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案例 

為了在大陸銷售X商標產品，台灣A公司透過商標查詢發現美國B公司於大陸註冊的X1商標構成近似，如A公司冒然直接在大陸銷售X商標產品，將有侵害B公司X1商標專用權之虞。而在花費龐大時間和精力與B公司協商，最後終於與B公司達成商標共存協議。 

A公司在順利與B公司達成商標共存協議後，為在大陸取得X商標的專用權，即向大陸商標局申請X商標於其使用的商品上。惟經過一段時間的等待，A公司卻收到大陸商標局《商標駁回通知書》，通知根據大陸《商標法》第28條規定，駁回A公司的X商標註冊申請。理由為：X商標與B公司在類似商品上已註冊的X1商標近似。 

A公司與B公司協商達成的商標共存協議，大陸商標局竟完全不予A 公司答辯的機會，直接駁回其X商標註冊申請。在此情況下，A公司應採取何種救濟手段以維護其權利，並於大陸取得X商標註冊？ 

解析 

根據大陸《商標法》規定，申請註冊的商標，同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。其條文規定並不若台灣《商標法》，於規定「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」下，仍有但書規定，如經在先註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，仍得以註冊的例外規定。此外，於2001年10月27日第二次修正施行迄今的大陸《商標法》及自2002年9月15日起施行的大陸《商標法實施條例》，均無任何類似1995年5月12日公布施行的大陸《商標法實施細則》中有關「商標局認為商標註冊申請內容可以修正的，發給《審查意見書》」之規定。 

因此，在《商標法實施細則》為2002年9月15日起施行的大陸《商標法實施條例》所廢止後，大陸商標局即不再核發《審查意見書》，如商標註冊申請案，依大陸《商標法》審查有不得註冊的原因，大陸商標局皆直接發給申請人《駁回通知書》，申請人並無提呈任何意見理由書或答辯的機會。 

商標事涉消費者權益 

而現行大陸《商標法》規定，雖然缺乏類似如台灣《商標法》的規定，然而大陸商標評審委員會在其2007年10月16日第24次委務會上，對駁回複審案件中的「商標共存協議」進行研究。其研究結果認為，大陸《商標法》第28條的立法目的有二：第一，保護在先註冊或者初步審定商標，避免商標權利衝突；第二，保護消費者利益，即防止相同或者近似商標出現在市場上，造成相關消費者混淆。 

而商標權為私權，申請商標與在先商標之間是否存在衝突主要是私權糾紛，應當由當事人通過法律程序主張，在駁回複審案件中，申請人與引證在先商標所有人達成商標共存協議，已經消除了當事人之間的權利衝突，且可推定雙方具有相互區分的善意。因此，如對當事人之間的商標共存協議完全不予考慮，不盡合理。在前述研究結果下，大陸商標評審委員會在其駁回複審的審查實務上，就申請人與引證在先商標所有人達成之商標共存協議，仍會加以考量，而非機械式適用大陸《商標法》第28條規定。 

惟大陸商標評審委員會認為，保護消費者利益亦為大陸《商標法》第28條的立法目的之一，且為大陸《商標法》的立法宗旨。因此，在決定是否核准商標共存註冊時，仍會考量申請商標與引證在先商標整體上是否能夠為消費者所區分，以及兩商標共存是否容易造成消費者混淆等，而非全盤接受申請人與引證在先商標所有人間達成之商標共存協議。 

相似度與知名度 

依大陸商標評審委員會之研究意見，是否核准商標共存註冊，需綜合考量下列因素： 

第一，雙方商標使用商品或服務的類似程度及雙方商標的近似程度。即雙方商標使用商品類似程度較低，雙方商標依通常的審查標準，應當判定為近似商標，但是雙方商標在整體上能夠為消費者所區分的，仍允許雙方商標共存，核准申請商標註冊。反之，如果雙方商標使用商品為同一種商品，或者是關聯程度密切的類似商品，而雙方商標近似程度較高，消費者難以區分的，則不允許商標共存，對申請商標仍予以駁回。 

第二，雙方商標的知名度。即如果引證在先商標知名度較高，核准申請商標註冊和使用容易造成消費者混淆的，則不允許商標共存，對申請商標予以駁回。而如果申請商標已經實際使用並且具有一定知名度，申請商標與引證在先商標雖然存在近似之處，但消費者能夠將申請商標與引證商標相區分的，仍允許雙方商標共存，核准申請商標註冊。 

在上述大陸商標評審委員會的審查實務下，本案A公司在收到大陸商標局核發的《商標駁回通知書》後，仍可基於其與B公司達成的商標共存協議，向大陸商標評審委員會申請駁回複審，以爭取其X商標註冊。 

然而，由於目前基於商標共存協議例外核准兩衝突商標註冊，僅為大陸商標評審委員會之審查實務而非大陸《商標法》之明文規定，如個案經審查後，在綜合考量上述因素，認為本案雙方商標共存仍容易造成消費者混淆，而駁回申請商標複審申請，A公司雖可就《駁回複審決定書》向北京市第一中級人民法院起訴，惟依人民法院審判實務，其僅審查商標評審委員會所作決定之認事用法是否有任何違誤，由於基於商標共存協議例外核准兩衝突商標註冊並非大陸《商標法》之明文規定，因此，A公司與B公司達成的商標共存協議，在法院訴訟程序上，將難有發揮效力的空間。為完全發揮商標共存協議的效力，仍有待大陸《商標法》修法時，將商標共存協議制度予以明文規定。 

（本文不代表理律法律事務所意見。） 

