
商標使用許可是商標權人實現商標價値的一個重要方式!

在中國"商標許可合同不屬於#合同法$所列 舉的有名合同"現

行的商標法規中也缺乏相關的具體規定" 所以一旦發生糾紛"

在適用法律上就難免具有一定的不確定性% 但同時應該看到"

各級各地法院在實踐中就 商標許可合同已經積累了可 觀 的 審

判經驗"對於一些意見有分歧的問題也逐漸形成了規律性的處

理方法! 因此"本文試圖以實踐中出現的問題點爲主線"通過對

法院近幾年的相關判決進行梳理 !"結合&商標法$與&商標法實

施條例$"#!$’"#!% 年的修訂對商標許可合同法律適用的問題

進行總結與評析!

一! 許可合同的形式要求

新&商標法$第 %$ 條第 ! 款 規 定 商 標 許 可 合 同 可 通 過 書

面形式訂立! 但是"這一形式的要求並非強制性的! 因此"原則

上口頭訂立的許可合同並不影響其效力! 對於是否可以通過默

示方式來達成許可合同"雖然也有承認這種作法的案例 ""但法

院一般是持否定態度的 $! 這主要是因爲根據最高法院&關於&

中華人民共和國民法通則’若干問題的意見$第 (( 條"一方的

不作爲只有在法律有規定或是 當事人有特別約定時才 具 有 法

律意義! 因此"商標權人不制止他人未經許可使用商標的行爲"

通常不包含有與商標實際使用人簽訂許 可合同的意思表 示 %"

因此這一行爲不能被 解釋爲形成默示許可合同的基 礎! 正 相

反"商標權人原則上隨時可以行使其商標權"要求第三人停止

侵犯商標權的行爲! 商標權人不積極行使權利至多只能導致其

訴權超過訴訟時效! 如果商標權人以其行爲明確表示了允許他

人無償使用自己的商標" 他人也基於對此的信賴使用了商標"

在例外情形可以考慮 根據誠實信用原則禁止商標權人事 後 反

悔! 特別是在商標權人長期不行使其權利時尤爲如此! 在司法

實踐中"法院也在某種程度上承認了事實合同的效力! 比如在

涉及商標(許留山)的特許經營糾紛中"支付商標特許費的一方

並 沒有使用商標"收取特許費的一方又不是 商標權 人"參 與 各

方也沒有簽訂書面的商標許可合同"但商標權人卻又參與了商

標實際使用人的經營"也獲得了利潤分成"所以 法 院 認 爲 這 是

一種(邊洽談’邊實施’邊收益)的特殊形式的商標許可 )%

二! 許可備案!重複許可!

被許可商標轉讓

商標許可備案可以看成是許可合同形式要求的一個方面%

但修訂後的&商標法$第 %$ 條第 $ 款明確了備案的對象應該是

許可本身"而不是許可合同% 根據新的&商標法實施條例$第 (*

條"許可備案材料包括註冊商標使用許可人’被許可人’許可期

限’許可使用的商品或者服務範圍等事項"但不包括許可合同%

所以"商標法修訂後"許可的備案與許可 合同的 有 效 性 得 到 更

爲明確的區分% 在商標許可備案的問題上"新&商標法$總體上

承繼了以前的作法"即排他’獨佔和普通許 可這 三 種 許 可 合 同

都可以備案"但備案不 是強制性的"通過備案可 以 使 商 標 許 可

産 生對抗第三人的效力% 這一規定的目的 是 爲 了 保 護 交 易 安

全"但是因爲對抗效力的 含義並不明確"所以備 案 的 實 際 保 護

效果十分有限% 這一點在重複許可和訂立商標許可合同後商標

被轉讓的衆多案例中已有充分體現 (% 在已有的案件中"甚至發

生法院爲了避免造成當事人利益失衡的後果"不適用或變通適

用關於備案對抗效力的規定 +%

以實踐中問題比較突出的重複許可爲例"在存在一先一後

兩個獨佔許可的情况下"如果許可人選擇只爲成立在後的許可

合 同備案"那麽機械運用對抗效力的規定"就 必然 會 得 出 在 後

許可人可以請求法院確認在先許可合同無效的結論% 這一結論
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對於在先的被許可人來説可能是無法接受的!特別是在被許可

人要求許可人完成 備案的手續!而許可人拒絶"拖延或不予 配

合的情况下尤爲如此# 因爲是否申請備案 主要取 決 於 許 可 人

$%商標法實施條例&第 !" 條’!所以即便法院可以判令許可人

履行備案義務 #!這種判決執行起來也是非常困難的( 實踐中有

法院爲許可人設定完成備案手續的期限!在到期不履行時處以

罰金!但這仍然不能達到直接強迫許可人進行備案的效果 "( 有

法官建議以判決書代替許可人的備案申請書!直接要求商標局

備案 $%!但這一建議缺乏法律根據!商標局完全有理由拒絶受理(

在重複授予獨佔許可的情形中!法院無一例外都是承認在

先許可的效力!該許可是否備案並不重要 $$( 因此!在先的許可

人 都 可 以 請 求 被 許 可 人 中 止 在 後 的 許 可 合 同 或 是 確 認 其 無

效 $&(在適用法律的邏輯方面!有法院首先在某種程度上預設了

在先合同的效力!然後認定在後合同侵害在先被許可人的獨佔

性!並以侵害他人利益爲由依據%合同法&第 ’& 條第 & 項判定

在後許可無效( 旣然在後許可是無效的!自然就不會産生對抗

在先許可的效力 $((這種法律適用的思路!在處理結果上雖然更

符合一般人對於公平正義的理解!但不容 否認的是!處理 方 式

完全背離了對抗效力最基本的內涵!論證 也非常牽強!因 爲 大

多情况並不存在%合同法&第 ’& 條第 & 項所要求的在後被許可

人與許可人串通的情形(

在被許可商標發生轉讓時!備案是否構成産生對抗效力的

前提!司法機關的作法還不一致( 如果以對抗效力應有之義爲

出發 點! 應該認爲沒有備案的商標許可不能對 抗商 標 的 受 讓

人(實踐中也的確有法院單純根據對抗的原義進行裁判的 $)(但

是最高院%關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解

釋&*法釋)&%%&*(& 號+第 &% 條規定+註冊商標的轉讓不影響轉

讓前已經生效的商標使用許可合同的效力!但商標使用許可合

同另有約定的除外,中間並沒有提 到備案二字!所以更多 的 法

院認爲!沒有備案的商標許可合同一樣可以對抗商標的受讓人 $’(

在肯定許可合同在被許可商標轉讓後保持其原有效力的

前提下!還有一個問題有待思考( 這就是!商標受讓人在商標轉

讓後是自動取代了商標原所有人成爲許可合同的當事人!還是

需要徵得被許可人同意才能變更爲合同的當事人- 在目的地國

際旅遊公司訴第一品牌的案件中!作爲原吿的被許可人請求法

院判令商標受讓人與其簽訂一份新的許可合同!但被法院以尊

重意思自由爲理由駁回( 也就是説!根據該案的審理思路可以

推導出!在商標轉讓後商標許可合同的許可方原則上仍然是商

標原所有人!被許可人有義務向商標原所有人繳納許可費( 但

是商標原所有人已經喪失了商標權!所以!商標受讓人 應 該 可

以依據不當得利要求原所有人返還商標讓與後.從被許可人處

所獲得的許可收入( 如果商標受讓人提出取代原所有人成爲許

可合同的當事人!因爲構成合同變更!所以根據%合同法&第 ,,

條!必須要取得被許可人的同意( 反之亦然( 但是!因爲商標原

所有人畢竟已經出讓了商標所有權!在合同主要義務因此而不

能履行的情况下!應該允許被許可人要求商標原所有人將商標

受讓人變更爲合同當事人( 如果雙方當事人均表示同意!理所

當然可以將商標受讓人變更爲已有合同的許可方!變更可依約

定溯及到商標轉讓生效開始時 $-( 知識産權領域的權利繼受保

護 $, 與民法中的+買賣不擊破租賃,是一脈相承的( 與買賣合同

一樣! 上述司法解釋第 &% 條也承認當事人對於許可合同在轉

讓時是否延續可以作出另外約定( 在上海和也臥室用品有限公

司訴上海和也企業管理有限公司案 $# 中!二審法院認爲在許可

方與被許可方均知悉 許可方即將把許可商標轉讓給 他 人 的 情

形下!作出合同只在許可方持有被許可商標的有效期限內有效

的規定!就是這樣一種排除了+轉讓不擊破許可,效力的約定(

三! 無權許可與許可的善意取得

缺乏必要的商標處分權仍然進行許可!構成無權許可( 實

踐中無權許可的案例很多( 有些是許可人自始就沒有必要的商

標許可權!比如許可人沒有從商標權人處獲得進行分許可的權

利!或者許可人僞造了與商標權人本來並不存在的許可合同或

許可關係( 無論是哪種情形!法院一律認定被許可人無法善意

取得商標許可 $"( 其主要法律依據是%合同法&第 ’$ 條關於無權

處分的規定( 近幾年最高院對於涉及實體物的買賣合同!在很

大程度上已經擯棄了關於無權處分時債權合同無效的認識( 但

在無形財産的交易中!似乎還看不到有改變該條款適用的動向(

在商標被司法機關凍結的情况下!商標權人是否還可以授

權許可!理論與實踐的認識並不統一( 有判決認爲商標的凍結
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只是防止商標權人轉讓商標!並不影響其簽訂許可合同 !""也有

觀點認爲商標權人在商標被凍結後!不能轉讓也不能設置包括

許可在內其它新的負擔 !#" 哪種認識更爲合理! 取決於兩個因

素#一$商標凍結申請的範圍是否可以明確到不僅禁止轉讓!也

禁止許可%二$被凍結這一 信息是否可以通過查詢相關商 標 的

公開信息而被發現!使得被許可人有能力進行防範" 事實上!關

於商標的凍結並沒有專門的法律規定!而是適用關於法院凍結

財産的一般規定!這可能也是産生認識不統一的重要根源"

四! 未註冊商標的許可使用

中國商標許可合同糾紛的一個焦點問題就是未註冊商標

的許可" 這可能與過去商標在中國註冊耗 時比較 長 有 很 大 關

係" 司法實踐中一般對 於未註冊商標許可使用的 效 力 予 以 肯

定 !!" 法院認定非註冊商標許可的依據主要就是法無明文禁止

即爲許可"理論界把未註冊商標許可劃分爲三種情形 !$"其中最

沒有爭議的當屬被許可商標雖未註冊!但已在中國商標局遞交

申請的第一種情形" 與此類似$同屬第一種情形的是商標未註

冊但也未在中國商標局提出註冊申請的情形!有些案件中牽涉

的商標爲純粹的外國商標" 第二種情形涉及的是許可他人在已

註冊商品類別之外的商品上使用商標或 是允許被許 可 人 使 用

註冊商標的變通形式" 這種行爲是否構成非註冊商標的合法許

可使用!還不無疑問 !%" 因爲!原則上註冊商標的所有權人也不

被允許在從事上述兩種行爲時將標識標註爲註冊商標" 但另一

方面!這種對於註冊商標的許可!只要被許可人也知情!而且在

使用中不將標識標註爲註冊商標!與第一種情形並沒有實際區

別!所以推理也應不被禁止" 比如在&&’()*+’商標許可糾紛中!

&&’()*+’ 商標被許可在沒有註冊的第 #,-! 類商品上使用!包

括最高院在內的三級法院實際都不 認爲這一許可因 此 而 無 效

!." 在第三種情形中!被許可的商標或是因不符合(商標法)對商

標合法性的要求!或是不符合顯著性要求!而無法註冊" 如果被

許可商標因不合法而永久性無法註冊!一般傾向把許可合同認

定爲違反強制性規定的無效合同" 商標因爲缺乏顯著性不能註

冊的情形則不必然導致合同無效!因爲這種商標可以通過使用

獲得顯著性而獲得註冊"

司法實踐中對於非註冊商標許 可 比 較 寬 容 的 態 度 是 否 符

合法理!有待進一步討論" 一方面!應該看到如果許可方本身沒

有對世的商標權! 他就沒有使被許可人獲得排他權利的基礎"

另一方面!在包括&&’()*+’商標 糾 紛 的 很 多 案 例 中!被 許 可 人

卻又確實從商標許可中獲益" 所以!似乎可以通過考察被許可

人所從事的行爲是否可由任何其他人從事!來判斷未註冊商標

許可合同是否爲有效的許可合同" 如果任何人沒有他人許可使

用某商品標識不構成侵權或是不正當競爭!可以認爲就該標識

所達成的合同不是有效的許可合同!或至少是一種自始履行不

能的許可合同" 以此爲標準!可以認定就未註冊的外國馳名商

標達成的許可合同是有效合同!因爲該馳名商標在中國同樣受

(商標法)的保護" 廣東高院(關於審理商標糾紛案件若干問題

的暫行規定)*粵高法/!---0!. 號+第 ## 條也肯定了這一原則"

但畢竟非註冊商標許可對於被許可人來説!風險遠遠高於

註冊商標許可! 因爲非註冊商標有可能在註冊程序中被駁回!

也可能被別人搶註 !1" 因此!廣東高院在上述(暫行規定)第 #-

條規定中賦予了被許可人可以隨時終止合同的權利" 這種終止

權是一種不溯及旣往的$自發出終止意思表示那一刻起解除合

同的權利" 這一處理 方法雖然有其合理之處!但在現 行(合 同

法)中並沒有根據" 因爲(合同法)在合同解除方面並不對長期

持續性合同與一次性合同予以區別對待!所以這方面法律適用

的改進還有待(合同法)本身的完善" 如果非註冊商標一旦被他

人合法註冊!根據修改後的(商標法)第 .2 條第 $ 款非註冊商

標的所有人可以主張先用抗辯權" 但一般認爲這種先用抗辯權

不適用於非註冊標識在該商標已經被他 人註冊後 才 獲 得 許 可

的被許可人 !3" 但這是否意味着許可人在其所有的標識爲他人

所成功註冊後必須終止與被許可人的許可合同,(商標法)第 .2

條第 $ 款只把先用抗辯權限制在&原使用範圍’!如果標識在被

他人註冊前!在先使用人 已授權他人許可的!維持該合 同 繼 續

有效!似乎也並沒有擴大原使用範圍!因此也可 以考慮在 這 種

情况下允許被許可人主張先用抗辯權"

五! 許可合同的無效!可撤銷

商標許可合同的無效與可撤銷適用 (合同法) 第 .! 條及
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!" 條的規定!就合同無效而言"除了前面提到的無權許可"適用

的比較多的是惡意串通"損害國家#集體或第三人利益"以及違

反強制性法規的情形! 比如在廣藥與加多寶的糾紛中"商標許

可合同的延期被認爲無效的理由據稱是廣藥總經理收受賄賂"

而廣藥屬於國有企業"所以構成了損害國家利益! 但實際上"合

同法通説一般都不認爲國有企業的利益就是國家利益! 所以"

這一案件涉及更多的 問題是因收受賄賂所簽訂的合同 是 否 違

反公序良俗$%合同法&第 !# 條第 " 款’而無效! 此外"司法實踐

中曾把向沒有生産資質的被許可人許可使用商標的行爲"認定

爲一種違反法律強制性規定的無效合同 #$! 但強制性規範在這

種情况下禁止的對象是生産行爲"而不是使用商標的行爲! 授

權他人使用商標"並不一定導致他人會進行非法生産! 更何况

在 最高院已經對強制性規範進行管理性與 效力性強制 規 範 區

分的今天" 似乎更應該 認定缺乏資質違反的是管 理 性 強 制 規

範"所以不應認爲這種情况下許可合同無效! 因此"在這一問題

上"天津康雷科貿發展有限公司與廣州市東山區惠而美超級商

場商標許可使用合同糾紛案 #% 的處理更爲合理! 違反效力性強

制規定的案例包括許可他人使用具有欺 騙性的未註 冊 商 標 的

情形"這是因爲法律 禁止任何人使用具有欺騙性的商標"所 以

這一禁止性規定應當看成是效力性的!

%合同法&第 !" 條規定的可撤銷情形包括重大誤解#惡意

欺詐與顯失公平! 從現有的案例來看"法院只有在非常例外的

情形下才會認定商標合同具有可撤銷性! 特別是在涉及非註冊

商標的案件中" 司法機關通常都否認存在 重大誤 解 及 惡 意 欺

詐! 在公開的判決中"只有一個案例"即在上述天津康雷訴惠而

美超級商場的訴訟中"法院肯定了被許可人對自己缺乏實施商

標許可所需要的資 質的錯誤認識構成重大誤解! 至 於 惡 意 欺

詐"在非註冊商標的許可合同中"即使許可 方未明確吿知 商 標

還未註冊的事實"也不認爲存在惡意欺詐 &’! 這裡"法院實際上

認爲商標是否已經註冊可以很容易通過商標查詢發現"因此被

許可人自己沒有對商標的註冊狀况進行必要的調查"對標識的

權利狀况發生誤解更多應歸結於自己的過錯! 這種對於被許可

人的要求實際上是偏高的! 且不説包括大多個體經營者在內的

商業人士"很多不瞭解知識産權的法律人士對於商標保護的地

域性也都不十分清楚" 經常提到商標就以爲全球範圍內有效"

所以出於公平的考慮更應強調許可人的説明義務! 更何况有些

合同談判中使用的表述如(國際商標)本身 就是很容易 引 起 誤

解的 &(! 如果許可人已經意識到基於許可人的陳述被許可人已

經發生了誤解"那麽根據誠實信用原則就更應要求許可人對此

進行澄清! 司法實踐中認定存在欺詐的案例主要爲許可方僞造

許可權的情况 &#! 但是"這種情况適用%合同法&第 !# 條第 ) 款

似乎有些牽強! 因爲受損害的畢竟不是國家利益"而是被許可

人的利益"所以更應該認定是可撤銷而不是無效合同!

六! 違約責任

通常情况下違反了合同所約定的義務"就構成了違約! 反

之"從事合同沒有約定禁止的行爲"應該推定是允許的! 比如在

定牌加工的合同中"如果許可方沒有限定被許可方不能自行銷

售"那麽被許可方的銷售行爲就會被認爲不違反合同 &&!但某些

商標使用的行爲"即使合同對此沒有約定"也可能構成違約 &"!

比如超出許可商品或地域範圍的使用商標"在合同沒有明確規

定時"法院一般也認定是違約 &!! 在發生違約時"比較有爭議的

有下面幾個問題*

一是在什麼情况下可以解除合同! 一般只有在發生重大違

約的情形下"守約方才可以根據%合同法&第 %" 條第 " 款享有

法定解除權! 是否構成重大違約"法院通常以合同目的是否落

空爲標準進行考量"認定時比較謹愼 &*! 所以大量的違約行爲"

比如超出範圍使用 &+ 或是在許可期限開始前使 用商標 &$ 或是

一般的質量問題 &%#一般的付款遲延都不被認爲是根本違約!原

則上守約方要先給予違約方改正機會" 逾 期不 改 才 可 以 根 據

%合同法&第 %" 條第 & 款解除合同 ",! 一旦法院認定解除無效"

守約方可以要求繼續履行合同! 該請求能否得到法院支持"則

取決於雙方是否還存在合作基礎! 從現有判決看來"法院對這

一問題的判斷具有比較大的不確定性! 在三個類似的案例中"

許可方均因被許可方有違約行爲選擇了另行授權"但法院在兩

個案件中認定還存在合作基礎"另外一個案件中則認爲合作基

礎已經喪失 ")! 從案件的具體情况看" 似乎被許可方投入比較

大"自身過錯程度比較小"其繼續履行的請求 更能獲得法 院 的

支持!
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二是賠償問題! 在直接損失方面"最高院否定了被許可方

爲實施許可所進行的設備 及場所投資在許可方違約 時 屬 於 可

賠償的損失"因爲這些設備也可以用於生産非許可産品 !"!在很

多情况下"如果許可方的違約行爲與被許可方的可得利益損失

存在因果關係"法院對這種間接損失也持支持態度 !#!在無權許

可的案件中"被許可人如果沒有對許可方的處分權進行必要的

審查"一般認爲存在 混合過錯"因此被許可人在主張損害賠 償

請求權時也會受到限制 !!! 在被許可人實際沒有使用商標是否

可以減免許可費的問題上"最高法院在前述#$%&’()$商標許可

案中認爲"只有在雙方有約定時可以減免% 但也有法院認爲如

果被許可方從未將商標投入使用"也就沒有支付許可費的義務

!*! 這兩種處理方法實際上並不矛盾! 因爲在&$%&’()$許可案中

涉及的是獨佔許可"被許可人原則上負有 實施義務"所以 違 反

實施義務本身就是違約"更不能因此而免除其支付許可費的義

務% 而在普通許可中"被許可方並沒有排他使用權"不使用商標

也不會導致商標因不使用而被註銷"許可方也可以自己使用或

通過另行授權實現商標的價値"所以應該允許被許可人根據市

場判斷自行選擇是否實施商標許可% 換句話"實施許可對於普

通許可的被許可方而言"在合同沒有相反規定時"是一種權利"

不是義務% 只有在被許可人行使其權利時"才必須履行支付許

可費的義務%

三是瑕疵擔保的義務%在涉外商標許可合同中經常有涉及

瑕疵擔保的約定% 但我國合同法主流觀點認爲瑕疵擔保責任被

一般違約責任所吸收"所以違反瑕疵擔保義務不會被單列爲一

種特別的違約形式% 瑕疵擔保是指許可人應擔保其授權的商標

上不存在妨礙或排除商標許可使用的負擔% 根據合同法的一般

理論"瑕疵擔保只是限於合同成立時的瑕疵% 在合同成立後"如

果發生被許可的商標因註冊不當或其他原因被撤銷"合同無法

繼續履行時"根據合 同法一般理論"許可人沒有過錯的也要 承

擔違約責任% 修訂的’商標法(第 !+ 條參照’專利法(第 !+ 條的

思路"規定在商標權事後喪失情况下"許可 人原則上可以 保 留

已經獲得的許可費" 只有在違反公平原則或是惡意欺詐時"才

對此負有返還義務% 這一點實際上是立法機關突破合同法的一

般規定"爲了實現當事人利益平衡所作出的合理安排%

七! 商譽分割!庫存産品銷售

對於商標上增加的商譽的分割可以説 是#王 老 吉$商 標 糾

紛的一個核心問題% 支持分割與反對分割的觀點與論據都非常

多% 這裡就不一一詳叙 !,% 因爲商譽的增加同樣使被許可人獲

益"商譽的投入也在被許可人決定是否以及以何種條件與許可

人訂立許可合同的商業考量之中"所以原則上可以認爲許可合

同終止後不發生商譽分割的問題% 在個別例外的情形中"可以

考慮適用公平原則允許給被許可人補償% 但這裡有多個要素需

要考慮"比如被許可人對於合同解除的過 錯)許可合同 時 間 的

長短)被許可人通過許可合同實現的利益)投入的成本%

在許可合同終止後"被許可人是否有權要求許可人允許其

在一定期限內銷售庫存 商品"根據法理"一般可以否定 這 種 寬

限期% 因爲被許可人原則上對於自己的存貨量要有一個合理的

把握% 如果因爲被許可人的過錯"許可人終止了許可合同"允許

被許可人銷售就會造成實際上許可合同的延長"這對於許可人

來説是不公平的% 如果許可合同是因爲許可人的過錯而由被許

可人主張終止"被許可人可以選擇要求賠 償損失"許可 人 可 能

甚至會出於減少損失的考慮主動允許被許可人繼續銷售存貨%

但在我國的相關討論中" 很多並不只是從當事人的利益平衡"

而更是從避免浪費資源的角度出發"來強調給與被許可人銷售

存貨的寬限期的重要意義 !+%北京高院更是在’北京市高級人民

法院關於審理商標民事糾紛案件若干問 題的解答(*京 高 法 發

-.//,0,1 號+ 中第 "2 條肯定了法院根據具體情况確定合理銷

售期限的作法% !

作者!德國弗萊堡大學法律系敎授"東亞法硏究所所長

! 本文所引用的案例來源於北大法寶""#$%&’" 萬律" 中國知識産權

網和中國知識産權裁判文書網以及部分法院自己的網站#

( 徐瑞新與上海能控自動化科技有限公司商標侵權糾紛案$)*+,-.滬

高民三/知.終字第 0 號#

1 三九企業集團與深圳市永安堂大藥房連鎖有限公司等商標侵權糾

紛上訴案$)(,,2.粵高法民三終字第 34, 號%雲南吉力門業有限公司

等與武漢市工商行政管理局硚口分局行政處罰糾紛上訴案$/3,,4.

武行終字第 23 號#
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! 不同觀點!浩然"王國柱!#意思表示理論對知識産權默示許可制度

的支撑$%&國家檢察官學院學報’"#$% 年第 & 期(

& 許留 山 食 品 製 造 有 限公 司 訴 被 吿 上 海 漢妮 迪 餐 飲 管 理 有 限 公 司

等%’"()*+浦民三’知,初字第 -* 號(

* 北京奧維蘭服裝服飾有限公司與臺灣民生行股份有限公司第三人

上海泛大實業發展有限公司商標許可使用合同糾紛案%’"##", 一中

民初字第 %.%% 號)北京目的地國際旅遊有限公司訴/美國,第一品牌

投資管理公司第三人’美國,格雷蘭公司商標使用許可合同糾紛案%

’"##-,高民終字第 %#"! 號)北京美麗佳人商貿有限公司與茉力嘉洋

行有限公司商標許可使用合同糾紛案%’"##!,高民終字第 "01 號)高

啓萍與棗莊市金馬自行車車業有限公司第三人天津市捷安達車業

有限公司商標使用許可合同糾紛案%’")00,蘇知民終字第 )0)) 號(

. 景諾有限公司與福建省泉州市奧得奧電子工業有限公司等侵犯商

標許可使用權糾紛案%’"))!,閩民終字第 -* 號(

1 備案是許可人的一種義務%沒有履行造成被許可人損失的%也承擔

賠償責任( 比如工商部門凍結被許可人産品所産生的損失( 太原市

特 美 塗 料 有 限 公 司 與 太 原 塗 料 總 廠 商 標 使 用 許 可 合 同 糾 紛 案 %

’"))*,並民初字第 1. 號(

- 馬萍與江蘇食爲天假日酒店股份有限公司商標使用許可合同糾紛

案%’")0),揚知民初字第 ))-) 號( 在該案中法院判定%許可人在履行

日期還未履行備案義務%之後每日處以違約金 "))) 元(

0) 祝建軍" 汪洪!*商標許 可實 施 糾 紛 之 類 型 化分 析$%&中 華 商 標’

")). 年第 1 期(

00 六安市宏泰家電有限責任公司與廣州市松田寶電器有限公司商標

許可使用合同糾紛案%’"))&,穗中法民三知初字第 &*& 號)以及前註

* 中的案例(

0" 相同觀點參見遲少傑!*商標許可合同是否備案不應影響被許可方

應享有的權利$%&中國專利與商標’"))& 第 ! 期) 相反觀點參見胡

剛!*註冊商標使用許可合同備案的若干問題$%&中國專利與商標’

"))& 年第 % 期(

0%前註. 中的案例(

0! 張九華與劉振華商標使用許可合同糾紛案%’")0),萊中知初字 0* 號(

0& 珠海雙喜電器有限公司與廣東歐格爾電器有限公司商標使用許可

合同糾紛案%’")0),粵高法民三終第 !)0 號(

0* 蘇州稻香村食品工業有限公司與北京黑馬大觀園食品有限公司商

標許可使用合同糾紛案%’")).,二中民初字第 %"1) 號(

0. 權利繼受保護指的是許可合同在被許可商標轉讓後或許可人授予

新的許可時是否繼續有效的問題( 參見卜元石!*知識産權的善意取

得$%載 邵 建 東 +方 小 敏 主 編 &中 德 法 學 論 壇 ’第 1 卷 %法 律 出 版 社

")00 年%第 %0" 頁(

01 上海和也臥室用品有限公司" 上海和也企業管理有限公司商標使

用許可合同糾紛案%’")00,滬二中民五’知,初字第 00* 號(

0- 英國連德爾大藥廠有限公司與萬年貿易公司" 黑龍江成功藥業有

限 公 司 確 認 商標 許 可 使 用 合 同 無效 糾 紛 案%’"))%, 一 中 民 初字 第

!%%0 號)高海燕"劉敬黨與林發等註冊商標使用許可及設備轉讓合

同糾紛案%’"))-,桂民三終字第 ") 號)美洲虎車輛有限公司訴中國

美洲豹品牌管理有限公司等%’"))*,二中民初字第 %%*1 號(

") 北京宏力尼科技術開發有限公司與江蘇高通科技實業有限公司商

標許可使用合同糾紛案%’"))*,海民初字第 00!%0 號(

"0 譚筱清!*查封期間商標許可使用的法律效力探究$%&中國專利與

商標’"))& 年第 ! 期(

"" 上海 2 實業有限公司與深圳市 3 科工實業有限公司商標許可使

用合同糾紛案%/")$",閔民三/初,字第 !-* 號)廣州 2 文化傳播有限

公司與上海 3 衣帽有限公 司商 標 及 著 作 權 許 可使 用 合 同 糾 紛 案%

/")$",閔民三/知,初字第 !"* 號)常州市新升瑞服飾有限公司與章永

德等商標使用許可合同糾紛案%/"))-,蘇民三終字第 )"$$ 號)中山

市諾比廚櫃傢具有限公司"阮樹祥與上海星蘋潔具有限公司等商標

許可使用合同糾紛案%/"))&,粵高法民三終字第 $$$ 號(

"% 汪正!*論非註冊商標許可的效力$%&中華商標’"))* 年第 $$ 期(

"! 同上註(

"& 天津開發區泰盛貿易有限公司與北京業宏達經貿有限公司商標許

可使用合同糾紛再審案%/")$",民申字第 $&)$ 號(

"* 在上註的案件中以及前註"" 的廣州 2 文化傳播有限公司的案件

中即發生搶註情形(

". 何震" 杜健!*在先使用未註冊商標的司法保護$%&人民司法’")$%

年 $. 期) 王蓮峰!*商標先用權規則的法律適用,,,兼評新 &商標

法’第 &- 條第 % 款$%&法治硏究’")$! 年第 % 期(

"1 福建省南安市和成銅業有限公司與南安市文盛消防器材有限公司

商標許可使用合同糾紛案%/"))&,泉民初字第 $$) 號(

"- 天津康雷科貿發展有限公司與廣州市東山區惠而美超級商場商標

許可使用合同糾紛案%/"))&,穗中法民三知終字第 $ 號(

%) 前註"& 案例)前註"" 中諾比廚櫃商標許可使用合同糾紛案(

!!中國專利與商標" !"!" 年第 # 期 商 標 !"



!" 上海愛琪煕埃投資管理有限公司與上海愛琪煕埃服裝有限公司商

標使用許可合同糾紛案!#$%%&’滬高民三#知(終字第 "$$ 號"

!$ 麻艷香與廣州香傘鞋服皮具有限公司商標許可使用合同糾紛案!

#$%%)(粵高法民三終字第 $*+ 號#前註"* 中美洲虎車輛案"

!! 新平衡運動鞋公司與深圳市龍浩鞋業連鎖有限公司等商標侵權糾

紛案!$$%%$%粵高法民三終字第 +& 號&

!, 遲少傑’(商標許可與商標侵權 的 邊 界)!*中 國專 利 與 商 標+$%%,

年第 ! 期,

!) 例外的情形也有! 比如在前註- 的北京奧維蘭與臺灣民生行案中

法院認爲沒有約定所以不構成侵權&

!- 前註$) 中的案例&

!& 前註!) 中的案例&

!+ 廣州市歐文體育用品有限公司與北京中籃體育開發中心商標許可

使用合同糾紛案!.$%%*(民監字第 $)% 號&

!* 華源凱馬股份有限公司與無錫凱馬動力有限公司商標獨佔使用許

可合同糾紛案!.$%%)(錫知初字第 %%%& 號&

,% 北京柯林龍安醫學技術有限公司與北京龍安醫學技術開發公司商

標使用許可合同糾紛案/.$%""(高民終字第 $++% 號&

," 前註- 中在目的地旅遊公司及奧維蘭服裝服飾案中! 認爲存在合

作基礎!在美麗佳人案中認爲不存在基礎&

,$ 武漢來利食品有限公司與廣州來利洪餅業有限公司等!.$%%+(民

申字第 ,)- 號&

,! 前註- 中美麗佳人案&

,, 前註!$ 中的案例及前註"* 中的高海燕案&

,) 山東省金曼克電氣集團股份有限公司與山東金曼克變壓器有限公

司註冊商標使用許可合同糾紛案!.$%""(濟民三初字第 )% 號&

,- 詳細論證可參見崔國斌’-商標許可終止後的商譽分配.!*知識産

權+$%"$ 年第 "$ 期,

,& 鄭學軍’-析商標許可使用協議終止後相關産品的處理.!*律師世

界+$%%% 年第 - 期,
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