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一、基本案情

异议人 ：刘光宇

被异议人 ：太原某口腔门诊部

被异议商标 ： 

指定使用服务 ：第 44 类“健康咨询 ；牙齿正

畸服务 ；医疗辅助 ；牙科 ；医疗护理 ；医疗咨询 ；

整形外科 ；药剂师配药服务 ；治疗服务 ；医疗诊所

服务。”

异议人主要理由 ：被异议商标的注册违反了

《商标法》第十五条第二款的规定。

异议人提交的主要证据 ：牙科门诊项目投资经

营合作协议、内部股权转让协议、门店照片等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，国家

知识产权局商标局（下称商标局）认为 ：

被异议商标“星博雅”指定使用服务为第 44 类

“健康咨询 ；牙齿正畸服务 ；医疗辅助”等。异议

人称被异议商标的注册违反了《商标法》第十五条

的规定，并提交了牙科门诊项目投资经营合作协议、

内部股权转让协议、门店照片等证据。上述证据可

以证明，被异议人为个人独资企业，其投资人潘某某

与异议人刘光宇曾投资合作经营牙科门诊，合作协

议中表明在双方合作前异议人已出资设立并实际控

制经营一家名为太原星博雅的牙科门诊。后双方又

签订了股权转让协议，约定异议人将自己在合作经

营的门诊中的股份全部转让给潘某某，但星博雅口

腔名称归异议人所有。综上，被异议人与异议人曾

为合作经营的关

系，被异议人明

知异议人有在先

使用的“星博雅”

商标，但仍在“健

康咨询 ；牙齿正

畸服务”等相同

或类似的服务上

将“星博雅”作

为商标进行申请

注册的行为违反了《商标法》第十五条第二款的

规定。异议人另称被异议商标的申请注册违反了

《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项

等规定缺乏依据，商标局不予支持。

《商标法》第十五条第二款中
               对诉争商标权利归属问题的判定

 徐丙辰

——第 48819733 号“星博雅”商标异议案
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依据《商标法》第十五条第二款、第三十五条

规定，商标局决定 ：第 48819733 号“星博雅”商标

不予注册。

二、案件评析

    

本案焦点在于 ：1. 在被异议商标申请之日前，

异议人是否已将与被异议商标相同或近似的商标进

行商标法意义上的使用。2. 被异议人投资自然人是

否基于与异议人所形成的除代理、代表以外的合同、

业务往来关系或者其他特定关系，而明确知晓异议

人的在先商标，进而构成《商标法》第十五条第二

款禁止的情形。3. 被异议人侵权行为的认定和责任

承担。

本案被异议人、投资人与异议人签订的“牙科

门诊项目投资经营合作协议”能够证实，在与异议

人投资合作经营牙科门诊前，异议人已出资设立太原

星博雅牙科门诊并予以实际控制经营。根据该事实

并结合异议人提交的门店照片等在案证据，能够确

认在被异议商标申请之日前，异议人已将“星博雅”作

为其服务品牌实际使用在“牙齿正畸服务 ；医疗

辅助 ；牙科”等服务上，并将该商标直接使用于

其 服务场所内和店铺招牌上，上述行为符合“商标

使 用 ” 的 定 义。 另 依 据《 民 法 典 》 第 五 条、 第

四百六十五条之规定，民事主体从事民事活动，应

当按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关

系，依法成立的合同受法律保护。因此，诉争商标

权利归属问题并非为《商标法》第十五条所强制规

定，在有效约定的情形下，应遵循民事自愿原则。

诉争双方在共同签订的“内部股权转让协议”中约

定，异议人将其在合作经营中的股份全部转让给

被异议人投资人，但星博雅口腔名称仍归异议人所

有，故在无相反证据的情况下，被异议人投资人不

能证明“星博雅 " 商标归自己所有。基于上述“门

诊项目投资经营合作协议”“内部股权转让协议”

内容，以及被异议人投资人与异议人曾共同经营星

博雅牙科门诊的事实，能够确认被异议人投资人明

确知晓诉争商标。同时，本案被异议人为个人独资

企业，投资自然人作为实际发动和支配侵权行为的

控制人，应视为侵权行为意思主体，企业作为实施

载体应同等承担侵权责任。本案被异议人投资人作

为被异议人的实际控制人，应对基于特定关系而明

知的在先商标权利给予充分尊重并尽合理避让义

务，但其仍未经授权操纵被异议人，将异议人在先

使用的“星博雅”商标申请注册在同一种或类似服

务上，有违诚实信用原则，并可能损害异议人利益，

商标局应予驳回。

三、综合评述

    

一方面，本案被异议人作为个人独资企业，故

意侵权的主观意识必然来源于幕后自然人，其申请

注册被异议商标的行为，本质上是其投资自然人因

合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使

用的商标，仍然借壳抢注以牟取非法利益并规避

法律责任，构成《商标法》第十五条第二款禁止的

情形 ；另一方面，《商标法》作为社会主义市场经

济体制下的民商事法律，必然服务于市场经济，符

合市场经济一般规律。这要求《商标法》在适用过

程中既要始终贯彻诚实信用原则，打击恶意注册，

维护商标注册和管理秩序，也要遵循民事自愿原则，

对于民事主体约定权利内容予以认真考量，以保护

权利有效流转，促进巿场主体活力。同时，市场主

体在商业活动中，尤其涉及未注册商标时，应注意

明确商标名称及归属问题，并完整规范地保存商业

运营过程中产生的各种形式的证据，包括同代理人、

合作伙伴的邮件往来、代理合作过程中的关键交易

文件、权利人的品牌使用证据等，以此来切实保护

自身权益。
作者单位：国家知识产权局商标局异议审查六处

商标案例精读
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一、基本案情

异议人 ：伊夫 · 黎雪植物生物学研究所

被异议人 ：苏州某有限公司

被异议商标 ：

 

指定使用服务 ：第 35 类“医疗用品零售或批发

服务”。

异议人主要理由 ：

1. 被 异 议 商 标 与 在 先 第 344696 号“YVES 

ROCHER”、第 17558254 号“法国伊夫黎雪 YVES 

ROCHER FRANCE YR 及图”、在先经国际注册并

领 土 延 伸 至 中 国 受 保 护 的 第 1536261 号“YVES 

ROCHER”等商标构成近似。

2. 被异议人抄袭摹仿抢注异议人商标，存在明

显恶意并违反诚实信用原则以及被异议商标的注册

使用会造成不良影响。

3. 被异议人申请注册被异议商标侵犯其在先

商号权。

异议人提交的主要证据 ：1. 异议人及其品牌简

介。2. 广告宣传材料，专卖店分布图及门店照片，

参加的活动、展会照片，媒体报道，上海分公司审

计报告，门店分布图，店面照片，房屋租赁协议等。3. 

在其他国家受驰名商标保护的裁定、判决等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，国家

知识产权局商标局（下称商标局）认为 ：

被异议商标“黎夫 名仕 YVES ROCHER”指

定 使 用 服 务 为 第 35 类“ 医 疗 用 品 零 售 或 批 发 服

务 ”。 异 议 人 引 证 在 先 注 册 第 344696 号“YVES 

ROCHER”、第 17558254 号“法国伊夫黎雪 YVES 

ROCHER FRANCE YR 及图”、在先经国际注册并

领 土 延 伸 至 中 国 受 保 护 的 第 1536261 号“YVES 

ROCHER”等商标核定使用商品或服务为第 3 类“牙

膏 ；牙粉 ；化妆品”、第 35 类“张贴广告 ；直接邮

件广告 ；货物展出”等。被异议商标与异议人引证

商标具有独创性的英文文字构成完全相同，被异议

人未做出合理说明。被异议商标指定使用服务“医

疗用品零售或批发服务”与异议人引证商标使用的

 王子洋

商品     服务的类似关系判定
——第 50954848 号“黎夫 名仕  YVES ROCHER”商标异议案
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“化妆品”等商品具有密切关联性，应认定为类似商

品和服务。双方商标已构成使用于类似商品和服务

上的近似商标，被异议商标的注册使用会造成消费

者的混淆。鉴于本案已适用《商标法》第三十条对

异议人引证商标的在先权利予以保护，并已对其

引证商标的知名度加以考虑，故本案无需再适用

《商标法》第十三条进行审理。

依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，

商 标 局 决 定 ：第 50954848 号“ 黎 夫 名 仕 YVES 

ROCHER”商标不予注册。    

二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》

第三十条的规定。被异议商标与异议人引证商标是

否构成“在同一种或类似商品上已经注册的或者初

步审定的相同或近似商标”。

本案被异议商标“黎夫 名仕 YVES ROCHER” 

指定使用服务为第 35 类“医疗用品零售或批发服

务 ”。 异 议 人 引 证 在 先 注 册 第 344696 号“YVES 

ROCHER”、第 17558254 号“法国伊夫黎雪 YVES 

ROCHER FRANCE YR 及图”以及在先经国际注册

并领土延伸至中国受保护的第 1536261 号“YVES 

ROCHER” 等商标，核定使用商品或服务包括第 3 类

“牙膏 ；牙粉 ；化妆品 ；肥皂”等、第 5 类“杀细菌

剂 ；抗菌洗手液”等、第 35 类“张贴广告 ；直接邮

件广告 ；货物展出”等、第 44 类“美容院 ；理发店 ；

美容指导服务”等。

本案中，异议人提交的证据可以证明异议人

“YVES ROCHER”商标经长期大量宣传使用，已在

护肤品行业具有一定知名度，曾在其他国家受到

驰名商标保护，在我国国内也具有一定知名度。被

异议人苏州某有限公司同为化妆品行业竞争者，开

设有天猫店铺某专营店，售卖洗发护发产品等。被

异议人与异议人为同行业竞争者，被异议商标与异

议人具有独创性和一定知名度的“YVES ROCHER”

商标英文构成相同。同时，除被异议商标外，被异

议人还申请了在第 3 类上的第 46847362 号“黎夫 

名仕  YVES ROCHER”商标。该行为难谓巧合，被

异议人对此未能作出合理解释。

异议人提交的证据材料表明，其主要经营类目

为第 3 类“化妆品”等，而在实际生活当中，随着

美妆店、医疗美容机构以及药妆店等相关行业的快

速发展，化妆品也会同医疗美容产品一样通过药品

零售商店售卖，在消费对象、消费场所、用途功效

等方面具有一致性，因此，被异议商标指定使用服

务“医疗用品零售或批发服务”与异议人的“化妆品”

等商品具有较大关联性，应认定为类似商品或服务。

双方商标已构成使用于类似商品和服务上的近似

商标，被异议商标的注册使用会造成消费者的混淆。

    

三、综合评述

在商标异议案件审查中，涉及商品或者服务类

似的判定，可以参照《类似商品和服务区分表》进

行个案判定。判定商品与服务是否类似，应当综合

考虑商品与服务之间联系的密切程度，在用途、用

户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致

性。虽然在《类似商品和服务区分表》中，“医疗用

品零售或批发服务”与“化妆品”并不属于同一个

商品或服务分类类别，但随着现代商业发展，被异议

商标指定使用的“医疗用品零售或批发服务”与异

议人引证商标使用的“化妆品”等商品发生了密切

关联，可能具有相同的消费对象、销售渠道 ；同时

考虑被异议人申请注册的被异议商标与异议人引证

商标具有独创性的英文文字构成完全相同，异议人

的商标经实际宣传使用已具有一定知名度，被异议

商标的注册使用容易造成消费者对服务来源的混淆

误认。因此，应认定双方商标构成类似商品或服务

上的近似商标。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查三处

商标案例精读
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一、基本案情

申请人 ：西藏自治区布达拉宫管理处

被申请人 ：西藏文化产业有限公司

争议商标 ：

核定使用服务 ：第 42 类“羊毛质量评估 ；质量

检测；纺织品测试；书画刻印艺术设计；笔迹分析 ( 笔

迹学 )。”

申请人的主要理由 ：“布达拉宫”是中国首批

被列为国家重点文物保护的单位，也是世界十大土

木建筑之一。被申请人并非“布达拉宫”管理主体，

争议商标的注册不仅会使相关公众对服务来源产生

混 淆 误 认， 还 会 产 生 不 良 社 会 影 响。 请 求 依 据

《 商 标法》第十条第一款第（八）项等相关规定，

宣告争议商标无效。

申请人提交了以下主要证据 ：商标档案、申请

人商标注册列表、“布达拉宫”百度百科介绍、申请

人官网截图、“布达拉宫”和“布达拉”于百度的搜

索结果、“布达拉宫”纪录片介绍、中国知识产权咨

询网报道、宣传报道资料、订货合同、发票、荣誉

证书等。

被申请人在规定期限内未予答辩。

根据申请人陈述的理由及事实，经审查，国家

知识产权局商标局（下称商标局）认为 ：

本案中，争议商标含有显著识别文字“布达拉”，

易使消费者与“布达拉宫”联系，而“布达拉宫”

系我国西藏的著名宗教建筑和藏传佛教圣地。被申

请人并非该建筑管理者，其将含有“布达拉”的

商标注册使用，容易使社会公众误认为其与宗教场

所之间存有某种特定联系，有害宗教人士的感情，

从而产生不良影响。故争议商标的注册已构成 2013 年

《商标法》第十条第一款第（八）项所指的情形。

依照 2013 年《商标法》第十条第一款第（八）

项、2019 年《商标法》第四十四条第一款、第三款

和第四十六条的规定，商标局裁定如下 ：争议商标

予以无效宣告。

二、案件评析

本案的焦点为，争议商标是否违反 2013 年

《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

非宗教团体或个人将“宗教元素”用作商业标识使用
易误导相关公众

 张  会

——第 12548644A 号“布达拉 POTALA 及图”商标无效宣告案



CHINA TRADEMARK

23

商标案例精读

2013 年《商标法》第十条第一款第（八）项规

定，有害于社会主义道德风尚或者具有其他不良影

响的标志不得作为商标使用。该条款中的“不良影

响”一般是指标志的文字、图形或其他构成要素具

有贬损含义，或者该标志本身虽无贬损含义，但该

标志的注册使用，易对我国政治、经济、文化、宗教、

民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的

影响。

具 体 到 本 案， 由 申 请 人 提 交 的 证 据 可 知，

“布达拉宫”（外文名 ：Potala Palace）位于我国西藏

自治区首府拉萨市西北玛布日山上，是集行政、宗

教、政治事务于一体的综合性建筑，于 17 世纪重建

后，成为历代达赖喇嘛的冬宫居所，是著名的藏传

佛教圣地。1961 年，布达拉宫被列入第一批全国重

点文物保护单位，1994 年被列入《世界遗产名录》，

在全国和世界范围内都享有较高知名度。申请人

是布达拉宫的直接管理和保护单位，是文物体系国

有博物馆，亦是“布达拉宫”建筑群的唯一管理者。

截至目前，申请人已将“布达拉宫”文字或图样在

多个类别上注册百余件商标，“布达拉宫”一词已在

公众心目中与申请人形成了固定对应关系。

被申请人作为西藏自治区当地的经营实体，对

以上事实理应知晓，其申请注册的争议商标由汉

字“布达拉”、字母“POTALA”以及与“布达拉宫 ”

实景高度近似的图形组成。且除争议商标外，被申

请人还在多个类别上申请了“布达拉 POTALA 及图”

“POTALA 及图”系列商标，其行为难谓善意，明显

具有使相关公众将其产品与著名宗教建筑及藏传佛

教圣地“布达拉宫”产生关联的主观目的，有害宗

教人士感情，易造成不良的社会影响。因此，争议

商标的申请注册已构成 2013 年《商标法》第十条

第一款第（八）项规定的情形。

三、典型意义

我国倡导宗教信仰自由，坚决制止伤害信教群

众宗教感情、损害宗教界合法权益的事件发生，并

为此制定了一批行政法规、地方性法规和政府规章

等作为法治保障。《商标法》中对于宗教信仰的保

护具体体现在第十条第一款第（八）项“有害于社

会主义道德风尚或者有其他不良影响的”的条款中，

本案即是例证。由此，非宗教团体或个人将“宗教

元素”用作商业标识使用，不仅有失严肃性，还

可能会误导相关公众，从而伤害宗教人士感情，产

生不良影响。
作者单位：国家知识产权局商标局评审七处
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一、基本案情

争议商标 ：

第 13571777 号“东来顺”商标（本案争议商标）

由刘玉志（本案被申请人）于 2013 年 11 月 20 日提

出注册申请，于 2015 年 2 月 28 日获准注册，核定

使用在第 17 类“管道接头垫圈 ；塑料管 ；塑料板 ；

非包装用塑料膜 ；农业用塑料膜 ；农用地膜 ；非金

属软管 ；绝缘材料”商品上。北京东来顺集团有限

责任公司（本案申请人）于 2021 年 8 月 27 日对争议

商标提出无效宣告请求。

申请人的主要理由 ：“東来顺”属于自造词汇，

具有独创性和显著性。“東来顺”是“中华老字号”、

中国驰名商标，经过宣传使用已经与申请人形成了

稳定的对应关系。早在争议商标申请日之前，申请

人的“東来顺”商标已被认定为驰名商标，争议商标

构成对申请人“東来顺”驰名商标的复制和摹仿。

被申请人作为自然人，其商标注册涵盖了多个商品

和服务类别，缺乏真正的使用意图，有囤积商标的

主观恶意，属于不正当竞争行为。综上所述，依据

《商标法》第十三条、第四十四条第一款等规定，申

请人请求对争议商标予以无效宣告。

被申请人请求对争议商标予以维持。

二、案件评析

本案的焦点问题为 ：争议商标的注册是否构成

2013 年《商标法》第十三条第三款规定之情形。

国家知识产权局商标局经审理认为，本案申请

人对争议商标提出无效宣告请求时，距争议商标获

准注册日已超过五年，根据《商标法》第四十五条

第一款的规定，申请人不仅需举证证明在争议商标

申请注册日前其“東来顺”商标已为相关公众所熟

知，同时还需证明争议商标申请注册时具有恶意。

本案申请人提交的关于“東来顺”商标的宣传使用

材料、所获荣誉、媒体报道、受保护行政裁定等在

案证据可以证明，在争议商标申请日之前，“東来顺”

为“中华老字号”，并达到相关公众广为熟知的知

名度 ；“東来顺”商标文字独创性较强，争议商标

与申请人“東来顺”商标在文字构成、呼叫及整体

外观等方面基本相同。经查，被申请人名下注册

商标涉及多个商品和服务类别，明显超出其个体工

商户营业执照显示的经营范围，被申请人未能提供

其商标的合理出处，亦未提供相关证据证明其注册

商标的正当性，综合考虑被申请人具有复制、摹仿

申请人“東来顺”商标的主观恶意，争议商标的注

《商标法》第四十五条第一款的适用

 陈  思

——第 13571777 号“东来顺”商标无效宣告案
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册使用易误导公众，并致使申请人的权益可能受到

损害，争议商标已构成 2013 年《商标法》第十三条

第三款规定的情形。

三、典型意义

为维护稳定的商标注册秩序，对于已经获准注

册的商标提出无效宣告，《商标法》第四十五条第一

款规定了五年的时间限制。考虑到驰名商标在相关

公众中的影响力，以及恶意注册商标对消费者造成

的混淆误认、对驰名商标所有人和相关公众的利益

可能带来的损害，《商标法》第四十五条第一款规定

了“对于恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的

时间限制”。审理实践中，该条款对于驰名商标所有

人维护其权益给予了更有力的法律保护，同时对驰

名商标所有人证明举证要求亦增加了相应的举证难

度。本案“東来顺”系中华老字号，因其悠久的历史、

良好的声誉而被相关公众广为熟知。本案通过适用

2013 年《商标法》第十三条第三款的规定给予“中

华老字号”“相关公众熟知商标”在非类似商品上扩

大保护，打击商标恶意注册行为，对于维护驰名商

标所有人商誉、提振老字号企业的知识产权维权信

心、提升知识产权保护意识、助力老字号企业在新

形式下焕发新活力，维护商标注册管理秩序，促进

经济高质量发展发挥了很好的作用。
作者单位：国家知识产权局商标局评审四处

商标案例精读

2023年三季度各省、自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表

省（市） 申请件数 注册件数 有效注册量

北京市 298644 172322 3031425

天津市 49837 28541 420354

河北省 176117 101859 1337390

山西省 57719 30629 369638

内蒙古自治区 50646 27754 367076

辽宁省 82258 46548 668340

吉林省 48428 28828 380510

黑龙江省 60224 36365 479544

上海市 279350 172119 2562762

江苏省 333776 204141 2849170

浙江省 464072 283793 4381091

安徽省 191452 106138 1282180

福建省 275670 164653 2410208

江西省 120781 65597 836943

山东省 336093 197138 2574621

河南省 250622 140252 1863466

湖北省 149641 80647 1036204

湖南省 145055 84348 1111358

广东省 947137 570729 8249535

广西壮族自治区 74221 41455 498034

海南省 53852 26280 231213

重庆市 100499 51492 815829

四川省 218316 115840 1584981

贵州省 90954 43322 488375

云南省 100480 53270 672794

西藏自治区 8944 3823 59008

陕西省 110797 61663 762716

甘肃省 31305 16582 200033

青海省 10038 5200 74820

宁夏回族自治区 15954 8349 106287

新疆维吾尔自治区 63245 32498 354839

台湾省 6907 4192 180547

香港特别行政区 54580 34635 792590

澳门特别行政区 787 530 10317

合    计 5258401 3041532 43044198

说明：申请件数、注册件数指 2022.12.16-2023.9.15 的商标统计情况，其他指截至 2023.9.15 的统计情况

（来源：国家知识产权局商标局）
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一、基本案情

双方当事人分别为泉州市鲤城鲤中泉茂糕点店

（下称鲤中泉茂）和林红红。鲤中泉茂为林新峰经营

的个体工商户，林新峰与林红红为叔侄关系。“正泉茂”

系列标识为其家族传承使用的字号和商标，主营商

品为绿豆饼，在泉州当地具有较高知名度。

双方当事人均围绕“正泉茂”申请注册商标，

申请注册的商标多次引证对方的商标被予驳回。双

方互相针对对方商标启动相关程序，时间跨度长达

十几年，前后涉及二十余件商标案件，覆盖商标授权、

确权程序等几乎所有的案件类型。

经国家知识产权局商标局组成合议组（下称

合议组）巡回口审、主持调解，双方当事人达成和

解，并签订和解协议 ：对 10 个商标案件提出撤案，

对 13 件商标签订无偿许可使用协议，并互相承诺不

再在核心商品上申请注册近似商标，不再对对方已

申请注册的商标启动任何商标授权、确权程序，双

方当事人多年的商标纠纷彻底定分止争。

二、案例评析

（一）法律依据

1.《商标评审案件口头审理办法》

第二条 ：“商标评审委员会根据当事人的请求或

者案件审理的需要，可以决定对商标评审案件进行

口头审理。”　

第十七条第二款 ：“口头审理过程中，双方当事

人达成和解协议或者有和解意愿的，口头审理终止。”

2.《商标评审规则》

第八条 ：“在商标评审期间，当事人有权依法处

分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损

害社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之

间可以自行或者经调解以书面方式达成和解。

对于当事人达成和解的案件，商标评审委员会

可以结案，也可以做出决定或者裁定。”

（二）本案中相关规定的适用

如前所述，该系列案件为老字号家族商标纠纷。

多年来，双方均围绕“正泉茂”注册使用商标，并

多次互提商标纠纷案件。如果简单处理，将导致两

败俱伤，商标纠纷得不到根本解决，如因诉累影响

老字号的传承与发展也令人惋惜。因此，依据《商标

评审案件口头审理办法》第二条和第十七条第二款

的规定，通过合议组巡回口审、主持调解，引导双

方当事人达成和解是这一系列案件的最优解决方案。

基于此，合议组分别与双方当事人取得联系，双方均

表达了和解的意愿，表示和解方案需要得到合议组的

指导。

       赴当地巡回口审促成和解
               助力老字号家族商标传承

——第 25908980 号“泉茂”商标、第 33187494 号“林记正泉茂”商标、
 第 33194676 号“正泉茂”商标无效宣告案，第 26373585 号“泉茂
 世家 QUANMAO PASTRY”商标不予注册复审案

 李  颖
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在启程前往泉州前，合议组不仅着眼于“题述”

案件，还通过梳理研究，全盘掌握双方当事人的商标

注册情况、彼此之间的全部案件及其相互关系、主

动与被动之处，形成了初步调解策略。   

抵达泉州后，合议组与双方当事人及代理人进

行了调解谈话。合议组发挥引导作用，分别晓以利害，

使双方当事人初步就“互相许可对方使用商标、撤回

待审案件申请、不再针对对方商标启动新的程序”

等和解内容达成共识 ；合议组还对各项内容完成的

时间节点作出限定，要求双方当事人在规定时间内

分别提交和解协议初稿。合议组整合后，反馈双方

当事人进一步研究。

随后，合议组对双方当事人经营的店铺进行

了实地调查取证，发现双方当事人主营商品绿豆饼

的包装高度相近，使用的商标均为林红红注册的第

33187479 号“ ”（见右图）商标。

经了解，该商标是当地消费者

最认可的标识，也是双方当事

人家族实际使用的最主要商标。

合议组将初步和解方案反

馈至双方当事人，双方开始出

现利益拉扯和意见反复 ：鲤中

泉茂要求使用林红红申请注册

的所有商标，但拒绝许可林红

红使用自己申请注册的任何商

标，尤其是“题述”不予注册

复审案件的被异议商标。基于此，林红红表示收回

许可鲤中泉茂使用第 33187479 号“ ”商标的授权。

而如前所述，该商标是凝结家族商誉的最主要的

商标。鲤中泉茂仍不愿让步，提出希望宽限其继续

使用“ ”商标时间，时长约为两年。

此后，林红红为达成和解，一让再让，但鲤中

泉茂的诉求已明显超出合理合法的限度。合议组不

愿为片面追求和解而放任和解方案显失公平，明确

告知鲤中泉茂，其在实际经营中未经林红红许可，

擅自使用其注册商标的行为属于侵权行为，宽限两

年的要求于情于理于法均无据可依，鲤中泉茂需对

其侵权行为负责。

在合议组的努力下，鲤中泉茂同意许可林红红

使用“题述”被异议商标两年，以换取林红红许可

其使用“ ”商标两年，林红红对此表示同意。

合议组进一步细化和解协议，不仅为双方当事

人既有案件的撤案、商标许可、备案制定了明确的

时间表和路线图，也为双方今后商标注册范围、启

动商标授权确权维权程序限定了清晰的边界。这不

仅使现有案件实现“案结事了”，更为双方权利的长

期稳定提供了有力的契约保障。最终，在当地市场

监管部门的见证下，双方当事人签订和解协议。

合议组返京后，继续督促要求双方当事人按照

既定时间表执行协议要求。双方当事人提交撤案申

请后，合议组依照《商标评审规则》第八条的规定，

对“题述”案件作出结案或核准注册决定。合议组

还积极与其他部门沟通协调，帮助当事人落实协

议内容。

三、典型意义

合议组充分发挥巡回口审工作方式优势，通过

赴当地面对面与当事人对话沟通，实地对当事人经

营情况调查取证，并在地方市场监督管理局的协助

下，深入了解当地市场实际情形，掌握第一手案件

信息。通过主持调解，引导双方当事人达成和解协

议，由个案的“解决得了”向系列案件的“解决得好”

转变，由个案的“胜负裁决”向多个程序“联动实

质解纷”转变，不仅帮助当事人通过最简便的程序

摆脱多年诉累，一站式定分止争，更有利于传承延

续家族传统技艺，实现双方发展共赢，从而推动当

地传统文化的保护和发扬。

作者单位：国家知识产权局商标局评审八处 

第 33187479 号商标

商标案例精读
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一、基本案情

申请人 ：天津市万荣化工工业公司

被申请人 ：天津市叁零叁物流有限公司

争议商标 ：

申请人的主要理由 ：申请人是一家成立于 1994 年

7 月， 性 质 为 集 体 所 有 制 的 企 业。2010 年 3 月 至

2018 年 10 月期间，申请人时任法定代表人王某某

未经允许，私自将申请人名下的第 1560744 号等共

计 53 件商标（下称引证商标）转让至其实际控制的

被申请人名下。之后，被申请人又申请注册与上述

引证商标构成近似的争议商标，该行为违反了诚实

信用原则，争议商标构成了以不正当手段取得注册

之情形，且争议商标的使用易使公众误认，并易造

成不良影响，违反了《商标法》第四十四条第一款

规定。故申请人请求宣告争议商标无效。

被申请人未在规定期限内作出答辩。

经审理查明 ：本案 53 件引证商标由申请人分别

在第 1 类、第 2 类、第 19 类相关商品上，于争议商标

的申请日期之前提出注册申请并被核准注册 ；上述

引证商标分别于 2013 年 5 月至 12 月期间，经核准

转让至本案被申请人名下。上述 53 件引证商标涉及

的商标标志主要有“303”“叁零叁”“万嵘”“新万

荣”“万荣内 WRN”等。

申请人提交的（2021）津 01 民终 131 号《民

事判决书》为二审判决。该判决书认为，因天津市

万荣化工工业公司（即申请人）属于集体企业性质，

其对外转让的商标均属于经营过程中正常使用的状

态，且无偿转让商标权属于损害集体企业利益的行

为，应认定为无效。基于该判决，本案申请人提出

了 53 件引证商标由被申请人名下转让回申请人名下

的商标转让申请，但因“同意转让声明书中转让方

（即被申请人）未签字盖章”等原因，导致转让申请

均未被核准。

被申请人在受让上述 53 件引证商标之后，以此

为基础新申注册了包括本案争议商标在内的二十余

件商标，这些商标与各引证商标在一定程度上均构

成近似商标，或易使相关公众误认为与本案各引证

商标之间具有特定关联。

依据查明的事实可知，被申请人实际控制人在

担任申请人法定代表人期间，在明显损害申请人作

为集体所有制企业的利益之情形下，将本案 53 件引证

商标转让至被申请人名下后，又反复围绕上述引证

商标的标志申请注册了包括本案争议商标在内的 20

多件与引证商标构成近似的商标。被申请人申请注

册上述商标的行为难谓正当，且违反了诚实信用原

申请注册商标应坚持
           诚实信用原则

 许建明

——第 44714668 号“叁零叁”商标无效宣告案
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则，不仅会造成商品或服务来源的误认，而且扰乱

了正常的商标注册秩序，损害了公平竞争的市场环

境，已构成了以其他不正当手段注册商标的情形。

故争议商标的申请注册违反了《商标法》第四十四条

第一款的规定。

二、案情解析

在《商标法》中，诚实信用原则贯穿于商标

注册和商标使用的各个环节。《商标法》第十三条、

第十五条及第三十二条等以明确的条款贯彻诚实信

用原则。而第四十四条第一款关于“欺骗手段”与

“其他不正当手段”的规定是以较不确定的抽象概念

来体现诚实信用原则。该条的宗旨是本着诚实信用

原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的

市场秩序。
“其他不正当手段取得商标注册的行为”是指确

有充分证据证明系争商标采用欺骗手段以外的扰乱

商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资

源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手

段取得商标注册，其行为违反了诚实信用原则，损

害了公共利益。其适用情形包括 ：

1. 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他

人具有一定知名度或较强显著特征的商标构成相同

或者近似的 ；

2. 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他

人字号、企业名称、社会组织或其他机构名称、有

一定影响的商品名称、包装、装潢等构成相同或者

近似的 ；

3. 其他可以认定为以不正当手段取得注册的情

形。

系争商标申请人以不正当手段取得注册的商标，

不限于系争商标申请人本人申请注册的商标，也包

括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特

定身份关系或者其他特定联系的人申请注册的商标。

就本案而言，被申请人实际控制人在担任申请人

法定代表人期间，在明显损害申请人利益之情形下，

将本案 53 件引证商标转让至被申请人名下之后，又

反复围绕上述引证商标的标志申请注册了包括本案

争议商标在内的 20 多件与引证商标构成近似的

商标。被申请人申请注册上述商标的行为违反了诚

实信用原则，不仅会造成商品或服务来源的误认，

而且扰乱了正常的商标注册秩序，损害了公平竞争

的市场环境，已构成了《商标法》第四十四条第一款

所指的以其他不正当手段注册商标的情形。

三、典型意义

诚实信用原则是《商标法》的基本原则之一。

本案中，被申请人所申请注册的包括本案争议商标

在内的 20 余件商标所针对的虽然是特定当事人的

商标，其数量也未达到大量抢注他人商标的程度，

但是，本案被申请人是在以非法手段转让取得基础

商标，即本案引证商标之后，围绕上述基础商标进

行了包括本案争议商标在内的一系列商标的申请注

册。而包括本案争议商标在内的一系列商标申请注

册在脱离了其非法受让的基础商标之情形下，会因

相关引证商标产生的商标在先权利冲突而难以取得

初步审定公告并被核准注册。据此，被申请人申请

注册包括本案争议商标等一系列商标注册行为严重

违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册秩序，构成

了《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不

正当手段取得商标注册的”情形。在本案引证商标

未能成功转让回申请人名下而无法适用《商标法》

第三十条对申请人相关权利予以保护的情况下，本

案适用《商标法》第四十四条第一款，对争议商标

予以宣告无效，既维护了正常的商标注册秩序，又

保护了合法当事人的权利，并充分体现了商标主管

机关对恶意抢注商标行为的严厉打击态势，以及对

诚实信用、健康有序的商标注册和使用秩序的坚决

维护。
作者单位：国家知识产权局商标局评审二处

商标案例精读
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2023 年 1 月 13 日公布的《中华人民共和国

商标法修订草案（征求意见稿）》（下称《征求意见

稿》）第八十三条首次引入了“商标恶意抢注的民事

赔偿条款”（下称民事赔偿条款），肯定了商标恶意

抢注行为的不正当竞争属性，填补了商标恶意抢注

的民事责任空白，对营造公平竞争的市场环境有着

积极意义。但遗憾的是，《征求意见稿》的规定仍然

过于笼统，在具体适用时存在一些“灰色地带”。例如，

针对如何解决该条款提起的民事诉讼与知识产权行

政程序衔接的问题，以及如何确定损害赔偿的具体

适用规则问题，《征求意见稿》在规范构建过程中并

未给予正面回应。这必然会使得法院在日后的司法

实践中难以适从。对此，本文结合我国商标司法实践，

以上述问题为契机，对该条款提出优化建议，旨在

遏制恶意抢注的市场乱象，完善我国商标注册制度。

一、民事赔偿条款与行政确权程序的衔接

民事赔偿条款在程序上如何实现与注册商标无效

宣告制度的衔接？适用该条款是否应当以主张无效

宣告为前置条件？即是否要固守先“行”而后“民”

的传统救济路径？笔者认为，商标恶意抢注损害赔

偿之诉无需考虑行政前置程序，即使该商标权并未

经过行政程序被宣告无效，在民事诉讼程序中，法院

也无需中止审查或者支持抢注人的“合法权利外观”

抗辩并作合法推定。相反，法院可以直接对其“恶意

抢注”事实独立进行司法审查。笔者将从私权保护

的法律逻辑、行政行为公定力理论和市场主体损害

三个角度进行探究。

（一）私权保护的法律逻辑

如前文所述，注册取得制本身仅是一种人为的

制度安排。在民事诉讼中，法院径直对一项私权进

行瑕疵判断符合法律逻辑。一方面，商标权作为一

种私权，其权利来源于创新而非行政授权 [1]，其效

力的认定自然是可以在民事诉讼程序中进行。如在

“歌力思”案与“拜尔”案中，人民法院即对有瑕疵

的权利外观进行了审查。另一方面，商标注册行为

本身并不符合行政许可授权的法律模型：依据霍菲

尔德法学分析方法，在行政授权许可之前，社会公

众普遍被禁止实施某一行为，即 duty（-）。比较典

型的如采矿权，在获得授权之前，任何主体都负有

不得从事采矿权的“义务”，但是一经授权，被授权

方就具有了行使采矿权的“自由”；而在商标注册之

前，基于注册自愿原则，社会公众当然可以自由使

用自己的未注册商标，即 privilege（+）。因此，商标

注册行为本身并不是行政授权。作为一种私权，既

然其权利并不来源于行政机关，对其效力的否定性

评价也没有理由只能由行政机关作出。因此，纵使

行政机关没有作出商标无效宣告，法院仍然可以认

定“恶意注册 + 权力滥用行为、恶意注册 + 商标使

用行为和单纯的恶意抢注行为”三种行为模式 [2] 构

成不正当竞争并要求相关当事人承担相应责任。

（二）再论行政行为公定力

法院径行认定恶意抢注行为，间接评价商标权

效力并不违反行政行为公定力理论。行政行为公定

力最早由日本学者提出，在大陆法系国家被广泛采

关于商标恶意抢注民事赔偿制度的

 冯晓青  陈方家
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纳，其内涵是指作为一种预设的效力，行政行为在

作出后，除非自始无效，即获得有效性推定，在未

经有权机关依法撤销之前，任何国家机关、社会组

织或公民个人均应承认、尊重和服从 [3]。这符合行政

权与司法权彼此尊重、相互独立的理念。基于该观点，

行政行为公定力理论体现为未经商标无效宣告，法院

不得对效力瑕疵进行认定，应当推定有效。具体到

本文所探究的民事赔偿条款中，如果不以无效宣告

作为先决条件，法院就无法认定“恶意注册 + 权力

滥用行为、恶意注册 + 商标使用行为和单纯的恶意

抢注行为”三种行为模式的不正当竞争属性，因为

法院“无权”评价恶意抢注这一效力瑕疵，否则就

会破坏公定力，进而损害行政权的独立行使和公信

力。这种“完全公定力理论”不仅在学界遭到广泛

质疑，也与我国现行司法实践背道而驰。在此基础上，

学者主张 “有限公定力理论”，认为对于具有“明显

或者重大瑕疵”的行政行为，法院可以不受其约束。

这种观点确实为法院对恶意抢注商标作出否定性评

价提供了理论支撑。但是，对“明显重大瑕疵”的

理解本身就存在一定争议，什么才是“明显重大”？

“瑕疵”是不是仅限于“程序瑕疵”？

为此，可以从民事诉讼角度重新认识公定力。

笔者无意否认公定力理论，但认为前述观点并不是

公定力理论在民事诉讼中的制度体现。相反，在民

事诉讼视阈下，行政行为的公定力效力实则表现为

“该具体行政行为（商标注册行为）所认定的事实

（商标效力）属于民事诉讼法上的免证事实，免除了

权利人对该事实的举证责任，即使该事实真伪不明，

法院也推定合法，无需按照一般的证明责任分配规

则，由权利人承担不利后果”。2020 年最高人民法院

发布的《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》

中也明确指出，对于具体行政行为所认定的免证事

实，当相对人可以提出足以推翻的相反证据时，人民

法院不予采纳。因此，权利人提出合法权利外观抗

辩实则是主张了免证事实，被抢注人当然也可以依

照相关规定向法院提交关涉恶意抢注事实的证据，

法院自然应当对商标有效性的免证事实进行司法审查

而不必等待行政机关的认可，这并未破坏行政行为

公定力。

（三）自由竞争的市场环境

以无效宣告为前置条件必然会对市场主体产生

不可逆的商业损失。以“恶意抢注＋权利滥用行为”

模式为例，恶意抢注人如果对淘宝店家提起侵权投

诉或者诉讼，在漫长的诉讼未了阶段，淘宝平台为

了规避风险和法律责任，必然会选择将涉诉的涉嫌

侵权产品做长期下架处理，导致被投诉人商业机会

转瞬即逝。如果提起不正当竞争之诉必须要以无效

宣告为前提，在此诉累下，权利人的交易机会就会

迅速流失，空窗期的市场份额会被大量挤占。即使

通过民事赔偿条款获得了民事赔偿，商业交易机会

和自由竞争利益的损失也难以挽回。因此，从效率

角度入手，法律也不应当设置一个前置程序。

综上所述，在程序衔接上应当转变传统的“先

行后民”理念，抛弃完全公定力理论，从私权保护

的基本法律逻辑出发，兼顾效率与公平，澄清无需

以无效宣告作为条款的适用前提。

二、民事赔偿条款与知识产权损害赔偿体系

的衔接

（一）民事赔偿条款对接知识产权损害

赔偿体系的必要性

知识产权民事损害赔偿具体可以划分为三大类，

分别是填补性损害赔偿、惩罚性赔偿以及法定赔偿。

其中，“填平原则”反映了民事赔偿的基本精神，以

实际损失作为确定标准。具体到知识产权领域，其

计算基准是按照侵权人的实际获利或者被侵权人的

实际损失，以及权利交易费用等计算。

惩罚性赔偿属于民事责任中的特殊情形，指被

侵权人的特定民事权益被侵犯后，可以主张侵权人

承担高于实际损失的赔偿责任。吴汉东教授将其基

本功能总结为“惩罚是核心功能，补偿是基本功能，
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遏制是目标功能”[4]。根据国家知识产权局近年来公

布的数据显示，国家知识产权局 2021 年在商标审查

程序中累计打击恶意注册商标 48.2 万件；2022年 2月

依法对“冰墩墩”“谷爱凌”等 429 件商标注册申请

予以驳回；对已注册的“雪墩墩”等 43件商标依职权

主动宣告无效；2022 年 3 月又驳回恶意抢注冬奥会

冬残奥会吉祥物、口号、运动员姓名、场馆名称等

1270 件商标的注册申请 [5]。2023 年 3 月，“淄博

烧烤”成为现象级热点，据《中国知识产权报》报道，

截至 5月 8日，“淄博烧烤”相关商标申请有 14件，申

请时间集中在 2023 年 3 月和 4 月；“进淄赶烤”相

关商标有 80 余件，申请时间均为 2023 年 4 月；“八

大局”相关商标有 30 余件，申请时间集中在 2023 年

4 月 [6]。社会热点下滋生的周期性商标抢注浪潮屡禁

不止，一方面，需要有关部门继续绷紧弦，加强知识

产权执法和监督力度；另一方面，也需要从源头入手，

在立法上针对恶意抢注及相关行为适用惩罚性赔偿，

充分发挥事前预防和事后惩治作用，以最严厉的方

式、最严肃的姿态，从严打击恶意抢注行为。

法定赔偿是指在知识产权侵权中，由于三类计

算标准均无法确定，人民法院可以在法律给定的赔

偿数额内，结合具体案情，酌情认定损害数额。我国

目前在《著作权法》《商标法》《专利法》和《反不

正当竞争法》中均普遍建立起了法定赔偿制度。不

同于惩罚性赔偿制度，法定赔偿制度的核心功能仍

然是发挥补偿作用，主要见于知识产权侵权领域。

设置该类特殊赔偿制度是由于在知识产权侵权案件

中，普遍存在侵权隐秘性强、损失危害性大以及证

据采集难等问题，导致权利人在诉讼中对三类计算

基准很难举证。如果不规定法定赔偿，权利人的诉

讼维权成本过高，“赔了夫人又折兵”，维权动力减弱，

不利于知识产权保护政策的落实。

（二）民事赔偿条款适用惩罚性赔偿的

现实困境

《民法典》总则第一百七十九条第二款规定，“…法

律规定惩罚性赔偿的，依照法律的规定”。由此可见，

惩罚性赔偿的适用必须具有明确的法律依据，法律没有

规定的，法院无法适用。在现行《征求意见稿》的民

事赔偿条款缺乏直接规定的情况下，法院若要适用

就必须进行体系解释。具体而言，前文中已经分析

了民事赔偿条款可以适用的三种行为模式，这三种

行为模式的法律属性分别定位为：“恶意抢注＋权利

滥用行为”和“单纯恶意抢注”模式均为不正当竞

争行为；“恶意抢注＋商标使用行为”较为复杂，既

包括不正当竞争行为，也可能包括知识产权侵权与

其他民事侵权行为，法院必须从对应的实体法中找

到适用惩罚性赔偿的依据。

以不正当竞争为例，《反不正当竞争法》规定只

有侵犯商业秘密的才有可能适用惩罚性赔偿，商业

诋毁、虚假宣传和仿冒等其它类型的不正当竞争行

为均未被涵盖其中。在“恶意抢注＋商标使用行为”

模型中，如果抢注的是人格权等非商业标志性权益，

该行为甚至无法被评价为不正当竞争，一般的人格

权侵权无法适用惩罚性赔偿，只有当在先权利为

著作权、外观设计权等《民法典》第一百二十三条

明确规定的知识产权时，被抢注人在提起知识产权

侵权诉讼后才有依据《著作权法》以及《专利法》

规定适用惩罚性赔偿的可能。由此可见，在《征求

意见稿》语境下，法院在民事赔偿条款的基础上适

理论研讨
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用惩罚性赔偿空间有限。

针对直接适用惩罚性赔偿的困境，是否可以通

过修改对应实体法，如直接修改《反不正当竞争法》，

使其惩罚性赔偿可以适用于全部的不正当竞争行

为？这一方法虽然比较激进，但也已有迹可循：立

法上，2022 年 11 月国家市场监督管理总局发布的

《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求

意见稿）》中，已经删除了适用惩罚性赔偿和法定赔

偿的对象限制；司法实践中也有法院开始进行尝试

性突破，如在腾讯诉陈某某案 [7] 中，法院依照一般

条款认定被告陈某某的行为构成了不正当竞争，且

其主观恶意明显，情节较为严重，认定应当适用惩

罚性赔偿。

笔者认为，在《反不正当竞争法》适用过度泛

化的今天，如果再将惩罚性赔偿的适用范围普遍化，

会导致一种“寒蝉效应”，阻碍市场的自由竞争。事

实上，已有观点指出，惩罚性赔偿在反不正当竞争

领域的扩张不能穷尽，对于“混淆行为”和“虚假宣传”

等已经形成成熟审判思路且被司法实践证明对市场

竞争危害极大的类型，可以适用惩罚性赔偿 [8]。但是

以一般条款进行规制的不正当竞争行为，适用时应

当持审慎谦抑的态度。在 2022年的《反不正当竞争法

司法解释》中，人民法院已经明确一般条款可以作

为认定非典型不正当竞争行为的裁判依据，但司法

实务界和立法领域根本无法给出明确的规范指引，

纵使最高人民法院在海带配额案 [9] 中对第二条的适

用做出了指引，但是其本身就十分笼统，无法真正

统一裁判标准。比如在司法实践中，法院对商业道

德的理解就带有十分强烈的主观色彩，以金庸诉江

南案 [10] 为例，无论是 2018 年的一审，还是 2023 年

广州知识产权法院的终审判决，在利用《反不正当

竞争法》第二条进行评价时，法院往往会选择“顾

客吸引力”和“搭便车”这种极具“道德感召力”

的说辞。这实则是有将世俗道德与商业道德混为一

谈的倾向。在法院对不正当竞争行为定性摇摆不定

的情形下，市场主体本身就面临着被法律责难的风

险，若在此基础上课以更重的法律责任，市场主体

就会如被噤声的蝉，不敢参与到自由竞争的市场

之中。

（三）民事赔偿条款适用法定赔偿的可行性

及弊端

诚然，法定赔偿也应当遵循法定性。依据现行

《反不正当竞争法》的规定，只有侵犯商业秘密和混

淆两种行为可以适用法定赔偿。如果严格按照文义

解释，其适用空间同样十分狭窄。但笔者认为，适

用法定赔偿而回避惩罚性赔偿的方案具有一定合理性。

一方面，法定赔偿的扩张适用符合民事责任的

基本逻辑。不同于惩罚性赔偿，法定赔偿的核心功

能仍然是民事补偿。在这个问题上，民事赔偿条款

所涵盖的三种行为模式本身与已经明确规定可以适

用法定赔偿的侵权类型并无差异，适用法定赔偿并

未突破民事赔偿的基本规则，法院可以通过目的解

释的方法适用法定赔偿，实践中也确实如此，如

“拜尔”案、“艾默生”案等都采用了法定赔偿。

另一方面，法定赔偿对惩罚性赔偿具有包容性，

可以发挥惩罚功能。其一，在适用法定赔偿时，相

关司法解释已经明确了应当将行为人的主观状态等

纳入考量范围，实际上是将恶意作为衡量标准，恶

意的程度差异会导致具体数额的不同，这本身就是

惩罚性的体现；其二，在司法实践中，法院可以突

破法定最高限额，这使得法定赔偿的惩罚性效果得

到充分保障。例如，在“暴风诉某公司”案 [11] 中，

法院指出，法定赔偿制度除了发挥填补损失的基本

功能外，还发挥着“惩治作用”以及“警示作用”

以防止侵权人和其他社会公众再次实施侵权行为，

法定赔偿最高限额作为人民法院自由裁量的参考和

指引，是可以被突破的；在“艾默生”案中，法院

就结合案件事实与抢注人主观恶意等因素适用了法

定赔偿，实际起到了惩罚作用。

直接基于目的解释适用法定赔偿的方法是否可

行？笔者认为，回避惩罚性赔偿而径行适用法定赔

偿本身只是一种妥协方式：一方面，惩罚性赔偿起
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到了宣示作用，立法中明确适用该赔偿才可以真正

发挥其“预防的效果功能”；另一方面，无论是“艾

默生”案还是“拜尔”案，法院适用法定赔偿并发

挥惩罚性功能的大前提是实际损失等三种计算标准

均无法确定。如果原告有足以证明实际损失的证据，

就会陷入十分尴尬的境地：第一，原告无法主张惩

罚性赔偿，因为缺少明确法律依据；第二，因为原

告提交了实际损失的证据，不符合法定赔偿适用的

前提条件，既然无法适用法定赔偿，就更无法利用

法定赔偿代替惩罚性赔偿。当然，可能还有一个十

分极端的方式，为了发挥惩罚性功能而刻意不提交

实际损失等证据，这本身没有可责性，但是法定赔

偿数额的确定本身就有极大不确定性，法院确定的

数额很有可能远不及实际损失，这种情况也是有可

能存在的。

综上所述，笔者认为，一方面，将惩罚性赔偿

全面适用于所有类型的不正当竞争本身存在一定问

题，可能导致泛化问题，不利于自由的市场竞争；

另一方面，法定赔偿本身虽然可以突破法定性并包

容惩罚性赔偿，但是其本身的适用存在前提条件，
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注  释

不确定性强，且无法达到惩罚性赔偿的宣示效果。

因此，应当在民事赔偿条款中明确适用惩罚性赔偿

和法定赔偿的具体适用条件。具体而言，在适用惩

罚性赔偿时，除了存在恶意的因素外，行为人情节

严重的表现需要加以明确；在适用法定赔偿时，则

需要明确所考量的基本因素。

三、结语

在商标恶意抢注行为猖獗的今天，《征求意见稿》

规定了恶意抢注的民事赔偿责任是值得充分肯定的。

对于该民事条款的适用问题，在程序衔接上应当转

变传统的“先行后民”理念，抛弃完全公定力理论，

从私权保护的基本法律逻辑出发，兼顾效率与公平，

澄清无需以无效宣告作为条款的适用前提；在具体

赔偿规则上，为尊重法定性和谦抑性，避免司法裁

判依据不明，应当在条款中明确适用惩罚性赔偿和

法定赔偿，全面对接现行侵权损害赔偿体系。
作者冯晓青系中国政法大学教授、博士生导师；陈方家

系中国政法大学民商经济法学院知识产权法学专业硕士生

理论研讨
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一、案情介绍

2021年 11月 24日，北京市朝阳区市场监督管理局

接到商标权利人北京某公司的投诉，反映当事人在

朝阳区某 A 系列小区和某 B 小区电力工程项目中，

销售侵犯注册商标专用权的井盖，涉嫌侵犯其“长力

金盟”等注册商标专用权。朝阳区市场监督管理局

依法对该线索开展核实调查。

经查明，北京某公司是第 4157987 号图形商标、

第 4772750 号“长力金盟及图”商标、第 14826763 号

“长力金盟”商标的商标注册人，该三商标均核定使

用在第 6 类“金属井盖”等项目上，商标有效期分别

至 2026年 10月 13日、2028年 6月 20日、2025年 9 月

13日。

当事人分别于 2011 年、2017 年从河北不同的

门市部分两批次购进共计 144 个标有“长力金盟”

和第 4157987 号图形商标的井盖，安装于某 A 系列

小区和某 B 小区。其中，某 A 系列小区 114 个，某

B 小区 30 个。上述涉案井盖后经商标权利人鉴定为

侵犯注册商标专用权的商品。                                              

某A系列小区井盖于 2013年 4月交付国网北京市

电力公司并投入使用。某 B 小区井盖于 2021 年 5 月

21日交付国网北京市电力公司并投入使用。某 B小区

井盖进价 1200 元 / 个，销售（结算）价 1296 元 / 个。

朝阳区市场监管局认定当事人违法经营额 38880 元。

当事人上述井盖为相应项目分别采购无存货，交付

后产权已转移至国网北京市电力公司。2021 年 4 月

12 日，商标权利人发现涉案侵权井盖并进行证据保

全公证。                                    

当事人委托国家建筑工程质量检验检测中心

对投诉涉案小区井盖进行质量检验，检验结论均

为合格。

针对当事人在某 A 系列小区销售侵权井盖的行

为，因某 A 系列小区井盖安装和交付时间，距离违

法行为被发现超过两年，朝阳区市场监督管理局依

据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）

第六十条第二款和《中华人民共和国行政处罚法》（下

称《行政处罚法》）第三十六条第一款的规定，责令

当事人立即停止侵权行为，决定不再给予行政处罚。

针对当事人在某 B 小区销售侵权井盖的行为，

朝阳区市场监督管理局依据《商标法》第六十条

第二款的规定，责令当事人立即停止侵权行为，并

决定处罚如下：罚款 5 万元。

二、焦点问题

本案在办理过程中主要遇到以下问题：

一是当事人在施工过程中购买和安装涉案井盖

的行为，是使用行为还是销售行为；

二是当事人在不同小区、不同时间安装涉案井

盖的行为，是独立违法行为还是连续性违法行为；

三是案发时涉案侵权商品所有权已转移，是否

要予以罚没。

三、案例评析

（一）准确把握“销售”行为的实质内涵

案件办理过程中，当事人陈述申辩其购进和安

北京某电气安装工程公司
侵犯注册商标专用权案

 张 伟
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装涉案井盖的行为是使用行为，他们属于商标侵权

行为的“受害者”。执法人员通过调查建筑工程领域

经营活动的流程、特点后认为，当事人在施工过程

中购买涉案井盖的行为，虽然表面看起来是一种使

用行为，但事实上，当事人购进涉案井盖用于电力

工程中并交付取得工程款的经营活动中，其交付的

成果和取得的工程款中均包含了涉案井盖及相应价

款，故当事人在经营中安装并交付涉案侵权井盖的

行为应认定为销售侵权商品的行为。

（二）是独立违法行为还是连续性违法行为

判断当事人在不同小区、不同时间安装并交付

涉案井盖的行为是独立违法行为还是连续性违法行

为，关键要看当事人每一个违法行为的准备和实施

是否存在关联。案件中，当事人在某 A 系列小区和

某 B 小区的涉案井盖，是不同时间分两批次分别采

购，两个违法行为的准备和实施是独立的，不具有

关联。因此，应当判定当事人在某 A 系列小区和某

B 小区安装和交付涉案井盖的行为是两个独立违法

行为，应当对两个违法行为分别处理。

（三）案发时侵权商品所有权转移，是否

应予罚没

因涉案井盖所属的电力工程竣工时间较早，本

案立案调查时，涉案侵权井盖所有权按照规定已转

移至国网北京市电力公司。在涉案侵权商品物权已

流转情况下，执法人员综合考虑两方面对涉案侵权

商品作出是否罚没决定：一是侵权商品所有权流转

实际情况，包括所有权流转路径是否可以追溯、现

所有权人是否配合退返等；二是侵权商品是否可能

产生社会危害。本案中，当事人委托国家建筑工程

质量检验检测中心对投诉涉案小区井盖进行质量检

验，检验结论均为合格，从商品质量上不会危害小

区公共安全。且当事人在本案立案调查前已自行更

换并处置涉案侵权井盖，所有权已无法追溯，

故本案未对涉案侵权井盖作出罚没决定。

四、案例启示

（一）由表及里，把握商标侵权本质

《商标法》第五十七条规定了商标侵权行

为的七种情形，其中第三项“销售侵犯注册

商标专用权的商品”是商标执法中最常见的

侵权情形。与传统在线上线下经营场所销售

侵权商品的类型相比，建筑工程领域的商标

侵权行为较为隐蔽，“销售”的外在形式并不

明显。因此，在考察建筑工程领域商标侵权

行为时，应当去伪存真、由表及里、把握本质，才

能准确认定查处商标侵权违法行为。

（二）行司衔接，注重行政司法裁判标准统一

本案进入立案调查行政处罚程序前，已经经过

法院一审或二审裁判。因此，在本案商标侵权行为

的判定标准、论证说理方面参照了法院的审判思路。

行政与司法裁判标准的统一，有效地规范了统一区

域内知识产权保护秩序，有利于更好地维护商标权

利人的合法权益。

（三）分类处置，严格依法落实各项法律规定

《行政处罚法》第三十六条第一款规定：“违法

行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉

及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，

上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。”在判

商标执法与保护
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2022 年 11 月，福建省泉州市晋江市市场监督管理局接到国家知识产权局运用促进司的案件线索后，对

泉州某知识产权代理有限公司涉嫌恶意申请商标注册行为进行调查。

经查明，“巴布豆”标识商标系巴布豆（中国）儿童用品有限公司注册的商标，商标注册证号是

第 1210799号，核定使用商品为第 25类鞋等。同时，巴布豆（中国）儿童用品有限公司已注册的第 19866518号、

第 51196279 号、第 51184406 号、第 38982203 号、第 4604867 号、第 52432887 号、第 52433292 号商标均

与“巴布豆”商标近似。“巴布豆”商标产品在京东、淘宝、拼多多等各大主流购物网店平台均有销售，形

成“巴布豆”独有的特色形象。

2021 年 1 月，陕西省西安市曲江新区某客服饰行以“巴布豆”商标标识为蓝本，在当事人泉州某代理组

织指导建议下，通过字体进行构图调整，形成“芭步豆宝呗”图形标志，并委托当事人以此图形标志向

国家知识产权局申请 1 个类别的商标注册。该服饰行向当事人支付商标代理费用 500 元。2021 年 5 月，国家

知识产权局驳回商标注册申请。  

2022 年 11 月 29 日，晋江市市场监督管理局作出《行政处罚决定书》（晋市监处罚〔2022〕04-136 号），

认定当事人未遵循诚实信用原则，明知或者应知委托人申请商标注册属于《商标法》第三十二条规定的损害

他人现有的在先权利的情形，仍然接受委托代理商标注册申请，违反了《规范商标申请注册行为若干规定》

第四条第一款第（三）项规定。依据《商标法》第六十八条规定，晋江市市场监督管理局责令当事人限期改正，

给予警告，并作出没收违法所得 500 元及处罚款 10000 元的行政处罚。同时，对公司直接负责的主管人员作出

警告并处罚款 5000 元的行政处罚。
作者单位：福建省泉州市市场监督管理局 

定当事人在某 A 系列小区销售侵权井盖的违法行为

与某 B 小区的同类违法行为分属两个独立违法行为

的基础上，结合该违法行为距离被发现已远超两年，

故本案对在某 A 系列小区的商标侵权违法行为不再

给予行政处罚。

本案是一起建筑工程领域的商标侵权案件，与

传统销售侵权商品的侵权行为不同，当事人在施工

过程中购买和安装涉案井盖，因其交付的工程成果

和取得的工程款中均包含涉案井盖及相应价款，因

明知故犯代理恶意申请   
泉州某代理组织受行政处罚

 苏瀚华

商标执法与保护

而被认定为销售侵权商品违法行为。同时，因当事

人在不同小区、不同时间安装涉案井盖，执法人员

通过调查涉案井盖采购和安装的具体情况，准确判

定当事人的行为属于独立违法行为还是连续性违法

行为，进而对其分别作出不同的处理决定。无论从

对商标侵权行为“销售”概念的再认识，还是从系

列违法行为性质判定上，本案都对同领域类似案件

具有一定借鉴意义。
作者单位：北京市朝阳区市场监督管理局
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