
侵害商标权诉讼若干抗辩类型探析

引言

在侵害商标权纠纷中，商标权人和被控侵权人往往围绕着若干关键问题进

行激烈的攻防战。作为原告，商标权人需要对被告所有潜在的抗辩要点进行仔

细排查，以避免在诉讼程序中因某项抗辩要点的准备不足而处于不利的境地。

而作为被告，需要认真研究所有潜在适用的抗辩事由，选择适用者为己所用，

从而对抗原告的侵权指控。

侵害商标权诉讼抗辩事由，是指用以对抗商标权人主张的各项抗辩所基于

的事实和理由，是近年来的商标权保护领域热点法律问题之一。侵害商标权诉

讼抗辩主要包括以下五类 “不侵权抗辩 ”和两类 “不赔偿抗辩 ”，值得深入研究。

一、主体不适格抗辩

主体不适格抗辩是指，被告可以主张原告并非注册商标专用权人，或者原

告不拥有《反不正当竞争法》第6条规定的 “有一定影响的商品名称、包装、装

潢 ”，或者原告并未基于商标许可合同或者特别书面授权，成为商标被许可人，

因此不是适格的诉讼主体。相反，如果原告是注册商标专用权人或商标被许可

人，则可以单独或与其他适格主体共同提起侵害商标权诉讼。例如，在 “洋河酒

厂与苏酒集团再审案 ”中，名酒公司申请再审称，苏酒集团虽然与商标权人洋河

酒厂签订了商标普通许可使用合同和授权书，但合同和授权书未经商标局备

案，不得对抗第三人，故苏酒集团诉讼主体不适格。最高人民法院认为： “在发

生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确

授权，可以提起诉讼。苏酒集团作为涉案商标的普通被许可人，经涉案商标权

利人洋河酒厂明确授权，有权提起侵犯涉案商标权诉讼 ”，故对于名酒公司的理

由不予支持。

此外，被告还可以主张被告并非实施侵害商标权行为的实施方或关联方，

从生产、制造、经销、仓储、平台等各个角度说明与被诉侵权行为无关，从而

强调原告告错了对象。在此一抗辩情形下，被告需要仔细审查原告所提交的全
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部证据，说明其与原告指控侵权行为并没有真实存在的联系，综合考虑管辖权

异议、直接抗辩被告主体不适格等各项诉讼方案。

此外，应注意，如果注册商标处于撤销或宣告无效案件进程中，一般不影

响侵害商标权诉讼的进程，例如最高人民法院曾在先例判决中确认侵害商标权

诉讼仍可进行，不受撤销程序的影响。各地法院对于此一情形下的处理方式不

尽一致。

二、不混淆抗辩  —— 商标不近似或商品不类似抗辩

作为侵犯商标权诉讼司法审查的重点，法院会关注是否在消费者角度存在

实际混淆或有 “混淆的可能性 ”，商标不近似或商品不类似抗辩，实际是不混淆

抗辩的两种情形。商标第五十七条规定的侵犯注册商标专用权情形共有七类，

第二类为 “未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商

标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆

的 ”。根据该款规定，原告需要就商标是否近似以及商品是否类似进行积极主

张，而被告如果认为被诉商标与原告权利商标不近似，商品或服务也不构成类

似或关联关系，则可以积极抗辩。

在判断商标是否近似问题上，需重点关注字形、读音、含义的差异、核心

识别部分的差异、权利商标的知名度。在判断商品或服务是否类似或关联问题

上，主要应以《类似商品和服务区分表》为依据，考虑服务的目的、内容、方

式和对象，并结合相关公众的一般认识和驰名商标的特殊保护规则，进行综合

考量，必要时根据商品或服务的实质类似与否，做出突破《区分表》的事实认

定。

关于商品类似性判断的一个典型案例是 “睿驰公司诉小桔公司案 ”。在本案

中，原告睿驰公司注册了第3 5类  “嘀嘀 ”商标、第3 8类  “嘀嘀 ”和  “滴滴 ”商标，

而被告小桔公司向社会公众提供 “滴滴（嘀嘀）打车 ”服务。原告认为，被告的

服务包含了第3 5类商标中的商业管理、第3 8类商标中的电信服务等与原告商标

核定使用服务范围相同或近似的内容，侵犯了原告的商标权。法院认为： “划分

商品和服务类别，不应仅因其形式上使用了基于互联网和移动通讯业务产生的

应用程序，就机械的将其归为此类服务，应从服务的整体进行综合性判断，不

能将网络和通信服务的使用者与提供者混为一谈。 ”第3 8类商标的电信服务是
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指直接向用户提供与电信相关的技术支持类服务，而被告的 “滴滴打车 ”服务并

不直接提供源于电信技术支持类服务 ,在服务方式、对象和内容上均与原告商标

核定使用的项目区别明显 ,因此二者不构成相同或类似服务。此外，在泉州市泉

港区春回大地电子科技有限公司与上海电影股份有限公司侵害商标权纠纷上诉

案中，法院一方面认可了被告的在先商标继续使用权抗辩，另一方面基于对服

务方式、场景等的具体分析认定 “电影放映 ”服务和 “配音 ”服务未构成类似服

务，从而合理地突破了将两项服务归为同一类似群组的《区分表》。  

由于原告商标知名度是确定混淆以及损害赔偿的重要考量因素，原告需积

极主张并举证权利商标的知名度或影响力，被告亦可以就原告商标的知名度及

是否有一定影响进行否定性抗辩。该类商标不知名或无影响抗辩也可以归入不

混淆抗辩。在原告主张商标是驰名商标并要求跨类保护的情况下，被告相应的

抗辩即为商标不驰名抗辩，该类抗辩倘若成功，将会从根本上否定原告跨类保

护的主张。司法实践中，法院对认定驰名商标较为谨慎，商标不驰名抗辩也是

值得重视的，特别是以往没有驰名商标行政或司法认定记录的商标，需要充分

予以重视，双方会在诉讼中对商标驰名与否进行激烈的交锋。

三、通用、描述或指示性标识的合理使用抗辩  

《商标法》第5 9条第1款规定： “注册商标中含有的本商品的通用名称、图

形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及

其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。 ”根据

本款规定，如果争议标识只使用了商品的通用名称，或者对商品的自身特征进

行描述（即 “描述性使用 ”），或者只为了指示商品的用途、服务对象、真实来

源（即 “指示性使用 ”），则不构成侵害商标权。

商品通用名称的判断应以特定产区和相关公众为标准，不应以全国为标

准。例如，在 “山东鲁锦实业公司诉鄄城县鲁锦工艺品公司案 ”中，被告将 “鲁

锦 ”作为商品的名称或者商品装潢醒目突出使用，并主张 “鲁锦 ”是山东西南地区

民间纯棉手工纺织品的通用名称，属于正当使用。山东省高级人民法院认

为： “商品通用名称是指行业规范或社会公众约定俗成的对某一商品的通常称

谓 ”； “对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区及相

关公众为标准，而不应以全国为标准 ”。由于鲁锦已经成为具有地域性特点的棉
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纺织品的通用名称，因此被告并不侵犯原告的 “鲁锦 ”注册商标专用权。

对商品的描述性使用须有必要性和正当性。必要性是指他人确实需要使用

注册商标的构成要素，来说明自身商品的特征。正当性是指他人主观上善意使

用，没有攀附商誉的意图；客观上不属于商标意义上的使用行为，不具有区分

商品来源的作用。

指示性使用要遵循诚实信用原则和商业惯例，不应造成消费者混淆。指示

性使用包括三种情况：一是平行使用，如在电脑主机上添加 I n t e l等芯片的商标

标识，在机器可替换部件之上贴附部件商标，并写明所适用的他人机器品牌；

二是商家在商业活动中的比较使用 ,但是应当避免不正当比较而可能构成虚假宣

传或商业诋毁的行为；三是从事维修服务的主体或零售业务的主体 ,在指示为哪

些产品提供服务时，对他人商标的指示性使用，如汽车维修保养店以合理的方

式说明维修汽车品牌，需要避免使用品牌图标造成消费者认为是授权专修店从

而超过合理使用的边界。在司法实践中，法院通常考虑，使用者除使用与注册

商标构成要素重合的要素之外，是否还附加了其他说明性文字或自己的商标以

表明两者的不同，以及使用行为是否可能导致商标权人利润下降、声誉受损，

等等。

四、平行进口抗辩

商标法领域中的平行进口，是指未经国内商标权人授权的进口商，将由国

内商标权人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品，向国内的进口

行为。平行进口行为一方面可能打乱商标权人的市场布局、冲击其设定的价格

体系，并使商标被许可人直接受损且无法获得司法救济，另一方面也使消费者

以更低廉的价格购买相同或更高质量的产品。  《商标法》未对平行进口问题作

明确规定。实践中，平行进口一般被认为是合法的，但需要对涉案行为是否属

于平行进口进行认定和评判。

司法实践中，法院一般从五个方面判断是否存在商标平行进口行为：一是

考察国内商标权利人与产品来源国商标权人之间是否存在实际控制关系。如果

国内商标权人与产品来源国商标权人不是母子公司，也不存在股东关联关系，

则不构成商标平行进口。需要指出国内商标权人和产品来源国商标权人即使存

在某种经销或合作关系，只要未构成控制关系，则国内商标权人仍可制止其他
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渠道的产品进口到国内，相关产品亦非平行进口产品。二是考察国内商标权利

人对商标广告宣传的投入及商品的地方商誉。如果国内商标权人或其独占许可

使用人与产品来源国商标权人既不存在控制关系，且已经对商标投入了巨大的

广告宣传，并通过营销努力建立了该商品的地方商誉，则更不应以平行进口为

由允许进口商无偿侵占国内商标权人的商誉。三是考察国内产品与进口产品是

否存在明显的质量差异，或者产品体系明显不同。四是考察产品销售者是否能

够提供涉案产品的合法来源链条，并追溯到产品来源国的权利人，如果来源链

条发生中断，则产品销售者承担举证不利的后果。五是考察涉案产品在国内的

销售是否是出于善意，例如产品中是否掺杂一定数量的假货、销售商是否存在

恶意仿冒的情况等。在 “百威公司与古龙公司二审案 ”中，百威公司是 “科罗

娜 ”“ Co r o n it a  Ex t r a及图形 ”商标的被许可使用人；古龙公司进口一批啤酒，啤

酒瓶身上使用了 “ Co r o n it a  Ex t r a及图形 ”等商标，并在报关单、入境货物检验

检疫证明和中文标签样张上使用了 “卡罗娜 ”字样。法院认为，古龙公司进口的

涉案啤酒系平行进口商品，客观上不会造成相关公众对商品来源的混淆误认，

但百威公司通过长期诚信经营和大量宣传投入，使中文 “科罗娜 ”与英

文 “ Co r o n it a  Ex t r a及图形 ”商标建立起紧密的对应关系，古龙公司使用与 “科罗

娜 ”近似的 “卡罗娜 ”中文标识的行为，仍侵害了涉案商标专用权。

需要注意的是，平行进口抗辩仅涉及平行进口货物本身使用权利商标侵权

与否，在销售平行进口货物过程中，销售商亦应注意遵守前文所述指示性使用

的合理要求，避免在商业经营活动中突出使用商标，否则有可能存在侵权风

险。在 “维多利亚的秘密案 ”（维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉上海麦司投

资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷）中，法院指出， “如果对销售过

程中商品商标的指示性使用不加限制，则可能危及相关服务商标的存在价值。

因此，麦司公司在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，

如超出了指示商品来源所必需的范围，则会对相关的服务商标专用权构成侵

害。

五、在先商标继续使用抗辩

《商标法》第5 9条第3款规定了在先商标的继续使用抗辩： “商标注册人申

请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与

注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该
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使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。 ”

根据本条规定，先用权抗辩的成立要件包括五点：首先，在先使用人在商

标注册人申请商标注册前，已使用商标；其次，在先使用人先于商标注册人使

用商标；再次，在先使用人在商标注册人申请商标前的使用，达到有一定影响

的程度；复次，在先使用人的使用范围不得超出原经营商品或服务、原经营区

域；最后，在先使用人应当依商标权人的要求，附加适当区别标识。例如，

在 “春回大地公司与上影公司上诉案 ”中，春回大地公司于2 0 1 4年申请注

册 “ S F C”商标，核定使用服务为第4 1类录像带发行、娱乐、配音等。上影公司

成立于1 9 9 4年1 0月， “ S F C”是其英文名称S h an g h a i F ilm  Co r p o r a t io n  Lt d .的

首字母，并在经营中予以使用。法院认为，上影公司提供的大量证据，例如域

名注册查询信息、电影票兑换券、影城开业庆典照片、大众点评网和美团网上

的点评、《环球时报》《广州日报》等，能够证明被上诉人在注册商标的注册

日之前已长期广泛的使用商标 “ S F C”。 “ S F C”是被告上海电影股份有限公司的

商标名称缩写，被告有在商业中善意使用该商标的意图，且该商标在相关市场

上享有很高的声誉。因此，上诉人春回大地公司认为上影公司构成侵权的主张

应予驳回。

六、三年不使用抗辩  – 不赔偿抗辩之一

所谓不赔偿抗辩，是指被控侵权人虽然侵犯了权利人的商标权，但是无须

对权利人进行赔偿的法定抗辩事由。《商标法》第6 4条第1款规定了 “三年不使

用抗辩 ”： “注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使

用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内

实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用

过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔

偿责任。 ”在 “三米公司与宠博公司上诉案 ”中，三米公司于2 0 11年注册

了 “ Min k s h een ”商标，核定使用商品为第3类 “宠物用香波 ”等；宠博公司在天猫

商城长期大量销售印有 “ Min k s h een ”商标的系列商品。法院指出： “一项商标只

有使用后才能产生实际的市场利益，如果商标未经实际使用，则其无法与商品

相联系，故即使他人使用该商标也不会挤占权利人的市场份额，其损害结果也

就无从发生。 ”上诉人三米公司在注册涉案商标后，并未对涉案商标进行实际使
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用，故宠博公司虽然构成侵害商标权，但其行为不会造成上诉人实际经济损

失，无需赔偿。

应当注意，对于注册已满三年的商标而言，商标权人对其实际使用商标的

情况负有举证责任。那么对于注册未满三年的商标而言，商标权人是否也需证

明商标已实际使用从而获得赔偿的资格，道理上也是相同。民事损害赔偿采取

填平原则，即将权利人的损失全面填补。如果商标未被实际使用，其未给注册

人带来实际利益，自无实际损失可言，也无赔偿予以填平的必要。

七、合法来源抗辩   -  不赔偿抗辩之二

商标法第6 4条第2款规定了作为另一个 “不赔偿抗辩 ”事由，即 “合法来源抗

辩 ”： “销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取

得并说明提供者的，不承担赔偿责任。 ”对该款规定，可从三方面进行理解：首

先，销售者的主观心态应为 “不知道且不应当知道 ”。这可以从权利商标的知名

度、销售者的资质和合理注意义务、销售者在先受到的侵权警告和行政查出情

况等方面进行判断。其次，对商品的合法来源，可通过对上游供货者资质进行

审核、提供与上游供货者的销售合同等方式证明。最后，销售者必须说明上游

提供者的基本信息。例如，在 “光明公司与易买得公司、美食达人公司案 ”中，

美食达人公司注册了 “8 5度C”“8 5 ℃”等商标，光明公司在其 “光明优倍鲜牛

奶 ”包装上突出显著印有 “8 5 ℃”的字样，该牛奶在易买得公司老西门店销售。

法院认为，易买得公司老西门店销售涉案商品的行为已构成侵害商标权，但 “易

买得公司作为一家企业，无法简单、直观地判断光明乳业公司的行为是否构成

侵权，这种判断已经超出了易买得公司的能力范围。 ”同时，易买得公司提供的

证据证明其已审核了光明乳业公司的相关证照，且易买得公司与光明公司的

《商品供销合同》已经实际履行，因此，被告易买得公司就涉案商品具有合法

来源的抗辩成立，不承担赔偿责任。

需要指出，在近年来的侵害商标权案件中，屡屡出现进口商以销售商自居

而提出合法来源抗辩的案件。事实上，进口商将被控侵权产品从无到有进口到

国内，实现了该商品在商标注册国市场的初始流通，其行为与生产商的行为后

果相一致，实际类同于生产商，故应承担与生产商同样的侵权责任，包括赔偿

责任。而较一般销售者而言，进口商对进口商品是否侵犯他人商标权应负有较
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高的注意义务，其不应以 “不知道 ”而免赔。因此，笔者认为进口商并不能以此

时其不享有销售商的 “合法来源 ”进行抗辩。

2022-01-24
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