
注册商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权

邓思涵

注册商标在市场中的商业价值已经越来越受到重视，企业为了提高商

标的价值，在生产、经营过程中，不断提升商品或服务的质量，加强宣传、

推广，完善商标管理制度，并不断加大对商标的保护力度。这也使得侵权

人不得不采取更加复杂的手段实施侵权行为。早期销售假冒商品的直白、

拙劣的侵权手段已不多见，近几年的侵害注册商标专用权的案件呈现出情

节更加复杂、手段更加隐蔽的特点。通常是由一个自然人在中国大陆地区，

在同一种或类似商品/服务上申请注册与商标权人的在先注册商标（以下

简称权利商标）相同或近似的商标（以下简称被诉侵权商标）。该自然人

使用与商标权人相同或近似的字号在香港或中国以外的国家或地区注册

一个企业法人。再由该企业法人对经销商进行授权或许可，许可其在中国

大陆地区使用被诉侵权商标。一旦被诉侵权商标被核准注册，商标权人欲

诉至法院主张其侵害权利商标的专用权，商标权人若主张权利商标构成驰

名商标，因为被诉侵权商标是核定使用在同一种或类似商品/服务上的商

标，一是认定标准较高、难度较大，另外法院通常会认为不需要对权利商

标是否构成驰名进行审查。因此在先商标权人只能先对被诉侵权商标提起

商标权无效宣告请求。如果国家知识产权局宣告该商标无效，那么在该商

标权有效期间，其权利人的使用行为是否会被认定侵权并承担赔偿责任？
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法律对此并无明确规定，在司法实践中，法院认定标准并不相同，主要分

为两类。一类是因被诉侵权商标自始丧失商标专用权，只要满足商标侵权

构成要件即认定侵权；另一类是除满足商标侵权构成要件以外，还要以注

册、使用被诉侵权商标主体的主观过错认定侵权。

一、 只要满足商标侵权构成要件即认定侵权

在新平衡公司与纽巴伦公司等商标侵权纠纷案
i
中，新平衡公司（New

Balance）是核定使用在第 25类鞋等商品上的“ ”系列商标（以下简称

权利商标）的商标权人。纽巴伦公司于 2004 年 3 月 12 日在第 25 类鞋等

商品上申请注册第 3954764 号“ ”商标（以下简称被诉侵权商标），

该商标于 2012 年 5月 14 日核准注册，后于 2019 年 7 月 11 日被北京高院

二审判决宣告无效。纽巴伦公司于无效宣告前在运动鞋等商品上使用被诉

侵权商标。二审上海知识产权法院认为，被宣告无效的注册商标，自始丧

失商标专用权。上海知识产权法院直接依据《商标法》第五十七条的规定

认定纽巴伦公司在同一种或类似商品上使用与权利商标近似的标识，容易

导致相关公众的混淆、误认，构成商标侵权，应当承担赔偿责任。

在上海钟厂与上海好大钟公司等商标侵权纠纷案
ii
中，常州中院认为，

上海好大钟公司注册的被诉侵权商标被宣告无效即视为其商标专用权从

未存在过，该商标被宣告无效前的商标使用行为并不当然合法。常州中院

依据《商标法》第五十七条的规定认定上海好大钟公司等在同一种或类似

商品上使用与权利商标近似的商标，容易导致相关公众的混淆、误认，构
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成商标侵权。即使其不具有主观故意，仍应对该商标侵权行为承担赔偿责

任。上海好大钟公司等注册、使用被诉侵权商标的主观状态，不应成为

是否构成侵权并承担侵权责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因

素。

在以上两个案例中，上海知识产权法院及常州中院都认为注册商标被

宣告无效后，法律不承认该注册商标专用权曾经存在过。商标权人对该商

标的使用丧失了《商标法》上的依据，仅是对一般商业标识的使用。在

符合《商标法》第五十七条规定的情形时即构成商标侵权并应当承担赔

偿责任。而主观故意仅是作为确定赔偿数额的考量因素。

二、除满足商标侵权构成要件以外，还要以注册、使用被诉侵权商

标主体的主观过错认定侵权

在南常公司与南常新公司侵害商标权纠纷案
iii
中，南常公司是核定使

用在第 7类绞肉机（机械）等商品上的第 3298172 号“南常及图”商标（以

下简称权利商标）的商标权人，该商标于 2004 年 5月 28 日核准注册。南

常新公司的法定代表人于 2004 年 8 月 11 日在第 7类绞肉机（机械）等商

品上申请注册第 4215222 号“南常新及图”商标（以下简称被诉侵权商标），

该商标于 2006 年 12 月 28 日核准注册。南常新公司在食品切片机等商品

上使用被诉侵权商标。2013 年 9 月 2 日原商标评审委员会认定被诉侵权

商标与权利商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，并对该商

标予以宣告无效。北京高院于 2014 年 6 月 20 日在二审判决中支持了该无
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效裁定。在商标侵权案件中，北京高院认为被诉侵权商标因与南常公司在

同一种或类似商品上已经注册的权利商标近似而被无效，其商标专用权视

为自始不存在。南常新公司作为食品加工机械的专业生产商，明知同种

或关联商品上长期存在权利商标，却未进行合理避让，仍然使用与之近

似的被诉侵权商标，客观上容易造成混淆，主观上亦难谓正当和善意，

故南常新公司侵害了权利商标的专用权，应当承担赔偿损失等民事责任。

在济民公司与亿华公司侵害商标权纠纷案
iv
中，济民公司的权利商标

于 1998 年 9月 28 日核定使用在第 5类化学医药制剂等商品上。亿华公司

于2004年5月20日在第5类医药制剂等商品上申请注册与权利商标近似

的被诉侵权商标。该被诉侵权商标于 2007 年 3月 28 日核准注册。亿华公

司在医药制剂等商品上使用了被诉侵权商标。上海知识产权法院认为，商

标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均

具有一定的公信力，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合

法的行为转变为侵权行为。但是，《商标法》第七条规定，申请注册和使

用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或在

使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害

他人在先权利，那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存

在，在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权。商标不予注

册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使

用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是
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否具有恶意。

上海知识产权法院认为，认定亿华公司是否构成侵权需要考虑两个方

面，第一是亿华公司主观是否存在恶意。亿华公司明知济民公司长期使用

权利商标，仍在基本相同的商品上申请注册并使用与权利商标近似的商

标，主观上存在傍附权利商标的恶意。第二则是亿华公司使用被诉侵权商

标的行为是否容易导致相关公众的混淆、误认。两商标运用文字的方式和

风格非常接近，涉案商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定

是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准，因此应当认定容易导

致相关公众的混淆、误认。最终上海知识产权法院认定亿华公司在同一种

商品上使用与权利商标近似的商标，主观上存在恶意，客观上容易导致混

淆，构成对权利商标的侵害并应当承担赔偿责任。

在飞鹿吊风扇总厂与飞鹿公司侵害商标权纠纷案
v
中，飞鹿吊风扇总

厂的权利商标于 1988 年 1 月 30 日核定使用在第 11 类电扇等商品上。飞

鹿公司于 2011 年申请注册被诉侵权商标，该商标于 2012 年 5 月 20 日核

定使用在第 11类风扇（空气调节）等商品上。原商标评审委员会于 2018

年 4 月 17 日以被诉侵权与权利商标构成使用在同一种或类似商品上的近

似商标为由，对被诉侵权商标予以宣告无效。北京知识产权法院及北京高

院均维持了该无效裁定。飞鹿公司在此期间在风扇等商品上使用被诉侵权

商标。一审禅城法院同样认为飞鹿公司是基于对被诉侵权商标已获得注册

的信赖而使用该商标，故不能凭此径行认定飞鹿公司的使用行为不合法、
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构成侵权，而应当审查飞鹿公司注册、使用该商标的主观过错情况进行

认定。因权利商标持续使用并具有较高知名度，飞鹿公司仍在电风扇等商

品上注册、使用与权利商标近似的商标，具有制造混淆、攀附权利商标商

誉的主观故意。禅城法院根据《商标法》第五十七条第二项认定飞鹿公司

构成商标侵权并应当承担赔偿责任。二审佛山中院支持了禅城法院的认

定。

以上法院均是将在后注册商标权人在注册、使用该商标时具有主观恶

意作为构成商标侵权的要件之一。在符合《商标法》第五十七条规定的商

标侵权情形时，还要求在后注册商标权人主观具有恶意，才可认定构成商

标侵权。理由是国家知识产权局准予商标注册的决定具有公信力，商标权

人基于该信赖利益对注册商标进行使用、许可、转让等活动应当受到法律

保护，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期

性，不利于市场主体的交易安全。

在泰鸿公司与泰红公司等侵害商标权纠纷案vi中，一审阿克苏中院与

维吾尔高院也同样认为需要考虑在后注册商标权人在注册及使用被诉侵

权商标时是否具有主观故意，但其依据的法律规定却是《商标法》第四十

七条第二款。该规定内容为，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告

无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工

商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行

的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意
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给他人造成的损失，应当给予赔偿。维吾尔高院因认定在案证据不能证明

泰红公司等在申请注册被诉侵权商标时存在明显攀附权利商标的故意，亦

无证据证明其在实际使用时对被诉侵权商标进行了不规范的使用，因此泰

红公司等不构成商标侵权。

在索菲亚公司与雅努斯公司等侵害商标权纠纷案vii中，广州知识产权

法院在二审中同样依据《商标法》第四十七条第二款的规定认定雅努斯公

司等因在注册、使用被诉侵权商标的过程中具有明显恶意，构成商标侵权。

虽然认定标准是一致的，但依据《商标法》第四十七条第二款的规定是值

得商榷的。因此该条款规定的不具有追溯力及恶意的例外情形，是指注册

商标被宣告无效前该商标作为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标

侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵

权案件的处理决定等。并不应当适用于注册商标被宣告无效前，该商标作

为被诉侵权商标被提起诉讼的侵害商标专用权案件。

三、结论与建议

无论法院采用前述何种侵权认定标准，证明被诉侵权人在注册及使用

该商标时的主观故意对于权利商标的商标权人来说都是重要的。如果法院

采用第一种认定标准，证明被诉侵权人具有主观故意可以提高赔偿数额；

如果法院采用第二种认定标准，恶意则是被诉侵权人构成侵权的主观要

件。因此建议注册商标权人收集被诉侵权人具有主观故意的证据，包括但

不限于以下情形：
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（一） 侵权人在宣告商标无效裁定生效后仍使用被诉侵权商标；

（二）侵权人经权利人通知、警告后，仍继续实施侵权行为；

（三）侵权人或其法定代表人、管理人是权利人的法定代表人、管理

人、实际控制人；

（四）侵权人接触过权利商标，比如与权利人存在合作、许可、经销、

代理、代表等关系；有业务往来或者为达成合同等进行过磋商；

（五）权利商标经持续使用、宣传具有较高知名度；

（六）侵权人与权利人营业地在地理位置上邻近，且属于同一业务领

域；

（七）侵权人除申请注册相同或近似商标外，还将相同或近似的字号

作为企业名称进行使用；或注册与权利商标相同或近似的域名；

（八）商标权人持续提起异议及无效申请，侵权人仍在同一种或类似

商品/服务上持续申请注册并使用与权利商标相同或近似的商标。
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iv 上海知识产权法院作出的（2017）沪 73 民终 299 号判决书。
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