
在商標註冊申請的過程中!申請商標可能會由於絶對理由

或者相對理由被中國商標局駁回" 所謂絶 對理由!是指#商 標

法$! 中 關 於 禁 止 商 標 使 用 或 註 冊 的 規 定!包 括#商 標 法$第 十

條%第十一條%第十二條和第十六條" 所謂相對理由!是指申請

商標與在先商標權利發生衝突!主要是指申請商標與他人在同

一種或者類似商品上已經註冊或已初步 審定的商標相同 或 者

近似" 具體來説!商標局如果認爲申請商標與在先商標構成同

一種或類似商品上的相同或近似商標!就會依據&商標法$第三

十條將申請商標予以駁回’ 對於因相對理由而被駁回的商標申

請!如果在 先商標權人出具同意書!對被駁回的商標 獲得註冊

不持反對意見!那麼該商標有可能獲得註冊"

國際上!同意書作爲申請商標與引證商標不構成近似商標

的重要依據! 被大多數國家或地區在法律上或實務中所接受"

同意書是指在先商標 所有人向商標主管機關出具的同意在 後

申請商標註冊的書面材料" 根據世界知識産權組織("#$%)商

標% 工業設計及地理標誌法律常務委員會第 && 次會議關於同

意書的調查問卷結果顯示!各個國家對於同意書的接受程度各

不相同!比如!加拿大和俄羅斯要 求在提交同意書時必須同時

提交商標共存不會造成混淆的理由*澳大利亞則在審查指南中

明確公開了同意書的範本*日本和韓國現有的制度明確表示不

接受同意書!但也開始着手硏究同意書制度的可操作性等等’

中國的#商標法$和#商標法實施條例$均未對同意書做出

規定’ 因此!在審查實踐中!對於同意書可否被採納!商標評審

委員會和法院存在不同做法’ 在商標評審階段!&’’( 年之前對

同意書較少採納!之後則越來越多地進行考慮’ 在行政訴訟階

段!法院對同意書的作 用持辯證的觀點!在綜合考慮多種因素

的情况下決定是否採納同意書’

北京市高級人民法院在(&’)*)高行終字第 )+,- 號 判 決

書中認爲!同意書應當作爲適用#商標法$第二十八條 * 審查判

斷申請商標可否獲准註冊時應予考量的因素!原因主要有以下

兩點 -+

第一!商標申請註冊中!根據#商標法$第二 十 八 條 ,!對 於

混淆可能性的判斷是商標授權 行政機關或者人民 法 院 從 相 關

公衆的角度作出的一種推定!而同意書是由與自身具有直接利

益關係的在先商標權人所出具的!其對是否可能産生混淆的判

斷更加符合市場實際’ 如果申請商標在實際使用過程中有可能

與在先商標産生混淆! 那麽會對在先商標 權人 的 利 益 造 成 損

害’ 除非在特殊條件下!在先商標權人幾乎不可能同意申請商

標的註冊和使用’ 因此!若無其他明顯因素表明存在混淆的可

能性!同意書通常是排除混淆可能性的有力證據’

第二!商標權是一種民事財産權利’ 根據意思自治的原則!

除非涉及重大公共利益!商標權人可依自己的意志對權利進行

處分’ 同意書即爲在後商標申請人經與在先商標權人協商!由

在先商標權人作出的同意近似標誌在相 同或類似 服 務 上 共 存

的意思表示’ 同意書體現了在先商標權人對其權利的處分’ 商

標法的直接目的是保護商標權人的權利!同時兼顧消費者的利

益’ 只有在有充分證據證明在先商標權人簽署的同意書侵害了

消費者利益的情况下!在先商標權人對其權利的處分才應當予

以否定’

商標申請的實際情况千變萬化!當商 標 被 駁 回 之 後!同 意

書多大程度上可以被商標評審委員會或法院接受!是申請人決

定是否聯繫在先權利人的重要考慮因素!畢竟將自己的商標暴

露給對方!特別是在同行業者面前!存在一定的商業風險’ 根據

法院觀點!結合筆者在工作中遇到的具體 案件!現將同 意 書 在

何種情况下可以採納或拒絶!做一個不完全歸納+

!" 申請商標與在先商標構成相同商標!指定商品或服務相

同或類似!且不存在商品或 服務來源具有同源性情况的!基 本

不予採納"

同意書對中國商標並存註冊的影響
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根據!最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律

若干問題的解釋"第九條 第一款#!商標法"第五十二條第$一%

項 ! 規定的商標相同# 是指被控侵權的商標與原吿的註冊商標

相比較#二者在視覺上基本無差別&

同意書不是商標並存註冊的尙方寶劍#其是作爲適用!商

標法" 第三十條審查判斷申 請商標可否獲准註冊 時 的 考 量 因

素& 在申請商標與在先商標構成相同或類似商品或服務上的相

同商標的情况下#即便在先商標權人出具 同意書#申請商 標 實

質上已經喪失了區分商品或服務來源的識別功能#不能排除相

關公衆對商品或服務來源産生混淆誤認的可能性& 因此#在此

種情况下#同意書不存在參考使用的空間#應不予採納& 舉個例

子#北京市高級人民法院在$"#$%%高行終字第 &"& 號行政判決

書 中 # 未 予 採 納 同 意 書 # 因 爲 雙 方 商 標 僅 由 普 通 印 刷 體 的

’’()*+’(構成#完全相同#而且指定商品類似& 相關公衆將商

品來源混淆的可能性幾乎是必然的&

!" 申請商標與在先商標的主要顯著部分相同! 構成近似

商標!指定商品或服務相同或 類似!且存在商品或服務的 來 源

具有同源性情况的!一般予以採納"

根據!最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律

若干問題的解釋"第九條 第二款#!商標法"第五十二條第$一%

項 , 規定的商標近似# 是指被控侵權的商標與原吿的註冊商標

相比較#其文字的字形)讀音)含義 或者圖形的構圖及顔色#或

者其各要素組 合後的整體結構相似#或者其立體形狀)顔 色 組

合近似#易使相關公衆對商品的來源産生誤認或者認爲其來源

與原吿註冊商標的商品有特定的聯繫*

根據上述規定#如果商標的主要顯著部分相同#那麽相關

公衆認爲商品或服務來自同一市場主體的可能性就很高#可以

認定構成近似商標* 在這種情况下#即使出具了同意書#也很難

排除混淆可能性* 那麽#根據!商標法"第三十條的立法目的和

基本原則#就不應核准並存註冊* 但是存在例外情况#就是商標

所有人之間存在控股等特殊關係或是具有其他情况#使得商品

或服務的來源具有同源性* 舉個例子+

北京市高級人民法 院 在$"-..%

高 行 終 字 第 ././ 號 行 政 判 決 書 中#

採納了同意書#認爲第 0".!&"! 號申

請 商 標 可 以 與 第 .0/&!// 號 引 證 商

標在第 %! 類的類似服務上並存註冊

/* 在該判決書中#法院認爲兩個商標

均包含文字’)11(#且該文字在商標中所佔位置較爲顯著#屬於

主要識別部分 的組成部分# 在指定服務構成類似 服 務 的 前 提

下#易使相關公衆對服務來源産生混淆誤認* 因此#申請商標與

引證商標構成使用在相同或類似服務上的近似商標* 但是#引

證商標的註冊人是申 請商標所有人的控股公司#因此#他 們 提

供的服務的來源具有同源性* 相關公衆認爲二者具有特定聯繫

是正當的#實質上並沒有對服務來源産生 誤認#消費者 的 權 益

也不會受到損害* 在這種情况下#同意書得到採納*

筆者認爲#上述判決對具有控股關係的公司的近似商標可

否並存註冊的問題#具有普遍指導意義*

#" 申請商標與在先商標標誌的近似程度較高!指定商品或

服務相同或類似! 且不存在 商品或服務來源具 有 同 源 性 情 况

的!視情况可以採納"

在上述情况下#同意書可以作爲適用!商標法"第三十條審

查判斷申請商標可否獲准註冊時的考量因素#並結合其他要素

判定可否核准商標註冊*

商標並存註冊是否會導致相關 公 衆 對 商 品 來 源 産 生 混 淆

誤認#是一個推定假設的結果* 審查員或者法官對於在先商標

權人出於眞實意思表示而出具的同意書#應當弱化自己基於經

驗和假設之上的混淆可能性判斷#尊重在先商標權人對於市場

的判斷#除非有明顯的證據證明同意書會對公衆造成損害* 在

先商標權人作爲相關行業者#對於商標是否近似的判斷更加敏

感 和準確# 再加上同意書是在先商標權人對 其私 有 權 利 的 處

分#在無證據表明商標並存會對相關公衆的利益造成損害的情

况下#同意書應當予以採納* 但是#在商標標誌非常近似的情况

下#就不能僅僅考慮同意書#還應當考慮其他因素#包括但不限

於申請商標的知名度以及雙方商品或服務領域的區別*

北京市高級人民法院在前述$"-."%高行終字第 .-0% 號判

決 書 中 核 准 了 第 ,%/&.," 號 申 請 商 標 ’2**(與 第 *&!$/03

號引證商標’24*(在第 %! 類相同或類似服務上並存註冊 3*其

考量因素除了同意書之外#還包括申請商標’2**(在相關領域

的較高知名度#以及雙方指定服務所涉及的商業領域具有較大

第 $0/&!// 號引證商標

第 0"$!&"! 號申請商標
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區別! 因此"除了获取同意書之外"申請人還要儘量收集關於申

請商標知名度的證據" 並對雙方服務的領域進行調查硏究"找

出不同"儘量證明其商標的註冊和使用不會造成相關公衆對商

品或服務産生混淆誤認!

在商標標誌近似程度高的情况下"如果不能通過證明申請

商標的知名度或是行業領域的區別來佐證混淆的可能性低"那

麽即使有同意書"也較難核准註冊! 雖然同意書是在先權利人

對其商標權的自願處分"但是如果會導致社會公衆對商品或服

務來源産生混淆"仍然不能核准註冊! 舉個例子"北京市高級人

民 法 院 在 #!"#!$ 高 行 終 字 第 $$# 號 判 決 書 中 認 爲 " 第

%&&’’’$ 號申請商標% &與第 ((("!)( 號 引 證 商 標

%*+,-.&構成類似商品上的近似商標"未予採納同意書 )’ 値得

指出的是"在該案中"複審的相關商品根據(類似商品和服務區

分表)分屬第 ) 類的不同群組"不構成類似商品’ 但是"法院認

爲"這些 商品在功能*用途*生産部門*銷售渠道和消 費群體等

方面存在較大的關聯性"因此"根據(最高人民法院關於審理商

標授權確權行政案件若干問題的解釋)第 ’$ 條的規定"認定構

成類似商品’

有一種情况是"如果雙方的商標僅就文字部分本身的近似

程度較高"但是商標還包 含其他要素"致使在整體視覺效 果 上

具有明顯差別的" 那麽法院對同意書的採納程度會有所提高’

舉以下兩個例子+

’/,!0’($高行終字第 !1& 號行政判決書

北京市高級人民法院在,!"’($高行終字第 !1& 號行政判

決書中採納了同意書和共存協議"認爲第 2$’&3(2 號申請商標

% & 可以與第 $1(4!1& 號引證商標 % & 和第

%&)"1!2 號引證商標%567&在 第 ($ 類類 似 服 務 上 並 存 註 冊’

理由是"認爲申 請商標與引證商標的標誌並不完全相同"有 一

定的差異"同意書能夠佐證申請商標與引證商標共存於類似服

務上不容易引起相關公衆的混淆誤認的主張 ’3’

!8,!"’($高行終字第 ’$ 號行政判決書

北京市高級人民法院在,!"’($高 行 終 字 第 ’$ 號 行 政 判

決書中採納了同意書"認爲第 4)$(1(( 號申請 商標%+.9:&可

以 與 第 (13!3(4 號 引 證 商 標% &在 第 ) 類 類 似 商 品

上並存註冊’ 理由是"認爲兩個商標在整體視覺效果上存在一

定區別" 同意書體現了在先商標權人對其權利的自由處分"是

其眞實意思表示"而且無證據表明該同意書會對相關公衆的利

益造成損害 ’’’

綜上所述"商標申請的實際情况複雜 多 變"但 又 萬 變 不 離

其宗’ 在瞭解商標評審委員會的審查實踐"並領會法院對同意

書的態度和採納原則上" 根據申請人和申請商標的具體情况"

可以收集相應的材料"盡力獲得審查機關的支持’ 目前"中國的

同意書制度還遠遠不夠成熟’ 在實體上"審查人員對同意書是

否採納的主觀因素存在較大差異"申請人對案件結果幾乎無法

形成確定的預期’ 在程序上"同意書只有在商標被駁回之後才

能提交至商標評審委 員會"而在被駁回之前"沒有法律 程 序 提

交同意書’ 這不僅延長了審查週期"而且産生了不必要的費用’

筆者呼籲儘快把同意書制度上昇到法律制度的層面加以規範"

增加其客觀性和可操作性’ !
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