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北京市高級人民法院 2017 年
知識産權審判新發展

（商標部分節選）

北京市高級人民法院知識産權庭

一、商標授權確權行政實體

關於商標法第十條第一款第一項“中國”國名條款的認定

應當進行整體判斷

商標法第十條第一款第一項規定的同中華人民共和國的

國家名稱等“相同或者近似”，是指商標標誌整體上與國家名稱

等相同或者近似。

在華人置業集團訴商標評審委員會商標申請駁回複審行

政案 1中，訴争商標由圖形、中文“華人置業集團”和英文“CHI⁃

NESE ESTATES HOLDINGS LIMITED CHINESE ESTATES

HONG KONG”組成（見下圖），被訴决定及原審判决均認爲訴

争商標構成了商標法第十條第一款第一項所規定情形。

二審法院認爲，雖然“CHINESE”可以翻譯爲“中國的、中國

人”，但是中國公衆在對訴争商標整體上進行識别時，並不會將

其認爲與中國國家名稱相同或者近似，故原審判决及被訴决定

對此認定錯誤，訴争商標不構成商標法第十條第一款第一項的

規定。

是否屬於“惡意”搶註馳名商標，應考慮各種因素綜合認定

商標法第四十五條第一款中的“惡意”是訴争商標的原始

申請人在申請註册該商標時具有的主觀意圖。認定是否具有

惡意可以考慮如下因素：訴争商標與引证商標的近似程度，引

证商標的知名度，核定使用商品之間的關聯關係，訴争商標的

使用方式。

在商標評審委員會、雲南奥普偉業金屬建材有限公司（簡

稱雲南奥普公司）與浙江現代新能源有限公司（簡稱現代新能

源公司）商標權無效宣告行政糾紛案 2中，第 1737521 號“奥普

aopu”商標（簡稱訴争商標，見下圖）由瑞安市奇彩貿易公司（簡

稱瑞安奇彩公司）於 2001 年 3 月 27 日向商標局提出註册申

請，於 2002 年 3 月 28 日核准註册，核定使用商品爲第 6 類：

金屬建築材料。2004 年 12 月 28 日，該商標轉讓給該公司法

定代表人涂秀平，2009 年 8 月 7 日又轉讓給現代新能源公

司。2013 年 6 月 13 日，經變更，該商標由新能源公司與雲南

奥普公司共有。訴争商標專用期限至 2022 年 3 月 27 日。

第 1187759 號“奥普”商標（簡稱引证商標，見下圖）由杭

州奥普公司於 1997 年 4 月 16 日向商標局提出註册申請，於

1998 年 6 月 28 日核准註册，核定使用商品爲第 11 類：熱氣淋

浴裝置等。該商標專用期限至 2018 年 6 月 27 日。

2009 年 11 月 6 日，杭州奥普公司提出對訴争商標的撤銷

申請，並請求認定引证商標爲馳名商標。商標評審委員會裁

定：訴争商標予以維持。一審法院判决：一、撤銷被訴裁定；二、

商標評審委員會重新作出裁定。

二審法院認爲，訴争商標和引证商標的近似程度較高。“奥
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普”並非固有詞匯，使用在熱氣淋浴裝置等商品上的訴争商標

具有較强的顯著性，訴争商標申請人註册與引证商標近似程度

如此高的商標並非巧合。引证商標在訴争商標申請日前已經

構成馳名商標，其馳名程度較高。而訴争商標的申請人瑞安奇

彩公司與杭州奥普公司同處浙江省，地理位置相近。瑞安奇彩

公司在申請註册訴争商標後就更名爲瑞安市奥普潔具有限公

司，其經營範圍也涉及衛浴産品，引证商標的知名度能够及於

瑞安奇彩公司所在地域範圍及所屬經營領域。從核定使用商

品的關係來看，訴争商標核定使用在金屬建築材料商品上，而

引证商標賴以馳名的商品是浴用加熱器、熱氣淋浴裝置，兩者

的相關公衆也存在較大程度的重合，將近似程度較高的商標使

用在上述商品上，容易使相關公衆産生相當程度的聯想，從而

誤導公衆。從訴争商標的實際使用情况來看，瑞安奇彩公司在

訴争商標獲准註册後並未實際生産、銷售使用訴争商標的金屬

建築材料商品，瑞安奇彩公司在金屬建築材料商品上申請註册

訴争商標並無真實的使用意圖，其申請註册訴争商標與更改企

業字號的行爲均爲囤積“奥普”標誌資源。綜合考慮上述因素，

可以推定訴争商標的申請註册具有惡意。

在確權商標行政案件中，申請人的主觀意圖可以作爲判斷

混淆可能性的參考因素

判斷是否違反商標法第三十條的規定，應當綜合考量商標

標誌的近似程度、商品的類似程度、請求保護商標的顯著性和

知名程度、相關公衆的注意程度以及其他因素予以認定是否容

易導致混淆。商標申請人的主觀意圖以及實際混淆的證據可

以作爲判斷混淆可能性的參考因素。

在商標評審委員會、保定世紀星光新能源科技有限公司

（簡稱世紀星光公司）與深圳市邦貝爾電子有限公司（簡稱邦貝

爾公司）因商標權無效宣告請求行政糾紛案 3中，訴争商標爲第

6819195 號“BBE”商標，申請日爲 2008 年 7 月 3 日，核定使

用在第 42 類的“節能領域的諮詢”服務，商標專用權期限至

2020 年 9 月 13 日，權利人爲世紀星光公司。引证商標一爲第

3842285 號“邦貝爾 BBE 及圖”商標，申請日爲 2003 年 12 月

12 日，核定使用於第 9 類的“閃光信號燈；信號鈴；霓虹燈廣告

牌；亮燈的電指示牌”等商品，商標專用權期限至 2016 年 5 月

13 日,權利人爲邦貝爾公司。引证商標二爲第 6816962 號

“BBE 及圖”商標，申請日爲 2008 年 7 月 2 日，核定使用於第 9

類的“空中運載工具用照明設備；燈泡；礦燈；路燈”等商品，商

標專用權期限至 2022 年 3 月 27 日，權利人爲邦貝爾公司。

商標評審委員會認定：訴争商標核定使用的“節能領域的

諮詢服務”與引证商標一、二核定使用的“閃光信號燈、燈泡”等

商品在用途、用户、銷售渠道等方面存在一定差别，不屬於類似

商品和服務，未構成 2001 年商標法第二十八條所指的使用在

類似商品和服務上的近似商標，裁定訴争商標予以維持。

一審法院認爲：引证商標二核定使用的“路燈”商品的銷售

環節與訴争商標指定使用的“節能領域的諮詢”服務是密不可

分的，二者具有較大的關聯性，容易使相關公衆認爲二者是同

一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯繫，因而構成類

似商品和服務。引证商標一核定使用的商品及引证商標二核

定使用的除“路燈”外的其餘商品在銷售環節與“節能領域的諮

詢”服務的聯繫並不十分密切，因而未構成類似商品和服務。

訴争商標與引证商標二在呼叫、文字構成等方面相近，且未形

成與兩引证商標相區别的含義，使用在上述類似的“路燈”商品

和“節能領域的諮詢”服務上易使相關公衆對商品或服務的來

源産生誤認，構成使用在類似商品或服務上的近似商標。綜

上，一審法院判决：一、撤銷被訴裁定；二、商標評審委員會重新

作出裁定。

二審法院認爲：訴争商標指定使用的“節能領域的諮詢”服

務與引证商標核定使用的“路燈”等商品在功能用途、銷售渠

道、消費群體等方面存在關聯。訴争商標與引证商標均含有文

字“BBE”，世紀星光公司作爲邦貝爾公司的曾經代理銷售商，

其在申請註册訴争商標時理應予以避讓。世紀星光公司在申

請註册訴争商標的同時，亦在第 11 類商品上申請註册“邦貝

爾”商標。綜合考慮世紀星光公司的主觀意圖、邦貝爾公司的

“邦貝爾 BBE”品牌的知名度、商品或服務的類似程度、商標的

近似程度，訴争商標與引证商標共同使用在相同或類似商品或

服務上，易使相關公衆認爲商品或服務係由同一主體提供，或

其提供者之間存在特定聯繫，易造成相關公衆對商品或服務來

源的混淆、誤認。訴争商標與引证商標構成使用在相同或類似

商品或服務上的近似商標，遂維持原判。

引证商標權利人註銷，不能阻礙訴争商標的註册
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如果商標註册人已不存在，則該商標區分商品來源的功能

亦隨之喪失。對於因商標權利人已不存在而喪失商標應有功

能的商標而言，其已不能作爲在先商標阻礙訴争商標的註册。

在米濤與商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛案 4

中，訴争商標文字爲“一品布衣生活館”，申請號爲 16693566，

指定使用在進出口代理、替他人推銷等服務上；引证商標二顯

著識别文字爲“一品布衣”，註册號爲 14207196，註册人爲上海

湯尼餐飲管理有限公司（簡稱湯尼公司）。商標評審委員會决

定：訴争商標在“計算機數據庫信息系統化、商業審計、醫療用

品零售或批發服務”服務上的註册申請予以初步審定，訴争商

標在其他服務上的註册申請予以駁回。在一審訴訟程序中，米

濤提交了引证商標二權利人的工商信息打印等證據，上述證據

顯示：引证商標二權利人湯尼公司已於 2015 年 11 月 11 日被

註銷。

一審法院認爲，引证商標二因其已經無法發揮區分商品來

源的作用（非商標自身顯著性問題），不應作爲評判訴争商標能

否獲准註册的在先障礙。故對訴争商標與引证商標二是否構

成使用在同一種或類似服務上的近似商標不再進行評述。一

審法院判决：撤銷被訴决定，商標評審委員會重新作出决定。

二審法院認爲，商標法的目的是保護消費者、生産者、經營

者的利益。相關公衆通過商標區分商品來源。商標、商品與商

品的生産者、經營者具有對應關係。如果商標註册人已不存

在，則該商標區分商品來源的功能亦隨之喪失。對於因商標權

利人已不存在而喪失商標應有功能的商標而言，其已不能作爲

在先商標阻礙訴争商標的註册。引证商標二權利人湯尼公司

作爲法律主體已經滅失，且工商登記資料及引证商標二檔案顯

示湯尼公司在註銷前並未對商標權利進行處理，即目前引证商

標二已無權利主體。考慮至本案二審時，尚未有任何主體受讓

或承受引证商標二，在案證據不足以證明訴争商標與引证商標

二有使用混淆的可能性，故引证商標二在本案中不應作爲評判

訴争商標能否獲准註册的依據。

在判斷訴争商標的註册是否損害在先著作權時，應當對相

關要件進行綜合認定

在判斷訴争商標的申請註册是否損害在先著作權時，一般

考慮以下四個要件：（1）當事人主張的涉案作品是否構成著作

權法的保護客體；（2）當事人是否爲涉案作品的權利人或利害

關係人；（3）訴争商標申請人是否在訴争商標申請註册日前存

在接觸涉案作品的可能；（4）訴争商標與涉案作品是否構成實

質性相似。在具體認定時，若訴争商標明顯不符合前述四個要

件之一的，可以直接不予認定，則無須再分别進行逐一判斷。

在期偉合記食品製造私人有限公司（簡稱期偉公司）與商

標評審委員會、李小群商標異議複審行政糾紛案 5 中，第

5493533 號“EGO 及圖”商標（簡稱訴争商標）由李小群於

2006 年 7 月 21 日提出註册申請，指定使用商品爲第 29 類的

肉、蜜餞等商品上。期偉公司在法定異議期内對訴争商標提出

異議。國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）裁定訴争

商標予以核准註册。期偉公司不服，向商標評審委員會提出異

議複審申請。商標評審委員會認定：在案證據不足以認定訴争

商標的核准註册損害他人在先著作權，故裁定訴争商標予以核

准註册。一審法院未支持期偉公司關於在先著作權的訴訟主

張，判决駁回期偉公司的訴訟請求。

二審法院認爲，期偉公司主張“EGO”圖形構成著作權法意

義上的美術作品。結合期偉公司所提交的形成於訴争商標申

請註册日前的其他中國大陸以外的國家或者地區的商標註册

证等證據，能够證明期偉公司在此前已經在世界多個國家和地

區申請註册了“EGO”商標，同時結合其在先已經將印有“EGO”

商標的商品出口到中國大陸地區的供貨憑证，以及證人證言和

在後著作權登記證書，能够證明期偉公司構成了“EGO”圖形著

作權的利害關係人。由於訴争商標與涉案“EGO”圖形美術作

品在設計、構成要素以及整體視覺效果上基本相同，並且期偉

公司在中國域外地區申請註册的商標和實際使用的商品多與

訴争商標指定使用的“土豆片”等商品構成相同或類似商品，故

在李小群並未舉证證明訴争商標的圖形係其獨立創作完成的

情况下，可以推定李小群在訴争商標申請註册日前具有接觸涉

案作品的可能，並且訴争商標與涉案“EGO”圖形構成實質性相

似。因此，訴争商標的申請註册損害了期偉公司作爲利害關係

人的“EGO”圖形的在先著作權，違反了 2001 年商標法第三十

一條的規定。

單方出具的著作權歸屬聲明不是法定的權利歸屬初步證

據，在有反证的情况下不能作爲證明著作權歸屬的證據
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商標法、著作權法及其司法解釋都未規定當事人單方出具

的著作權歸屬聲明可以作爲證明著作權歸屬的初步證據。對

於委託他人創作的作品，更不能僅憑委託方的單方聲明即認定

委託作品的著作權歸屬於委託方。在有其他證據推翻該聲明

的情况下，更不能依此認定著作權歸屬。

在上海藝想文化用品有限公司（簡稱藝想公司）與商標評

審委員會、畢加索國際企業股份有限公司（簡稱畢加索公司）第

10213372 號、第 10213217 號圖形商標異議複審行政糾紛二

案 6中，藝想公司申請在第 28 類的“玩具；體育活動用球；遊戲

用小球；網球抛球儀器；球拍；乒乓球臺；高爾夫球手套；棒球手

套；擊劍武器”商品和第 25 類的“服裝；足球鞋；鞋（脚上的穿着

物）；鞋；帽；襪；手套（服裝）；嬰兒全套衣；領帶；腰帶”商品上申

請註册圖形商標（統稱訴争商標）。

畢加索公司在法定異議期内向商標局提出異議，商標局裁

定訴争商標不予核准註册。商標評審委員會認爲：訴争商標的

申請註册已構成對畢加索公司在先著作權的損害，裁定訴争商

標不予核准註册。

一審法院認爲：畢加索公司提供的權屬證據爲經過公證認

证的著作權聲明書，在該聲明書中表明畢加索公司委託案外人

裴玉茹進行涉案圖形作品的設計，並取得該設計的著作財産

權。同時公證的材料還包括當時支付給裴玉茹費用的清單、發

票以及其設計的店面招牌和包裝盒樣式等材料。藝想公司雖

主張畢加索公司並非涉案作品的權利人，但其提交的《藝術臉

譜圖》著作權登記證書等證據與訴争商標標誌没有直接關聯，

不能依此證明畢加索公司不是涉案作品的著作權人。一審法

院判决駁回藝想公司的訴訟請求。

二審訴訟中查明：商標評審委員會和一審法院據以認定畢

加索公司對訴争商標標誌享有著作權的證據——畢加索公司

出具的著作權聲明書係其自行單方出具。畢加索公司爲證明

涉案圖形作品在訴争商標申請日前已經公開使用提交的最高

人民法院（2011）民申字第 623 號民事裁定書（簡稱第 623 號

裁定）記載：“廣告中刊載的‘紅黄色塊’圖案係季冬霞爲推廣其

筆類産品而設計的筆盒外包裝裝潢圖案”。

二審法院認爲：受委託創作的作品，著作權的歸屬由委託

人和受託人通過合同約定。合同未作明確約定或者没有訂立

合同的，著作權屬於受託人。現畢加索公司並未提交其與受託

人之間的合同，所提交的著作權聲明書雖然聲明涉案圖形作品

的著作財産權屬於畢加索公司所有，但該聲明僅係畢加索公司

的單方聲明，在没有受託人認可的情况下，不能據此認爲畢加

索公司與受託人就涉案圖形作品的著作權歸屬作出了明確約

定。在此情况下，該著作權聲明書不能作爲推定涉案圖形作品

著作權歸畢加索公司所有的初步證據。而且，該聲明所附的圖

形並不包括單獨的涉案圖形作品，僅是以該圖形作品作爲設計

整體的底色。加之最高人民法院第 623 號裁定中又提及紅黄

色塊圖案另有設計人，使得涉案圖形作品的著作權歸屬存在更

大疑點。綜上，根據現有證據無法認定涉案圖形作品的著作權

歸畢加索公司所有。二審法院判决撤銷了原審判决和商標評

審委員會的裁定，並判令商標評審委員會重新作出裁定。

認定“以不正當手段取得註册”應當有一定的數量要求，以

超出註册人實際使用的合理範圍爲標準

“欺騙手段和其他不正當手段”包括規模性搶註他人在先

具有一定知名度的商標並轉讓牟利的行爲，該規模性搶註應該

具備一定的條件。即，或者是搶註同樣的商標，且數量較大，構

成没有實際使用可能的商標囤積行爲；或者搶註多個不同的在

先知名商標，涉及多個主體或多個不同的商標標誌。

在姜惠娟與商標評審委員會、維多利亞的秘密商店品牌管

理公司（簡稱維秘公司）商標異議複審行政糾紛案 7中，訴争商

標係第 7520061 號“維多利亞的秘密 VICTORIA’S SECRET”

商標，註册人爲姜惠娟，申請日期爲 2009 年 7 月 6 日，指定使

用的商品爲第 32 類啤酒、果汁等。

第 1505378 號“VICTORIA’S SECRET”商 標 及 第

4481218 號“維多利亞的秘密”商標（統稱引证商標）均爲在先

有效註册商標，註册人爲維多利亞的秘密商店品牌管理公司

（簡稱維秘公司），核定使用在第 25 類服裝等商品上。

訴争商標經初步審定後，維秘公司向商標局提出商標異議

申請，商標局裁定訴争商標予以核准註册。維秘公司對該裁定

不服，向商標評審委員會提出複審申請。商標評審委員會裁

定：訴争商標予以核准註册。

一審法院認爲：除本案訴争商標外，姜惠娟還在多個類别

商品或服務上申請註册了“維多利亞的秘密 VICTORIA’S SE⁃
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CRET”商標，足以認定姜惠娟申請註册訴争商標的行爲具有明

顯的複製、鈔襲他人高知名度商標的故意，其行爲擾亂了正常

的商標註册管理秩序，有損於公平競争的市場環境。參照

2001 年商標法第四十一條第一款關於禁止以欺騙手段或者其

他不正當手段取得商標註册的立法精神，訴争商標的申請註册

不應予以核准。

二審法院認爲：在案證據僅證明姜惠娟除本案訴争商標

外，還在 9 個商品或服務類别上申請註册了“維多利亞的秘密

VICTORIA’S SECRET”商標，不僅數量較少，且對於姜惠娟而

言均具有使用的可能性，且在案證據不足以證明訴争商標申請

註册時引证商標在中國大陸已經具有較高的知名度。綜上，原

審判决認定姜惠娟具有囤積商標的意圖依據不足，訴争商標的

申請註册未構成 2001 年商標法第四十一條第一款規定的“以

欺騙或者其他不正當手段”取得註册的情形。

二、商標授權確權行政程序

商標評審委員會審理不服商標局駁回商標註册申請决定

的複審案件，應當針對商標局的駁回决定和申請人申請複審的

事實、理由、請求及評審時的事實狀態進行審理

在商標評審委員會與直得科技股份有限公司商標申請駁

回複審行政糾紛案 8中，訴争商標初審公告的商品與被駁回註

册申請的“非陸地車輛用齒輪傳動裝置”等商品均位於《類似商

品和服務區分表》0750 類似群組。商標評審委員會以訴争商

標構成商標法第三十條所指的使用在同一種或類似商品上的

近似商標爲由，决定駁回訴争商標指定使用在“非陸地車輛用

齒輪傳動裝置、機械繞軸裝置、機器導軌、機器用齒輪裝置、綫

性滑軌（機器零件）、綫性模組（機器零件）、綫性馬達”商品上的

註册申請。

一審法院認定：訴争商標與引证商標構成近似商標。訴争

商標被初審公告的商品與被駁回註册申請的“非陸地車輛用齒

輪傳動裝置”商品在《類似商品和服務區分表》中位於同一類似

群，爲類似商品。在同一案件中對類似商品應當適用相同的標

準，而不能將訴争商標在類似商品上分割開來，一部分予以初

審公告，而另一部分却被駁回註册申請，這種做法明顯違反了

商標審查一致性原則，應當予以糾正。

二審法院認爲，由於直得科技公司對商標局初步審定“滚

珠軸承、軸承（機器零件）、傳動軸軸承、滚柱軸承、滚珠螺杆”商

品不持異議，故該部分商品不屬於商標評審委員會的複審審查

範圍。因此，商標評審委員會僅就複審商品進行評審並無不

妥。况且訴争商標被初審公告的商品與被駁回註册申請的“非

陸地車輛用齒輪傳動裝置”等商品在功能、用途等方面存在較

爲明顯的差異，雖然同位於《類似商品和服務區分表》的 0750

類似群，但分屬該群組的不同部分，且註釋明確指出“本類似群

各部分之間商品不類似”。因此，上述商品不屬於類似商品。

原審判决僅憑上述商品位於同一群組就認定構成類似商品依

據不足，並進而認定商標評審委員會違反商標審查一致性原

則，結論錯誤，應當予以糾正。

近似商標的判斷雖然遵循個案審查的原則，但應當注重商

標審查和司法裁判標準的一致性

若在後案件中的訴争商標標誌與在先案件中的基本相同，

特别是當事人亦相同，僅指定商品或者服務不同的情况下，在

後案件中的認定結論原則上應與在先案件保持一致。

在商標評審委員會與埃克森美孚公司商標申請駁回複審

行政糾紛案 9中，訴争商標爲英文字母“ISOPAR”，指定使用在

第 1 類的工業用固態氣體等商品上。商標評審委員會依據

（2012）高行終字第 1039 號行政判决書（簡稱在先判决）認定

訴争商標爲通用名稱。在先判决根據該案中與本案相同的詞

典《英漢技術科學詞典》第二版内容，認定該案第 6331096 號

註册在第 1 類“從石油中提煉的工業用碳氫化合物溶液”商品

上的“ISIOPAR”商標爲商品的通用名稱。一審法院認爲：本案

與在先判决事實不同，商標評審委員會在本案中僅依據一部詞

典的翻譯，即認定訴争商標爲商品通用名稱，註册使用在第 1

類從石油中提煉的工業用碳氫化合物溶液商品上，缺乏顯著

性，無法起到識别商品來源的作用。

二審法院認爲：化學工業出版社出版的《英漢技術科學詞

典》（第二版）對“ISOPAR”單詞的中文釋義爲“（高純）異構烷

烴溶劑，異構烷烴餾分（含異構烷 95%以上）”。這一釋義可以

作爲認定“ISOPAR”爲商品通用名稱的初步證據。某一詞匯被

某一權威工具書、辭典列爲商品名稱，即可反映該領域相關公
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衆對該詞匯的一般認知，並不要求該領域所有工具書、所有辭

典均將該詞匯列爲商品名稱。本案證據雖與在先判决有所不

同，但兩案認定事實的關鍵證據没有實質性區别，本案與在先

判决的事實基礎基本相同，仍然屬於相同或者類似案件。一審

法院以出現新的證據爲由，認定“ISOPAR”不屬於通用名稱，認

定事實錯誤。

三、商標民事侵權

在商標侵權案件中認定馳名商標，既要遵循按需認定的原

則，又要基於原告的請求權基礎

在北農公司、中科公司、張智敏、張丹丹與埃克森美孚公司

侵犯註册商標專用權糾紛案 10中，一審法院認爲：因對馳名商

標實施按需保護的原則，故通常情况下，如果商標註册人在同

一種或類似商品上註册的商標足以使得其獲得與馳名商標同

等水平的保護，則無需再對商標權人提供馳名商標的保護。對

於何爲同等水平的保護，至少需要從停止侵權及賠償損失兩方

面進行考量。本案中，法院雖已認定被控侵權行爲構成對埃克

森美孚公司在第 1 類及第 5 類商品上註册的三個註册商標專

用權的侵犯，但因埃克森美孚公司並無證據證明上述商標已投

入實際使用，因此，埃克森美孚公司依據上述商標僅可以獲得

停止侵權的法律救濟，但無法獲得經濟賠償。但如果第

174431 號“MOBIL”商標、第 174458 號“美孚”商標構成馳名

商標，且被控侵權行爲確實損害上述馳名商標的權益，則埃克

森美孚公司不僅可以據此禁止各被告實施被控侵權行爲，亦可

以獲得經濟賠償。由此可見，本案中，埃克森美孚公司依據馳

名商標所獲得的保護與依據同一種或類似商品上所註册的商

標所獲得的保護並不相同。鑒於此，本案中有必要對上述商標

是否構成馳名商標進行認定。

二審法院認爲，埃克森美孚公司對其在不同商品類别上註

册的“Mobil”及“美孚”商標享有各自獨立的商標專用權和禁用

權。因此，即使已經認定被控侵權行爲損害了埃克森美孚在第

1 類和第 5 類商品上的商標權，根據當事人的主張，仍需要對

被控侵權行爲是否損害該公司在第 4 類商品上的商標權進行

評價。對埃克森美孚公司在潤滑油商品上的“美孚”和“Mobil”

商標是否構成馳名商標的認定並非基於馳名商標保護按需認

定的原則，而是基於不同請求權基礎進行的逐項認定。

馳名商標核定使用的商品或服務與被控侵權産品或服務

並不存在替代關係，馳名商標的損害賠償數額不宜單純以權利

人的銷售收入的减少量或被控侵權人銷售侵權産品的獲利爲

計算基礎

馳名商標核定使用的商品或服務與被控侵權産品或服務

係不相同或不類似的商品與服務，兩者並不存在替代關係。因

此，馳名商標保護中的損害賠償數額不宜單純以權利人的銷售

收入的减少量或被控侵權人銷售侵權産品的獲利爲計算基礎。

在北農公司、中科公司、張智敏、張丹丹與埃克森美孚公司

侵犯註册商標專用權糾紛案 11中，一審法院認爲，基於被控侵

權行爲所獲得的利益以及該行爲爲埃克森美孚公司所帶來的

損失，均顯然遠遠高於埃克森美孚公司所主張的 450 萬元的訴

訟請求，故對該數額予以全額支持。二審法院認爲，埃克森美

孚公司的“MOBIL”以及“美孚”商標自 2004 年起已經構成馳

名商標，並在潤滑油市場特别是高級潤滑油市場佔有較大的市

場份額。被控侵權行爲减弱了美孚商標的顯著性，産生誤導公

衆，損害埃克森美孚公司利益的後果是不言而喻的。但由於馳

名商標核定使用的商品或服務與被控侵權産品或服務係不相

同或不類似的商品與服務，兩者並不存在替代關係，因此，馳名

商標保護中的損害賠償數額不宜單純以權利人的銷售收入的

减少量或被控侵權人銷售侵權産品的獲利爲計算基礎。考慮

被控侵權人的獲利、馳名商標的顯著性、知名度等能够體現商

標市場價值的因素，以及侵權時間、範圍等能够影響損害大小

的因素，對被控侵權行爲給馳名商標所有人帶來的損失進行合

理評估，酌情確定中科公司、北農公司、張智敏、張丹丹共同賠

償埃克森美孚公司 300 萬元，張丹丹在 30 萬元的範圍内承擔

連帶賠償責任。一審判决僅以北農公司和中科公司的銷售收

入作爲計算賠償數額的依據確有不當，予以糾正。■

（審稿：楊柏勇）

1參見（2017）京行終 730號行政判决書和（2015）京知行初字第 2433

號行政判决書。

2參見(2016)京行終5666號行政判决書和（2015）京知行初字第4822
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號行政判决書。

3參見（2017）京行終1319號行政判决書和（2015）京知行初字第3060

號行政判决書。

4 參見（2017）京行終 2568號行政判决書和（2016）京 73行初 6374號

行政判决書。

5參見（2017）京行終 858號行政判决書和（2014）一中行（知）初字第

5979號行政判决書。

6 [2015]第32717號《關於第10213372號圖形商標異議複審裁定書》、

[2015]第 9009號《關於第 10213217號圖形商標異議複審裁定書》；

（2015）京知行初字第 3941 號行政判决書、（2015）京知行初字第

1127號行政判决書；（2017）京行終1968號行政判决書、（2017）京行

終1969號行政判决書。

7參見(2016)京行終 3549、3556、3559號行政判决書和（2014）一中行

（知）初字第9082、9081、9078號行政判决書。

8參見（2016）京行終3987號行政判决書和（2016）京73行初120號行

政判决書。

9 參見（2017）京行終1421號行政判决書。

10參見(2017)京民終544號行政判决書和（2014）京知民初字第143號

民事判决書。

11同註10。

I. Administrative cases involving
the grant and affirmation of

trademark rights

Overall judgment should be made as to the determina⁃
tion of whether a mark is identical or similar to the State
name“China”under Article 10.1(1) of the China’s Trade⁃
mark Law

“Identicalness or similarity”between a mark and the
State name under Article 10.1(1) of the China’s Trademark
Law means that the mark sign as a whole is identical or simi⁃
lar to the State name.

In Chinese Estates Holdings Limited v. the Trademark
Review and Adjudication Board (TRAB) 1, the disputed
mark consists of a figurative element, Chinese characters
(華人置業集團) and English words (CHINESE ESTATES
HOLDINGS LIMITED CHINESE ESTATES HONG KONG)
(see right). The alleged Decision and the first⁃instance judg⁃

ment both concluded that the disputed mark falls within the
circumstances prescribed in Article 10.1(1) of the China’s
Trademark Law.

The court of second instance deemed that although
“CHINESE”can be translated as“of or pertaining to China
or its peoples”, the relevant public in China would not re⁃
gard it as being identical or similar to the name of China
when identifying the disputed mark as a whole. Thus, the
first ⁃ instance judgment and the alleged Decision erred in
concluding that the disputed mark falls within the circum⁃
stances prescribed in Article 10.1(1) of the China’s Trade⁃
mark Law.
As regards whether“malicious”preemptive registration

Latest Developments in
Adjudication of IP Cases by Beijing

High People’s Court in 2017
(Abridged Part on Trademark)

The IP Tribunal of the Beijing High People’s Court

The disputed mark
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