"!#$!"%##與"&’( )(#%

&’*+,$相結合未能形成新的特定的含義%故依據&商標法’(第

十條第一款第)八(項的規定%決定駁回申請商標的註冊申請*

一審法院認爲%申請商標中英文短語"&’( )(#% &’*+,$的含

義不會對社會的公共利益和公共秩序造成不良影響%申請商標

的註冊未違反&商標法’第十條第一款第)八(項的規定*

二審法院認爲%法律規定了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%其中的"社會主義

道德風尙$是指我國人們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的風氣和習慣!,其他不良影

響$是指商標的文字+圖形或者其他構成要素對我國的政治+經

濟+文化+宗敎+民族等社會公共利益和公共秩序産生消極的+

負面的影響* 申請商標中的英文短語,&’( )(#% &’*+,$作爲

,上等貨!道地貨!原裝貨$的含義%不會對社會公共利益和公共

秩序造成不良影響%原審法院認定申請商標的註冊未違反&商

標法’第十條第一款第)八(項規定是恰當的*

關於易使消費者對相關商品或服務來源産生混淆誤認不

屬於不良影響的認定

訴爭商標是否具有不良影響%是指訴爭商標的整體或其構

成要素本身是否具有不良影響%而不是指訴爭商標的使用是否

會産生不良影響* 訴爭商標的使用可能會使消費者對相關商品

産生混淆誤認的%不宜認定訴爭商標具有不良影響%確需駁回

訴爭商標的註冊申請或撤銷訴爭商標註冊的%可以根據&商標

法’的其他條款作出相關決定或裁定*

在北京丘衡科技開發中心)簡稱丘衡中心(訴商標評審委

員會商標駁回複審行政糾紛一案中%申請商標係丘衡中心申請

註冊的第 -./0012 號 ,希望杯 全國數學邀請賽 ’"3( 45678

9::; 及圖$商標%指定使用於第 -9 類培訓+敎學+講課等服務*

商標評審委員會和一審法院均認爲%申請商標易使消費者對服

務來源産生誤認%從而造成不良社會影響%已經構成&商標法’

第十條第一款第)八(項所指情形%遂決定對申請商標予以駁

回*

二審法院認爲% 申請商標爲 ,希望杯 全國數學邀請賽

’"3( 45678 9::; 及圖$% 標誌本身並不會對我國的政治 +經

濟+文化+宗敎等公共利益和公共秩序産生消極+負面的影響!

申請商標指定使用在第 -9 類培訓+敎學+講課等服務上%也不

會對我國的政治+經濟+文化+宗敎等公共利益和公共秩序産生

消極+負面的影響* 商標評審委員會認爲%丘衡中心註冊申請商

標易使消費者對服務來源産生誤認% 從而産生不良的社會影

響* 但丘衡中心提供的證據表明%其是,希望杯$數學邀請賽的

組織者%在其組織策劃下%科協普及部+經濟數學硏究會+&數理

天地’雜誌社+中靑在線+華羅庚實驗室等單位參與賽事的舉辦

活動%對外接受報名+收取費用都是以丘衡中心的名義進行%而

且以上單位也都同意丘衡中心註冊申請商標* 因此%申請商標

的註冊並未違反&商標法’第十條第一款第)八(項的規定*

關於不宜將外文字母組合拆分成若干組合並以拆分後的

若干組合判斷商標是否具有不良影響的認定

&商標法’第十條第一款第)八(項規定中的,不良影響$%是

指商標標誌本身對我國政治+經濟+文化+宗敎+民族等社會公

共利益和公共秩序産生的消極+負面影響* 商標由多個外文字

母組成且其並無固定含義時%一般不得將該外文字母組合拆分

成若干個字母組合%並以其中的部分字母組合可能具有不良影

響爲由%認定訴爭商標具有不良影響*

在阿帕泰麗斯製藥有限公司)簡稱阿帕泰麗斯公司(訴商

標評審委員會商標駁回複審行政糾紛一案中%申請商標係阿帕

泰麗斯公司申請註冊的第 /0:2<0: 號,=(+3(3$商標%指定使

用於第 < 類人用藥+醫藥製劑等商品* 商標局和商標評審委員

會均認爲%申請商標,=(+3(3$中的,=(+$一詞意爲,禪宗$%係

常用佛敎用語%將其作爲商標指定使用在,人用藥$等商品上%

易産生不良的社會影響* 阿帕泰麗斯公司向法院補充提交了 <

份證據%證明目前存在很多以,=(+$開頭的註冊商標%如,=(+!

&#>($+,=(++#3#?$+,=(+@*AB($等%亦存在很多以,=(+$

開頭的藥品名稱* 一審法院認爲%阿帕泰麗斯公司在訴訟階段

補充提交 < 份證據不是被訴決定作出的依據%不予採納* 申請

商標,=(+3(3$中的,=(+$一詞意爲,禪宗$%爲常用的佛敎用

語%將其作爲商標指定使用在,人用藥$等商品上%易産生不良

的社會影響!,3(3$一詞可譯爲,精力+活力$%其作爲商標指定

使用在,人用藥$等商品上%顯著性較弱%兩單詞組合使用後未

形成區別於英文,=(+$的新含義*同時%,=(+3(3$雖然爲無固

定含義的完整字母組合%但其中,=(+$部分爲常用詞語%其顯
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著性較弱!"!"##與"$%$$兩單詞組合使用後未形成區別於英

文%!"&$的新含義&

二審法院認爲!申請商標"!%&$%$$本身不是英文單詞!

沒有固定含義!屬於臆造詞!中國的相關公衆在看到該商標時!

不會刻意地將其拆解爲"!%&$和"$%$$!並意識到"!%&$具有

"禪’禪宗#的意思& 對外文商標的有關認定!要基於中國相關公

衆的認知習慣進行& 商標評審委員會和原審法院脫離中國相關

公衆的認知習慣!機械地將%!%&$%$#拆解爲%!%&#和%$%$#!

並認爲%!%&#具有%禪’禪宗#的意思!從而認定申請商標具有

不良影響!顯然是不恰當的& 此外!目前存在很多以%!%&#開頭

的註冊商標!如%!%&’()%#’%!%&&($(*#’%!%#+,-.%#等!

這些商標能獲准註冊!説明商標局’商標評審委員會並不認爲

%!%##開頭的商標就必然具有不良影響& 按照審查標準一致性

的原則!本案申請商標也不應被認定爲具有不良影響& 雖然商

標評審實行個案審查!但也應確保前後審查標準的一致性和連

續性!否則就破壞了行政相對人信賴利益保護規則&

關於僅由地名構成的商標和含有地名的商標均可構成!商

標法"第十條第二款規定的地名商標的認定

根據(商標法)第十條第二款規定!縣級以上行政區劃的地

名或者公衆知曉的外國地名!一般不得作爲商標& 這主要是考

慮到縣級以上行政區劃的地名或者公衆知曉的外國地名如作

爲商標使用在商品或服務上!易使消費者認爲該商標標示的是

商品或服務的産地!從而不具有商標所應有的顯著特徵& 因此!

不論地名是單獨作爲商標使用! 還是作爲商標的構成要素使

用!只要該商標僅起到了標示産地的作用而不是標示商品或服

務來源的作用!均不應予以註冊&

在蘇黎世保險有限責任公司*簡稱蘇黎世公司+訴商標評

審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中!申請商標係蘇黎

世公司在第 /0 類商品和第 12 類服務上申請註冊的%!.3,45

6%7$$8,&’$商標!商標局和商標評審委員會均決定駁回該申

請!其理由爲申請商標屬於(商標法)第十條第二款規定的不得

作爲商標的情形& 一審法院認爲!(商標法)第十條第二款規定

地名不得作爲商標是指僅由地名構成的標誌不得作爲商標!本

案申請商標並非僅由地名構成!故其不屬於(商標法)第十條第

二款調整的範圍& 申請商標具有顯著特徵!應予註冊&

二審法院認爲!(商標法)第十條第二款不僅適用於僅由縣

級以上行政區劃的地名或者公衆知曉的外國地名構成的商標!

也適用於含有縣級以上行政區劃的地名或者公衆知曉的外國

地名的商標& 原審法院認定(商標法)第十條第二款應適用於僅

由地名構成的商標過於絶對化!屬於理解法律有誤& 但是!雖然

本案申請商標中包含的外國地名 %!.3,45$ 對應的中文譯文

%蘇黎世$爲中國公衆所知曉!但該外文表達對於中國公衆而言

並不具有很高的認知程度!而且申請商標中除外國地名之外還

含有其他組成部分!該組成部分與%!.3,45$在字體’字號等方

面無差別!二者在申請商標整體中所佔比例也無不同& 因此!原

審法院認定對於中國相關公衆而言!申請商標並不違反(商標

法)第十條第二款規定!具有可註冊性是正確的&

關於主要用於出口的商品通用名稱的認定

商品的通用名稱是指國家或者某一行業所共用的!反映一

類商品與另一類商品之間根本區別的規範化稱謂& 相關公衆普

遍認爲某一名稱能夠指代一類商品的!應當認定其爲該商品的

通用名稱& 對於源自我國但主要用於出口的商品!訴爭商標是

否構成其通用名稱!認定時可以將我國境內該商品生産區域的

生産者’經營者以及相關加工及流通行業的生産者’經營者作

爲判斷主體!必要時可以適當參考境外消費者的相關認知&

在浙江三豐水産食品有限公司*簡稱三豐公司+訴商標評

審委員會及溫州佳海食品有限公司商標爭議行政糾紛一案中!

爭議商標係三豐公司於 9::; 年 << 月 <= 日被核准註冊的第

=>9>>?> 號%,-.#商標!核定使用在第 9@ 類貝殻類動物*非

活+’干食用菌’海菜’海帶’水産罐頭’蝦*非活+’羊棲菜*加工

過的+’魚*非活的+’紫菜等商品上& 溫州佳海食品有限公司以

爭議商標是羊棲菜的日文名稱爲由! 請求撤銷爭議商標的註

冊& 經查!(現代日漢大詞典)對%,-.#的解釋爲羊棲菜!浙江

省溫州市洞頭縣係中國羊棲菜之鄉!%,-.#是洞頭縣出口企

業普遍使用的羊棲菜的日文名稱& 商標評審委員會認爲!爭議

商標%,-.#係羊棲菜對應的日文表達方式!%,-.#與羊棲

菜的對應關係已爲一定範圍內的相關公衆所知曉!在爭議商標

申請註冊之前已有包括三豐公司在內的數家企業加工’銷售羊

棲菜!並將%,-.#作爲商品名稱使用& 海菜亦泛指海洋里出

産的供食用的植物!羊棲菜屬於海菜的一種!爭議商標在海菜’
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羊棲菜!加工過的"商品上作爲商標註冊已經構成#商標法$第

十一條第一款第!一"項所指僅有本商品的通用名稱的情形% 商

標評審委員會裁定&爭議商標在海菜’羊棲菜!加工過的"商品

上的註冊予以撤銷(在其餘商品上的註冊予以維持% 一審法院

認爲(爭議商標)*+,-雖然具有羊棲菜的含義(但中國境內

的相關公衆在看到爭議商標時(難以將其理解爲羊棲菜(一般

不會將其識別爲商品的通用名稱(故應維持爭議商標註冊%

二審法院認爲(對於主要用於出口的商品(訴爭商標是否

構成其通用名稱(境外消費者並不是認定通用名稱唯一的相關

公衆(中國境內特定地域’特定行業的生産者’經營者也可以成

爲通用名稱判定的主體% 本案中(洞頭縣係中國唯一的羊棲菜

産品的養殖’ 加工和出口基地( 産値産量佔全國 !"#以上(有

)羊棲菜之鄉-美譽(其産品 !$!出口日本.在爭議商標申請註

冊前(洞頭縣各企業在出口銷售羊棲菜時(均會按照溫州出入

境檢驗檢疫局和日本客戶的要求( 在産品包裝上使用 )*+

,-% 因此(羊棲菜作爲中國特定地區主要供出口日本的産品(

其養殖’加工’銷售出口涉及中國境內的市場區域係以浙江省

溫州市洞頭縣爲主的特定地域範圍(相關市場較爲固定(故上

述區域內的羊棲菜加工出口企業應係)相關公衆-(判定爭議商

標是否是通用名稱應以上述區域內羊棲菜相關行業的認識爲

標準% 在爭議商標申請註冊之前的長期對日貿易中(洞頭縣羊

棲菜加工出口企業均在其産品包裝上標註羊棲菜的日文名稱

)*+,-(並將其作爲羊棲菜的商品名稱使用(且類似包裝至

今仍爲相關企業所普遍採用(爭議商標已被多部辭典列爲通用

名稱% 因此()*+,-在爭議商標申請註冊之前已成爲浙江省

溫州市洞頭縣相關行業對羊棲菜的俗稱(爭議商標構成了通用

名稱(不具有區分商品提供者的功能(缺乏顯著性(故應撤銷爭

議商標的註冊%

關於非獨創性的普通廣吿用語是否具有顯著性的認定

商標的顯著特徵是指足以使相關公衆區分商品或者服務

來源的特徵% 商標標識是否具有顯著性(應當綜合考慮該標識

本身的含義’呼叫’外觀構成’指定商品或者服務的特點及所屬

行業的使用情况’相關公衆的認知習慣等因素% 訴爭商標不是

申請人的獨創性的標誌(而是相關行業普通廣吿用語(一般可

認定其不具有顯著性%

在台灣積體電路製造股份有限公司!簡稱台灣積體電路公

司" 訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中(複

審商標係台灣積體電路公司申請註冊的第 %!!&’!& 號)()*+

,++-./01-+ 23/04-56-商標(商標局認爲申請商標譯爲)打開創

新的平台-(爲非獨創性廣吿用語(作爲商標缺乏顯著特徵(決

定依據#商標法/第十一條第一款第!三"項的規定駁回申請商

標的註冊申請% 商標評審委員會複審維持了商標局的駁回決

定% 一審法院認爲(申請商標)()*+ ,++-./01-+ 23/04-56-由英

文字母組成(即使具有固有含義(相關公衆也能夠以該標識識

別商品來源(該外文商標具有顯著性特徵% 申請商標並非一般

大衆常用的口頭語或流行標語(亦未曾作爲一個常用的名稱或

廣吿用語使用% 申請商標在使用過程中取得了更強的顯著性%

二審法院認爲(申請商標)()*+ ,++-./01-+ 23/04-56-爲外

文文字商標(本身獨創性不強(含義簡單(且指定使用在半導體

集成電路等商品上(容易被相關公衆理解爲)打開創新平台-(

難以起到區分商品來源的作用(缺乏顯著性% 台灣積體電路公

司提交的證據尙不足以證明申請商標經過使用具有識別商品

或服務來源的顯著性%

關於在適用!商標法"其他條款對相關合法權益能夠救濟

的情况下無須判定商標馳名的認定

馳名商標的認定只是制止他人搶註’制止侵權和不正當競

爭的手段(在適用#商標法/其他條款對相關合法權益能夠救濟

的情况下(無須對權利人主張的相關商標馳名與否作出認定%

在 789 株式會社與商標評審委員會及泉州諾佳電訊有限

公司!簡稱諾佳公司"商標異議複審行政糾紛一案中(被異議商

標係諾佳公司於 :$$: 年 ;$ 月 ;’ 日申請註冊的第 &&&<"=%

號)789 及圖-商標(指定使用於第 ;; 類照明器等商品% 789

株式會社主張被異議商標侵犯其在先著作權和在先商號(還主

張其註冊在第 ! 類)磁帶盒’電子有用元器件’光盤-等商品上

的第 ;$&%$:’ 號)789 及圖-商標爲馳名商標(認爲被異議商

標的註冊旣違反了#商標法/第三十一條的規定(也違反了#商

標法/第十三條第二款的規定% 商標局’商標評審委員會和一審

法院均未支持異議商標的註冊違反#商標法/第十三條第二款

規定的主張%

二審法院認爲(適用#商標法/第十三條第二款需要對訴爭
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商標申請註冊日之前相關商標是否馳名作出認定!而馳名商標

的認定遵循按需認定"個案有效的原則# 本案中!在適用$商標

法% 第三十一條對 !"# 株式會社相關合法權益已能給予充分

保護的情况下!對引證商標是否馳名已無須作出認定!故二審

法院對 !"$ 株式會社關於引證商標爲馳名商標& 被異議商標

的申請註冊違反了$商標法%第十三條第二款規定的上訴理由!

不予評述#

關於知名度較高且顯著性強的商標可以作爲馳名商標的

認定

馳名商標的認定應當遵循個案認定&被動認定和按需認定

的原則!對於確屬中國境內相關公衆廣爲知曉的商標!在考慮

$商標法% 第十四條規定的各項因素的基礎上可以認定爲馳名

商標# 對馳名商標的保護應適當考慮其自身知名度與顯著性的

高低!對知名度高和顯著性強的馳名商標!可以給予其更寬的

保護範圍#

在寶潔公司訴商標評審委員會及王斌商標異議複審行政

糾紛一案中!被異議商標爲王斌於 %&&% 年 ’& 月 %( 日申請註

冊的第 ))(*’+, 號’-./0/123 舒膚家 (商標!指定使用於第

%( 類洗滌用手套&織物等商品# 寶潔公司在第 ) 類香皂等商品

上在先申請註冊了’舒膚佳 -4567849: 及圖(等一系列商標!在

被異議商標初審公吿期間!寶潔公司提出異議申請!商標局裁

定核准被異議商標註冊# 寶潔公司以被異議商標的註冊違反

$商標法%第十三條第二款爲由申請複審!其主張構成馳名商標

的有第 ;’),,+ 號’舒膚佳(商標&第 <;%,,) 號’舒膚佳及圖(

商標 & 第 <;%,,* 號 ’舒膚佳 -4567849: 及圖 ( 商標 &第

’);=>>) 號’舒膚佳及圖(商標&第 >)+)%(< 號’舒膚佳 -456!

7849: 及圖(商標&第 )==+=%) 號’舒膚佳及圖(商標!均指定使

用於第 ) 類香皂等商品!並提交了上述商標在宣傳及使用方面

的相關證據# 商標評審委員會經審查!裁定核准被異議商標在

第 %(類織物&洗滌用手套等商品上的註冊# 一審法院駁回了寶

潔公司的起訴#

二審法院認爲!寶潔公司在異議複審階段所提交的銷售發

票&$中國消費報%&$市場時報%等關於’舒膚佳(香皂市場佔有

率的報道!能夠證明其’舒膚佳(系列商標在被異議商標申請註

冊日前已經在香皂類商品上佔據了較大市場份額並具有較廣

銷售區域)寶潔公司所提交的中國中央電視台等相關媒體的報

道!能夠證明寶潔公司對其’舒膚佳(系列商標在被異議商標申

請註冊日前已經進行了長期使用與廣泛宣傳)寶潔公司提交的

各項榮譽證書&%=== 年商標局發佈的 $全國重點品牌保護名

録%&上海市高級人民法院的民事判決書&商標評審委員會商評

字*%==,+第 (*)* 號商標爭議裁定書等證據!能夠證明寶潔公

司的’舒膚佳及 ?4567849:(商標在香皂等商品上在被異議商標

申請註冊日前曾在中國被認定爲馳名商標, 上述在案證據!已

經足以證明在被異議商標申請註冊日前!寶潔公司的’舒膚佳(

系列商標在香皂等商品上爲中國相關公衆廣泛知曉!構成馳名

商標, 由於被異議商標的漢字部分’舒膚家(與寶潔公司所在先

註冊的’舒膚佳(系列商標在文字字形"讀音等方面相似!構成

了對寶潔公司’舒膚佳(系列商標的複製"摹仿, 雖然被異議商

標指定使用的商品爲織物"洗滌用手套等商品!與寶潔公司’舒

膚佳(系列商標核定使用的香皂等商品在原料"功能用途等方

面存在差異!但是考慮到寶潔公司’舒膚佳(系列商標具有較高

顯著性和知名度!其核定使用的’香皂(等商品屬於日常生活用

品!相關公衆的範圍較廣!而且被異議商標指定使用的洗滌用

手套等商品亦屬日常生活用品!二者在銷售渠道"消費群體等

方面存在較大關聯性!在被異議商標與’舒膚佳(系列商標所使

用商標標識近似的情况下!容易使相關公衆認爲被異議商標與

寶潔公司’舒膚佳(系列商標之間具有相當程度的聯繫!從而減

弱寶潔公司’舒膚佳(系列商標的顯著性!造成誤導公衆並損害

寶潔公司的利益, 因此!被異議商標的註冊違反了$商標法%第

十三條第二款的規定!二審法院遂撤銷原審判決和被訴決定,

關於申請商標與引證商標係中外文互譯時可能構成近似

商標的認定

當申請商標與引證商標互爲中文和外文的對應翻譯!而該

外文爲中國公衆相對熟悉的外文*如英文+時!如果其使用的商

品或服務構成類似商品或服務!容易導致中國相關公衆的混淆

和誤認!可以認定二者構成使用在相同或類似商品或服務上的

近似商標,

在棒球主盟資産公司*簡稱棒球公司+訴商標評審委員會

商標申請駁回複審行政糾紛一案中!申請商標係棒球公司申請

註冊的第 ())*=*< 號’@3A2BCA- 及圖(商標!指定使用於第
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!" 類帽子!棒球運動制服!襯衫!服裝!鞋等商品"引證商標一係

在先申請註冊的第 #!$$%%! 號#水手$商標%核定使用於第 !"

類服裝商品"引證商標三係在先申請註冊的第 &&#"’( 號#水手

)*+,)*-+ 及圖$商標%核定使用於第 !" 類鞋商品" 商標局初

步審定申請商標在背帶!短統襪等商品上的註冊申請%駁回申

請商標在棒球運動制服!襯衫等商品上的註冊申請" 商標評審

委員會認爲%申請商標中#./0,120)$%中文含義爲#水手$%與

引證商標一!引證商標三含義相同" 在服裝等商品上%申請商標

與引證商標一並存易使消費者對商品來源産生誤認%構成使用

在同一種或類似商品上的近似商標&在鞋商品上%申請商標與

引證商標三並存易使消費者對商品來源産生誤認%構成使用在

同一種商品上的近似商標" 一審法院認爲%認定申請商標的含

義應考慮一般公衆對該英文單詞所普遍具有的認知能力%考慮

到一般公衆所涵蓋範圍的廣泛性及我國現有情况下受敎育程

度的明顯差異性%中國一般公衆對申請商標#./0,120)$所具

有的#水手$這一中文含義不具有認知能力%無法認識到申請商

標與兩引證商標具有基本相同的中文含義%申請商標與兩引證

商標的音!形均不近似%故二者未構成近似商標"

二審法院認爲%申請商標與引證商標互爲中文和外文的對

應翻譯%該外文爲中國公衆相對熟悉的外文’如英文(時%如果

其使用的商品或服務構成類似商品或服務%容易導致中國相關

公衆的混淆和誤認時%可以認定二者構成使用在相同或類似商

品或服務上的近似商標 " 本案中 % 申請商標顯著部分

#./0,120)$係英文單詞%其具有明確含義即#水手!船員$%引

證商標一!三顯著部分均爲漢字#水手$%申請商標與兩引證商

標具有基本相同的含義% 其屬於一般消費者可以認知的範圍"

在申請商標與引證商標含義無明顯區別且申請商標無其他特

定含義的情况下%申請商標與引證商標一!三若使用在相同或

類似商品上%易使相關公衆對商品來源産生誤認或者認爲商品

來源有特定的聯繫" 因此%申請商標與引證商標一!三已構成

)商標法*第二十八條所指的近似商標%二審法院遂撤銷原審判

決並維持被訴決定"

關於權威詞典中未收録的網絡詞義可以作爲判斷商標是

否近似的參考因素的認定

在互聯網絡不斷普及的現代社會%相關公衆通過網絡查詢

外文單詞的機會越來越多%各種網絡翻譯工具提供的釋義容易

爲相關公衆接觸和接受" 對於以外文單詞爲主要識別因素的商

標來説%如果該外文單詞已經具有約定俗成的網絡含義%且相

關公衆很容易通過網絡查詢到該網絡含義%即使該網絡含義沒

有被相關權威詞典收録%也可以將這種網絡詞義作爲判斷商標

近似與否的參考因素"

在上海娜天服飾有限公司’簡稱娜天公司(訴商標評審委

員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中%申請商標係娜天公司

申請註冊的第 %3#%%(’ 號#序言及圖$商標%指定使用於第 !"

類服裝等商品" 引證商標一係第 $4’$#3( 號#50-6+),-1$商

標" 商標局和商標評審委員會均以申請商標與引證商標一構成

類似商品上的近似商標爲由% 決定駁回申請商標的註冊申請"

經查%商務印書館和牛津大學出版社出版的)牛津高階英漢雙

解詞典*並未收録#789:;<=9>$一詞&外語敎學與硏究出版社和

牛津大學出版社出版的)牛津!外硏社英漢漢英詞典*亦未收録

#789:;<=9>$一詞%該詞典對#序言$的英文翻譯爲#?98@A98B$%

#78@?CD@$& 上海譯文出版社出版的 )英漢大詞典* 對#789:;!

<=9>$的翻譯爲#前奏!序幕!引子!開頭$" 在網絡詞典中%#有道

詞典$中#789:;<=9>$的中文含義爲#預演!序幕!預言$&#百度詞

典$中#789:;<=9>$的中文含義爲#預演!緒論!序言$" 一審法院

認爲%隨着各種翻譯工具在計算機!手機終端等設備上的不斷

普及%相關公衆在面對某外文單詞時%通常會選擇應用前述翻

譯工具查詢其中文含義" 雖然引證商標標識中的#789:;<=9>$不

屬於英文常用詞彙% 但相關公衆通過網絡查詢會認爲#789:;!

<=9>$具有#序言$的含義" 對於申

請商標指定使用的服裝等商品而

言% 相關公衆施以一般注意力即

可能對申請商標與引證商標一所

標識的商品來源産生混淆% 或者

認爲其來源具有某種特定關係 "

因此% 申請商標與引證商標一構 引證商標一

申請商標 引證商標一 引證商標三

!!申請商標
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成類似商品上的近似商標!申請商標違反了"商標法#第二十八

條的規定$

二審法院認爲!申請商標由中文%序言&及圖形構成!其中

圖形部分難以識別和認讀!故%序言&爲其主要識別部分$ 引證

商標一由英文%!"#$%&’#(&及裝飾性圖案構成!%!"#$%&’#(&爲其

主要識別部分$ 雖然相關英漢詞典並未收録%!"#$%&’#(&一詞!

但商標評審委員會提供的相關證據能夠初步證明!網絡查詢結

果顯示%!"#$%&’#(&一詞具有%序言&的中文釋義$ 在互聯網絡不

斷普及的現代社會!相關公衆通過網絡查詢外文單詞的機會越

來越多!各種網絡翻譯工具提供的釋義較容易爲相關公衆接觸

和接受!故雖然相關權威英漢詞典並未收録%!"#$%&’#(&一詞!

但這並不影響商標評審委員會依據網絡查詢得到的釋義結果

認定%序言&與%!"#$%&’#(&的詞義相同$ 在申請商標與引證商標

一的主要識別部分具有相同含義的情况下!申請商標與引證商

標一已構成近似商標!二者共同使用在服裝等相同或者類似商

品上!容易導致相關公衆的混淆誤認!已構成使用在相同或者

類似商品上的近似商標$

關於判斷類似商品應以是否會導致相關公衆的混淆!誤認

爲標準而非簡單商品物理屬性比較的認定

在商標法意義上判斷相關商品是否類似!並非對相關商品

物理屬性作簡單比較!而是要從在相關商品上使用相同或近似

商標是否可能導致相關公衆的混淆或誤認出發!綜合考察相關

商品的功能’用途’生産部門’銷售渠道’消費群體等因素!看這

些因素是否相同或者具有較大的關聯性!相同或近似商標若共

存於這些商品! 是否會使相關公衆認爲這些商品源自同一主

體!或者認爲這些商品的提供者具有特定聯繫$

在歐瑞康紡織有限及兩合公司(簡稱歐瑞康公司)訴商標

評審委員會及杭州巴馬格化纖有限公司 (簡稱杭州巴馬格公

司)商標異議複審行政糾紛一案中!被異議商標係杭州巴馬格

公司於 )**+ 年 , 月 ) 日申請註冊的第 +-./0*1 號 %巴马格&

商標!指定使用於第 ). 類長絲’人造絲等商品$ 歐瑞康公司向

商標局提出了異議申請$ 引證商標係歐瑞康公司在先註冊的第

)2.+.. 號%巴馬格&商標!核定使用於第 2 類生産熱塑性塑料

的絨絲’單絲的紡織機等商品$ 商標局裁定被異議商標予以核

准註冊$ 商標評審委員會和一審法院均認爲!被異議商標指定

使用的商品與引證商標核定使用的商品不構成類似商品$ 二審

法院認爲!在商標授權’確權判定過程中!進行商標法意義上相

關商品是否類似的判斷! 並非作相關商品物理屬性的比較!而

主要考慮商標能否共存或者決定商標保護範圍的大小!避免來

源混淆是商品類似關係判斷時的一項基本原則$ 本案中!雖然

被異議商標指定使用的長絲等商品!與引證商標核定使用的生

産熱塑性塑料的絨絲’單絲的紡織機等商品在功能’用途’生産

原料’生産部門’消費渠道等方面存在差異!但是歐瑞康公司所

提交的中國紡織行業年會的報道’其産品介紹手冊’宣傳展會

資料’*紡織導報#等刋物以及中國化學纖維工業協會出具的證

明等證據!能夠證明歐瑞康公司以及引證商標在中國化纖領域

及相關行業中具有較高知名度!%巴馬格& 係歐瑞康公司所獨

創!具有較高顯著性$ 被異議商標指定使用的長絲等商品與引

證商標核定使用商品的商業領域密切相關!二者屬於同一産業

鏈!具有較強關聯性!且被異議商標指定使用的長絲等商品的

質量與其生産設備緊密相關$ 被異議商標與引證商標的組成’

發音’含義均相近!在二者僅存在簡體字和繁體字的區別下!如

果兩商標在長絲等商品與生産熱塑性塑料的絨絲’單絲的紡織

機等商品上共存!容易使相關公衆認爲兩類商品來源於同一主

體!或者其提供者之間存在特定聯繫!故被異議商標指定使用

的商品與引證商標核定使用的商品已構成類似商品$

關於在銷售渠道!消費對象等方面具有較強關聯性的商品

可以作爲類似商品的認定

判斷相關商品是否類似!應當考慮商品的功能’用途’生産

部門’銷售渠道’消費群體等因素$ 如果被異議商標指定使用的

商品與引證商標核定使用的商品在銷售渠道’消費群體等方面

具有較強關聯性! 且引證商標具有較強的顯著性與知名度時!

可以認定二者構成類似商品$

在日本煙草産業株式會社(簡稱煙草株式會社)訴商標評

審委員會及溫州市海東輕工製造有限公司 (簡稱海東公司)商

標異議複審行政糾紛一案中! 被異議商標係海東公司於 )**.

年 +) 月 )- 日申請註冊的第 .,012/) 號%345&商標!指定使用

在第 .1 類吸煙用打火機等商品上$ 煙草株式會社向商標局提

出異議申請!並將其在先註冊的國際註冊第 2021.. 號%345&商

標(引證商標一)’第 /1+..+ 號%34&商標(引證商標二)作爲引
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證商標!其核定使用商品均爲第 !" 類煙具"火柴等商品# 商標

局裁定被異議商標予以核准註冊$ 商標評審委員會和一審法院

均認爲!被異議商標指定使用商品與引證商標核定使用商品不

構成類似商品!被異議商標應予核准註冊$

二審法院認爲!判斷相關商品是否類似!應當考慮商品的

功能%用途"生産部門"銷售渠道"消費群體等是否相同!或者是

否會使相關公衆認爲其屬於存在特定聯繫"容易造成混淆的商

品$ 本案中!被異議商標與引證商標一"二的商標標誌本身構成

近似$ 雖然被異議商標指定使用的吸煙用打火機等商品與引證

商標一"二核定使用的香煙"煙具"火柴等商品在生産部門"用

途等方面存在一定差異!但是二者在銷售渠道"消費群體等方

面具有較強關聯性!在消費者進行選購時亦經常同時出現$ 商

標的主要功能在於標識商品或者服務的來源!同時考慮到&#$%’

本身並非固定英文詞組!亦無固定含義!且引證商標一%二的字

母排列效果具有一定的顯著性! 被異議商標與引證商標一%二

使用在關聯程度較大的商品上時!相關公衆容易認爲商品的提

供者具有特定的聯繫!從而對商品的來源産生混淆%誤認!故被

異議商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品已經構

成類似商品$

關於在先商號實際使用商品與訴爭商標使用商品是否構

成類似商品的認定

(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# 雖然商號並非法定權利!但其是企業名稱中實

際用於區分不同市場主體的標誌# 根據最高人民法院(關於審

理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋)第六條的規

定!應將&具有一定的市場知名度%爲相關公衆所知悉的企業名

稱中的字號’視爲企業名稱予以保護!故商號屬於(商標法)第

三十一條規定的&在先權利’# 如果商號在被異議商標申請註冊

之前經過使用!已在被異議商標核定使用的商品或者類似商品

上産生了一定的知名度!則被異議商標的註冊%使用可能引起

相關公衆對商品來源的混淆誤認!從而損害在先商號權利人的

合法利益# 對於在先商號權的保護!應當考慮企業所實際經營

的商品與訴爭商標使用商品的消費者群體是否存在重合%交叉

等情况#

在合肥志邦廚飾有限公司*簡稱志邦公司+訴商標評審委

員會"周烽商標異議複審行政糾紛一案 &中!被異議商標係周烽

於 &’’" 年 ( 月 &" 日申請註冊的第 "&!)(*’ 號&志邦’商標!

指定使用於第 ++ 類消毒碗櫃等商品$ 志邦公司向商標局提出

異議申請!商標局裁定被異議商標予以核准註冊$ 志邦公司向

商標評審委員會提出異議複審請求!認爲被異議商標與志邦公

司的商號完全相同!其使用易造成消費者的混淆和誤認!請求

依據(商標法)第三十一條的規定!不予核准被異議商標註冊$

商標評審委員會複審認爲! 志邦公司商號使用的商品均爲廚

櫃! 與被異議商標指定使用的第 ++ 類消毒碗櫃等商品在生産

工藝"功能用途"銷售渠道上均不相同!不屬於類似商品$ 志邦

公司並未提交其在消毒碗櫃等商品和行業使用其商號的證據!

故不能認定被異議商標的註冊侵犯了志邦公司的在先商號權

或者構成以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響

的商標的情形$ 商標評審委員會裁定核准被異議商標註冊$ 一

審法院維持了商標評審委員會的被訴裁定$

二審法院認爲!如果商號在被異議商標申請註冊之前經過

使用!已在被異議商標核定使用的商品或者類似商品上産生了

一定的知名度!則被異議商標的註冊"使用可能引起相關公衆

對商品來源的混淆誤認! 從而導致在先商號權利人的利益受

損$ 對於在先商號權的保護!應當考慮企業所實際經營的商品

與訴爭商標的商品的相關消費者群體是否存在重合"交叉等情

况$ 本案中!志邦公司主張的在先權利爲商號權!即志邦公司企

業名稱中的字號&志邦’!其應當舉證證明該字號在相關公衆中

已具有一定的知名度$ 被異議商標的申請日是 &’’"年 ( 月 &"

日! 而志邦公司的前身合肥志邦廚櫃廠自 +,,( 年即開始使用

&志邦’的商號!已構成在先權利$ 志邦公司主要的經營項目爲

生産"銷售"安裝整體櫥櫃!其經營範圍也包括廚房電器"廚房

配件等商品$ 整體廚櫃包括櫥櫃整體的設計"選材"施工和與之

配套的家用廚房設備及相關的傢具!至今在我國已有十幾年的

歷史!大部分家庭將櫥櫃和油煙機"竈具"消毒碗櫃"烤箱等電

器嵌入櫥櫃整體裝修$ 志邦公司在銷售櫥櫃的同時!也銷售並

負責安裝廚房電器$ 整體櫥櫃的消費者除了購買櫥櫃之外!一

般同時購買與櫥櫃配套的廚房用電器!即二者的消費者群體具

有高度的同一性$ 雖然與櫥櫃相配套的廚房電器及配件的生産

廠家不一定是整體櫥櫃的生産廠家!但是志邦公司作爲整體櫥
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櫃的生産!銷售!安裝者"其商號的影響力是可以覆蓋到櫥櫃即

傢具類商品和廚房電器類商品上的"二者屬於關聯商品# 作爲

生産!銷售!安裝整體櫥櫃商品的廠家"志邦公司的商號在相關

公衆中已經具有一定影響$ 周烽在安徽地區範圍內生産%銷售

&志邦’牌廚具産品"與志邦公司同處一地"並以&集成廚具’的

概念進行銷售 "有攀附 &志邦 ’商譽之嫌 $ 此外 "志邦公司於

!""# 年在第 $$ 類商品上又申請了&%&’( 志邦’商標"周烽隨

之在第 )) 類商品上也申請了&%&’(’商標"可以佐證其具有主

觀惡意$ 因此"周烽註冊被異議商標違反了(商標法)第三十一

條的規定"商標評審委員會應當就志邦公司針對被異議商標提

出的複審請求重新作出裁定#

關於商標註冊證同其他證據可以共同證明在先著作權的

認定

商標註冊證% 商標公吿等商標申請註冊過程中形成的證

據"在證明相關作品的完成%發表時間等方面具有一定意義"不

應當將此類證據完全排除在著作權權屬證明過程之外# 此類證

據可以與其他證據一起形成證明在先著作權存在的證據鏈條"

從而對查明事實起到積極作用#

在株式會社編織設計者訴商標評審委員會及宋義商標爭

議行政糾紛一案 *中"爭議商標由宋義於 !+", 年 - 月 !. 日申

請註冊"!++. 年 ! 月 !) 日獲准註冊" 核定使用於第 !/ 類服

裝%童裝等商品# 株式會社編織設計者主張其對名稱爲&(0(0’

的美術作品享有在先著作權"並在評審階段提交了日本著作權

(首次發表日期註冊登記申請書)%(作品説明書)%(刋登證明)

以及(首次發表日期註冊登記*通知+)等證據"同時還提交了其

在日本於 !++! 年 , 月 )! 日申請並於 !++! 年 )! 月 )* 日獲

准註冊在第 !/ 類衣服等商品上的第 ,-!#1+. 號 &23 2456!

67899 :; 2<47 3=><<?@ 及圖’ 商標的商標註冊證複印件$

商標評審委員會認爲"現有證據不能證明宋義在申請註冊爭議

商標時" 接觸或可能接觸到株式會社編織設計者主張的作品"

故爭議商標未侵害株式會社編織設計者的著作權$ 一審法院認

爲" 現有證據可以證明株式會社編織設計者擁有在先著作權"

並判決撤銷被訴裁定$

二審法院認爲" 株式會社編織設計者提交了第 *,+-, 號

著作權登記證明文件"用以證明作品名稱爲&(0(0’的美術作品

於 !+++ 年 . 月 ) 日首次發表"作者爲&株式會社編織設計者’"

故在無相反證明的情况下"株式會社編織設計者應視爲上述美

術作品的著作權人$ 且日本第 ,-!#1+. 號 &23 2456! 67899

:; 2<47 3=><<?@ 及圖’商標的商標註冊證能夠進一步證明"

該商標中的圖形部分至遲在 !++! 年 , 月 )! 日該商標申請註

冊之時已經形成$ 因此"在無相反證據的情况下"株式會社編織

設計者提交的證據能夠證明其對第 *,+-, 號著作權登記證明

文件中名稱爲&(0(0’的美術作品享有著作權$ 商標評審委員會

應當在此基礎上"重新審查爭議商標的註冊是否損害了株式會

社編織設計者對相關作品享有的在先著作權$

關於在法律法規未規定商標申請人具有法定説明義務的

前提下不宜擴張解釋!以欺騙手段取得註冊"情形的認定

(商標法)第四十一條第一款所規定的&以欺騙手段或者其

他不正當手段取得註冊’的行爲"損害的是公共秩序或者公共

利益"或者是妨礙商標註冊管理秩序的行爲$ 由於該條款是撤

銷商標註冊的絶對事由"且不受具體時間限制"所以在適用時

不宜隨意進行擴張解釋$

在日本特殊陶業株式會社*簡稱特陶會社+訴商標評審委

員會及智擇*香港+有限公司*簡稱智擇公司+商標爭議行政糾

紛一案 ,中"爭議商標係智擇公司申請註冊的第 )!*-#+* 號圖

形商標"核定使用於第 # 類電子元件揷座等商品$ 特陶會社針

對爭議商標提出撤銷申請$ 引證商標係特陶會社於 )##! 年 )+

月 )+ 日申請註冊的第 -)*-+. 號&<72’商標"核定使用在第 #

類電子零件等商品上$ 商標評審委員會經審理認爲"爭議商標

的註冊不屬於&以欺騙手段取得註冊’的情形$ 一審法院認爲"

爭議商標的標誌本身與以 AB(B 字體及 C0D(’E 字體表示的

&<72’類似"且智擇公司在香港的商標申請過程中已經自認與

爭議商標相同的商標標誌爲&<72’"智擇公司在商標局申請註

冊爭議商標時故意隱瞞上述事實從而使爭議商標獲准註冊"若

允許此類行爲的存在"會鼓勵申請人故意選取相關公衆不熟知

第 ,-!#1+. 號商標!&(0(0’的美術作品!!!!!!!!!!!爭議商標
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的藝術字體在相同或類似商品上申請與他人在先商標近似的

商標!從而擾亂正常的商標註冊秩序" 因此!爭議商標屬於#以

欺騙手段取得註冊$的情形%

二審法院認爲!&商標法’第四十一條第一款所規定的#以

欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊$的行爲!損害的是公

共秩序或者公共利益! 或者是妨礙商標註冊管理秩序的行爲%

其中#以欺騙手段取得註冊$的理解應當是指以弄虛作假的手

段欺騙商標行政主管機關取得商標註冊的行爲!主要包括僞造

申請書件簽章的行爲(僞造)塗改申請人的主體資格證明文件(

僞造其他證明文件等行爲% 該條款是撤銷註冊的絶對事由!不

受期限限制!故適用時不宜隨意擴張解釋% &商標法’並未規定

商標申請人在進行商標申請註冊時應當對其註冊商標是否爲

藝術字體變形進行説明! 並且應當指明其具體文字設計內容!

故本案中!在商標申請人無此項法定義務的情况下!其未對藝

術字體內容進行陳述並未違反強制性法律)法規的規定% 同時!

商標註冊人若存在此種行爲!&商標法’亦規定了其他條款進行

調整% 因此!原審法院認定爭議商標屬於以欺騙手段獲准註冊

商標缺乏法律依據%

關於證明商標的權利範圍及侵權舉證責任的認定

證明商標是用來標示商品原産地)原料)製造方法)質量或

其他特定品質的商標!其主要作用是證明某一産品或服務所具

有的特定品質% 證明商標註冊人的權利以保有)管理)維持證明

商標爲核心!對於其商品符合特定品質的自然人)法人或者其

他組織要求使用該證明商標的! 證明商標的權利人應當允許%

含有地名的證明商標權利人不能剝奪雖沒有提出使用證明商

標的要求!但其商品確産於該證明商標所標識地域範圍的自然

人)法人或者其他組織對證明商標中地名的正當使用!但使用

該地名的自然人)法人或者其他組織負有證明其商品確實來自

證明商標所標識地域的責任%

在舟山市水産流通與加工行業協會 *簡稱舟山水産協會+

訴北京申馬人食品銷售有限公司*簡稱申馬人公司+)北京華冠

商貿有限公司*簡稱華冠公司+侵害商標專用權糾紛一案 !中!

舟山水産協會擁有註冊在帶魚*非活的+)帶魚片商品上的#舟

山帶魚 "#$%&’()*(+,% 及圖$證明商標% 申馬人公司並非

舟山水産協會的會員!但在其生産)銷售的帶魚段商品包裝袋

上標註了#舟山精選帶魚段$!華冠公司銷售了該商品% 舟山水

産協會以申馬人公司和華冠公司侵犯其證明商標爲由提起訴

訟% 一審法院認爲!涉案商標的主要作用是證明其標識的商品

原産地爲舟山海域! 舟山水産協會作爲證明商標的註冊人!其

有能力提供證據證明某帶魚産品是否屬於舟山海域的帶魚!但

其並未封存公證購買産品!致使無法判斷申馬人公司生産及華

冠公司銷售的帶魚的原産地!由此産生的不利後果應當由舟山

水産協會自行承擔% 根據申馬人公司提供的其與案外人寧波三

英水産食品有限公司*簡稱三英公司+簽訂的進貨合同)出庫

單)收據)三英公司出具的證明及三英公司營業執照複印件!可

以初步證明申馬人公司生産銷售帶魚的原産地爲舟山% 以此!

申馬人公司在原産於舟山海域的帶魚上標註 #舟山精選帶魚

段$屬於對#舟山$的正當使用!並不侵犯舟山水産協會的商標

權利% 一審法院遂判決駁回了舟山水産協會的訴訟請求% 舟山

水産協會不服原審判決提起上訴!並補充提交了三英公司否認

申馬人公司提交的與其相關的證據!申馬人公司補充提交的證

據亦與其此前提交的證據所證明的事實存在矛盾之處%

二審法院認爲!證明商標是用來標示商品原産地)原料)製

造方法)質量或其他特定品質的商標!其主要作用是向社會公

衆證明某一産品或服務所具有的特定品質% 對於含有地名的證

明商標來説! 其註冊人不能阻止他人對該地名的正當使用!但

正當使用該地名的自然人)法人或者其他組織應當證明其商品

確實來自證明商標所標識地域% 本案中!申馬人公司雖然沒有

向舟山水産協會提出使用涉案商標的要求! 但如果其生産)銷

售的帶魚商品確實産自浙江舟山海域!則舟山水産協會不能剝

奪其在該帶魚商品上用#舟山$來標識商品産地的權利!包括以

#舟山精選帶魚段$對其商品進行標示的權利% 同時!雖然申馬

人公司在涉案商品上使用的#舟山精選帶魚段$與涉案商標不

完全相同!但由於#舟山精選帶魚段$中包含涉案商標的文字部

分!且申馬人公司在涉案商品上以突出方式進行標註!會使相

關公衆據此認爲涉案商品係原産於舟山海域的帶魚!故如果涉

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!爭議商標 引證商標
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案商品並非原産於浙江舟山海域!舟山水産協會則有權禁止申

馬人公司以涉案方式使用證明商標或突出使用"舟山#字樣!並

據此追究申馬人公司的侵權責任$ 申馬人公司作爲涉案商品的

生産者!對於涉案商品是否産自舟山海域負有舉證責任$ 一審

法院根據原有證據認定申馬人公司提交的證據能夠證明涉案

商品原産於舟山海域並無不當!但從申馬人公司和舟山水産協

會二審期間補充提交的證據來看!本案現有證據不足以證明涉

案商品原産地爲舟山海域$ 在申馬人公司不能證明其生産%銷

售的涉案商品原産地爲舟山海域的情况下!其在涉案商品上標

註&舟山精選帶魚段#的行爲!不屬於正當使用!構成侵犯涉案

商標專用權的行爲$

關於突破法定賠償限額規定確定賠償責任的認定

根據’商標法(第五十六條的規定!侵犯商標專用權的賠償

數額!爲侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益!或者被侵權

人在被侵權期間因被侵權所受到的損失)侵權人因侵權所得利

益!或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的!可以根據侵

權行爲的情節判決給予五十萬元以下的賠償$ 但對於侵權行爲

嚴重!主觀惡意明顯!侵權獲利巨大的侵權人!在有證據證明其

侵權獲利遠超過法定賠償數額時!可以突破’商標法(關於五十

萬元賠償數額的限定確定侵權賠償責任$

在寶馬股份公司*簡稱寶馬公司+訴廣州世紀寶馳服飾實

業有限公司*簡稱廣州世紀寶馳公司+%北京方拓商業管理有限

公司*簡稱北京方拓公司+%李淑芝侵害商標權及不正當競爭糾

紛一案 !中!寶馬公司經註冊取得或受讓取得第 "#"$%& 號%第

"#"$%! 號%第 ’#()(# 號%第 *%"$!+& 號%第 *%&&($% 號%第

*!’)"$% 號&,-.#%&寶馬#%&寶馬#文字及/或圖形註冊商標

專用權! 核定使用於第 $" 類機動車輛% 摩托車及其零件或第

"& 類服裝%鞋%帽子等商品!其中核定使用於第 $" 類機動車

輛%摩托車及其零件的上述商標曾被法院或國家工商行政管理

總局認定爲馳名商標$ 廣州世紀寶馳公司生産銷售的服裝使用

了與寶馬公司上述註冊商標相同或近似的商標!李淑芝從北京

方拓公司租賃的商鋪銷售了上述侵權商品$ 一審法院認爲!廣

州世紀寶馳公司在相同類別上使用與寶馬公司近似商標的行

爲侵犯了寶馬公司註冊商標專用權$ 鑒於寶馬公司未能提供具

體的損失依據!也未能提供廣州世紀寶馳公司侵權獲利的充分

證據!故根據廣州世紀寶馳公司侵權惡意程度%侵犯範圍%侵權

情節以及寶馬公司涉案註冊商標的知名度等因素!酌情確定侵

權損害賠償數額$ 一審法院遂判決廣州世紀寶馳公司賠償寶馬

公司經濟損失人民幣五十萬元及合理訴訟支出人民幣三萬元$

二審法院認爲!對於侵權行爲嚴重!主觀惡意明顯!侵權獲

利巨大的侵權人!在有證據證明其侵權獲利遠超過法定賠償數

額時!可以突破’商標法(關於五十萬元賠償數額的限定確定侵

權人的賠償責任$ 本案中!雖然原審法院在原審證據的基礎上!

酌情確定侵權損害賠償數額五十萬元並無不妥!但寶馬公司在

二審訴訟中新提交的證據可以證明,廣州世紀寶馳公司在山西

省大量發展特許加盟店!在山西省太原市%運城市%大同市的加

盟店銷售了帶有侵權標識%標註廣州世紀寶馳公司爲中國總代

理的服裝%鞋等商品$ 山西省工商局在保護德國寶馬股份公司

圖形註冊商標專項行動中!查處了大量銷售涉嫌侵權的商品及

在加盟商處的大量庫存商品!價値人民幣上千萬元$ 寶馬公司

提交的廣州世紀寶馳公司的網站宣傳自稱!&目前!-世紀寶馳.

旗下-豐寶馬豐.風行盛世!擁有近 )++ 家終端營銷點!網點遍

布大江南北//0!且申請加入特許加盟的&商業運作條件爲,

直轄城市!首期貨款爲人民幣 )+ 萬元!省會城市!首期貨款爲

人民幣 "+ 萬元!地級城市!首期貨款爲人民幣 $+ 萬元0$ 這些

證據足以證明廣州世紀寶馳公司侵權的主觀惡意明顯%侵權時

間長%侵權範圍廣%侵權情節極其嚴重%侵權獲利巨大!遠遠超

過人民幣 "++ 萬元! 加之寶馬公司的註冊商標具有較高知名

度!其爲制止侵權行爲亦支付了律師費%公證費%取證費等合理

費用$ 爲保障權利人合法權益的充分實現!加大侵權代價!降低

維權成本!在寶馬公司二審提交新證據的基礎上!二審法院對

寶馬公司有關賠償數額的訴訟請求予以全額支持!遂改判廣州

世紀寶馳公司賠償寶馬公司經濟損失及合理訴訟支出人民幣

"++ 萬元$

關於僅對引證商標提出註冊異議不宜中止駁回複審訴訟

程序的認定

在商標駁回複審行政訴訟中!商標局及商標評審委員會均

以複審商標與引證商標構成近似商標爲由駁回其註冊後!如果

複審商標的申請人依法對引證商標的註冊提出異議並據此請

求中止駁回複審訴訟的審理的!此時由於複審商標申請人所提
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註冊異議最終能否成功存在較大不確定因素且可能耗時過長!

故對其中止訴訟的申請可不予支持"

在厄瑪諾泛!歐洲有限責任公司訴商標評審委員會商標

駁回複審行政糾紛一案 "中!複審商標係厄瑪諾泛公司於 #$$%

年 & 月 ’& 日申請註冊的第 (’&)"*% 號#+,-.//0 12+,34!

/0$商標! 引證商標係潘力銘於 ’$$% 年 5 月 * 日申請註冊的

第 (5$%"’% 號#+,-.//0 12+,34/0$商標% 商標局以申請

商標與引證商標構成近似商標爲由!駁回了複審商標的註冊申

請" 厄瑪諾泛公司在向商標評審委員會提出複審請求時認可申

請商標與引證商標構成近似商標的事實!但認爲引證商標的註

冊侵犯了申請商標作爲其在先馳名商標的正當權益!爲此其對

引證商標提起註冊異議並已被商標局受理!故請求商標評審委

員會中止審理" 商標評審委員會認爲!厄瑪諾泛公司請求中止

審理的理由不成立且無法律依據!從其所稱提起異議的證據很

難看出在引證商標申請註冊之前其申請商標已經具有一定知

名度!引證商標是否被駁回很不確定!故不同意中止審理本案!

並決定駁回複審商標的註冊申請" 一審法院認爲!商標評審委

員會未中止審理並無不當!其有關申請商標與引證商標構成使

用在相同或類似商品上的相同或近似商標情形的判定亦是恰

當的!並判決維持被訴決定"

二審法院認爲!複審商標與引證商標已經構成使用在同一

種或者類似商品上的相同或近似商標!厄瑪諾泛公司雖主張引

證商標的註冊侵犯了申請商標作爲其在先馳名商標的正當權

益!其由此對引證商標提出的註冊異議已被商標局受理!故本

案應當中止審理" 但相對於申請商標而言!引證商標目前仍屬

於申請在先並已初步審定公吿且使用在相同或類似商品上的

相同或近似商標!雖然厄瑪諾泛公司已對引證商標的註冊提出

異議!但本案現有證據不能使法院確信引證商標最終必然會被

駁回註冊申請!故本案未中止審理並無不當"

關於當事人在訴訟中補充提交的新證據可予採信的認定

根據 &最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定’

第五十九條!法院對於行政相對人在行政訴訟階段補充提交的

其在行政程序中未提交的證據!並不是一概不予採納!只有行

政相對人應當提供而拒不提供的證據! 法院才一般不予採納%

是否應該採納!應該考慮具體個案中的舉證難度(是否存在怠

於舉證的主觀過錯等因素!以公平(徹底化解矛盾糾紛爲目標!

兼顧實體正義和程序正義!區分不同情形!決定是否採納% 商標

知名度的認定需要大量的證據支撑!鑒於商標評審委員會的異

議複審程序尙不夠完善!如果當事人在訴訟中提交了證明引證

商標及相關商標知名度的證據!即使這些證據因爲沒有能夠向

商標評審委員會提交故不是被訴裁定作出的依據!但如果這些

證據確實能夠客觀證明相關商標的知名度!必要時可以在考慮

這些訴訟證據的基礎上判令商標評審委員會重新作出審查裁

定%

在凱密株式會社訴商標評審委員會及林海波商標異議複

審行政糾紛一案 6 中 ! 被異議商標係林海波申請註冊的第

&66556’ 號#27+-41+.8$商標!指定使用於第 5 類工業用粘

合劑(粘膠液等商品% 凱密株式會社向商標局提出異議申請!商

標局裁定核准被異議商標註冊% 商標評審委員會複審認爲!在

案證據尙不足以證明在被異議商標申請註冊日之前!凱密株式

會社將#27+-41+.8$作爲商標用在工業用粘合劑(固化劑等

商品上!在中國大陸地區經過使用已具有一定影響力!故被異

議商標未構成&商標法’第三十一條#以不正當手段搶註他人已

經使用並有一定影響的商標$的情形!裁定核准被異議商標註

冊% 凱密株式會社向一審法院補充提交了凱密株式會社向東原

)香港*有限公司銷售#27+-41+.8$牌粘合劑的發票)即證據

&*!以及東原)香港*有限公司在中國大陸轉售凱密株式會社生

産的#27+-41+.8$牌粘合劑的發票)即證據 )*% 證據 & 形成

於日本!已履行公證認證手續+證據 ) 形成於香港!沒有履行公

證認證手續% 一審法院認爲!凱密株式會社在本案訴訟過程中

新提交的證據並未在商標評審階段提交! 亦未作出合理解釋!

這些證據不是商標評審委員會作出被訴裁定的依據!故不予採

信% 商標評審委員會認定被異議商標的註冊未違反&商標法’第

三十一條之規定是正確的!故維持了被訴裁定% 二審法院認爲!

凱密株式會社在一審訴訟中補充提交的證據是對其在商標評

審階段提交證據的補強! 其並沒有怠於舉證的故意或重大過

失!若不採納這些證據對凱密株式會社不公!也不利於糾紛的

徹底解決% 雖然證據 ) 係形成於香港!未履行公證認證手續!但

綜合起來看!證據 &(證據 ) 均爲原始文件!具有眞實性(關聯

性(合法性!可予採信% 證據 & 可以證明凱密株式會社在被異議
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商標註冊申請日之前向位於香港地區的東原!香港"有限公司

銷售了#!"#$%&’()$牌的粘合劑% 證據 * 可以證明在被異議

商標註冊申請日之前&東原!香港"有限公司將’+"’$%&’()(

牌的粘合劑轉售到了廣東省的廣州市) 深圳市的相關貿易商

行&涉及交易金額近 , 萬元* 粘合劑不屬於貴重物品&將近 , 萬

元的交易額足以證明所涉商標#+"’$%&’()(在廣州市+深圳

市産生了一定的影響, 貿易商行將近 , 萬元的’+"’$%&’()$

牌粘合劑再次投入市場後&’+"’$%&’()$ 商標會産生更大的

影響, 因此&粘合劑上的’+"’$%&’()$商標屬於凱密株式會社

在先使用的有一定影響的商標, 被異議商標的申請人林海波住

址爲廣東省深圳市&’+"’$%&’()$ 牌粘合劑在深圳市的影響

力足以及於林海波, 基於誠實信用原則&林海波本應避讓凱密

株 式 會 社 在 先 使 用 的 ’+"’$%&’()$ 商 標 & 但 其 卻 將

’+"’$%&’()$申請註冊爲商標&主觀上具有惡意&屬於以不正

當競爭手段搶先註冊凱密株式會社在先使用的有一定影響的

商標, 因此&被異議商標的註冊違反了-商標法.第三十一條的

規定, !

!撰稿"劉曉軍 審稿"陳錦川#

!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&

"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&

%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!"#!#$一中知初字第 %&** 號行政判決書&

&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&

(北京市高級人民法院!"#!"$高民終字第 (* 號民事判決書和北京

市第一中級人民法院!"#!!$一中民初字第 )"&" 號民事判決書&

’北京市高級人民法院!"#!"$高民終字第 )!* 號民事判決書和北京

市第二中級人民法院!"#!!$二中民初字第 &$*) 號民事判決書&

$北京市高級人民法院!"#!"$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&

*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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