北京市第一中级人民法院

民 事 判 决 书

（2010年）一中民终字第20492号

上诉人（原审被告）北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司，住所地北京市昌平区北七家镇宏翔鸿科技孵化基地。
法定代表人张国安，董事长。

委托代理人胡贤德，上海胡贤德律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）厦门金马溜冰鞋有限公司，住所地福建省厦门市海沧区霞美路8号。
法定代表人欧诚群，董事长。

委托代理人黄超，上海御宗律师事务所律师。
委托代理人刘春艳，女，1969年3月30日出生，厦门金马溜冰鞋有限公司经理，住福建省厦门海沧区。
上诉人北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司（简称北京金马天籁公司）因侵犯注册商标专用权纠纷一案，不服北京市昌平区人民法院（简称原审法院）于2010年10月8日作出的（2009）昌民初字第6850号民事判决（简称原审判决），向本院提起上诉。本院于2010年11月25日受理此案，并依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：

一、厦门金马溜冰鞋有限公司（简称厦门金马公司）主张享有“金马”，商标专用权的事实
厦门金马公司经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准注册了“金馬+图形+GOLDEN HORSE”商标（见本判决后页附图1）注册号737920，核准使用在第28类冰鞋等商品。2004年12月2日，商标局核准第737920号商标续展注册，续展有效期自2005年3月28日至2015年3月27日。后厦门金马公司又经商标局核准分别注册了“金馬+图形+KING HORSE”商标，注册号为5019065以及“金馬+图形+JIN MA”商标，注册号为5019067，均核准使用在第28类冰鞋等商品，有效期自2009年6月7日至2019年6月6日。

二、北京金马天籁公司申请注册“金马天籁”商标的有关事实

2005年12月13日，北京金马天籁公司的法定代表人张国安向商标局申请注册“金马天籁”商标（该商标仅为“金马天籁”四个文字的组合，不含有图形），申请号为5058916，类似群为2809，商品/服务列表注明为“溜冰鞋、旱冰鞋……”，初审公告日期为2009年3月13日。2006年4月12日，商标局依法受理了该商标的注册申请，并进行了公告，注册公告日期为2009年6月14日。2009年4月7日，厦门金马公司向商标局对“金马天籁”商标提出异议申请。2009年7月17日，商标局受理了该商标的异议申请，至本案开庭审理时尚未作出裁定。

三、厦门金马公司与北京金马天籁公司使用商标相关情况
厦门金马公司提供的“金马”牌溜冰鞋实物及照片显示，该溜冰鞋的鞋帮外侧嵌印有金色商标，整体呈扇形，分上中下三部分排列： 上部为“GOLDEN HORSE”的字母与标记组合，中间为双前肢扬起的“马”图形，下方为“金馬”字样。该图形与厦门金马公司注册登记的商标图形一致。

北京金马天籁公司提供的“金马天籁”牌溜冰鞋实物显示，该溜冰鞋的鞋帮外侧缝制有灰色椭圆片，椭圆片上的印刷内容分为四部分：最上部为“金马天籁 品质至尊”的红色文字，文字下面为金色、双前肢扬起的“马”图形，图形下为 “北京金马天籁溜冰鞋” 的红色文字， 最下端为“010-81769835 89755823”的黑色数字（见本判决后页附图2）。该图形内容与北京金马天籁公司申请注册的“金马天籁”（仅文字组合）商标差异较大。

四、厦门金马公司指控北京金马天籁公司侵权的有关事实

2010年2月1日，厦门金马公司向北京市方圆公证处申请对其购买北京金马天籁公司的溜冰鞋的过程和结果进行保全证据公证。北京市方圆公证处于2010年2月4日出具了（2010）京方圆内经证字第01899号公证书。根据该公证书记载，2010年2月2日，刘春艳受厦门金马公司委派来到北京市方圆公证处，称其根据北京金马天籁的销售网页上的购物地址和电话，2010年1月31日自行前往该公司溜冰鞋销售地点购买了一双溜冰鞋。2010年2月2日，刘春艳与北京市方圆公证处公证人员一同到达位于北京市昌平区立汤路威尼斯花园水韵风情庄园一区2-2的北京金马天籁公司。该公司办公与销售设在同一套居室，办公室摆放有注册号为1102212881765的“北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司”营业执照，办公桌面上摆放有正在运行中的网上销售电脑，在套间存放着有“北京金马天籁高级溜冰鞋”字样包装箱的溜冰鞋。在公证人员监督下，刘春艳以普通消费者身份，在该处购买了一双黑色42号北京金马天籁溜冰鞋和一双棕色38号北京金马天籁溜冰鞋，并现场取得了北京金马天籁公司经理陈建华名片一张、检验报告一份、代码为111000921111的北京市商业企业专用发票一张（发票中包括此次购买溜冰鞋所支付的296元及2010年1月31日购买溜冰鞋所支付的168元）。因陈建华称公司印章不在，故在发票上加盖了“北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司合同专用章”印章。购买过程中，公证员对购买地点、购鞋情况、溜冰鞋存放间等均进行了拍照，共取得照片11张。后北京方圆公证处对刘春艳购买的溜冰鞋和当场取得的名片、检验报告、北京市商业企业专用发票原件进行了封存，并对封存证物情况进行了拍照，共取得照片12张。封存好的证物由刘春艳带回。公证员将所有照片传入电脑，刻录成光盘保存于公证卷宗。

2010年2月1日，厦门金马公司向北京市方圆公证处申请对相关网页登载的事实进行保全证据公证。北京市方圆公证处于2010年2月1日出具了（2010）京方圆内经证字第01898号公证书。根据该公证书的记载，2010年2月1日，刘春艳受原告公司委派在北京市方圆公证处公证员的监督下，在该处利用该处计算机通过宽带上网，共取得实时打印结果82页。已保全的网页上显示有对厦门金马公司生产的溜冰鞋以及对北京金马天籁公司被控侵权溜冰鞋的宣传报道。北京金马天籁公司认可上述网站的真实性。

2010年3月5日，厦门金马公司向上海市东方公证处申请对相关网页登载的事实进行保全证据公证。上海市东方公证处于2010年3月5日出具了（2010）沪东证经字第1803号公证书，根据该公证书的记载，2010年3月5日，刘春艳受厦门金马公司委派在上海市公证处公证员的监督下，在该处利用该处计算机通过宽带上网浏览相关页面并打印。已保全的网页上显示有对厦门金马公司生产的溜冰鞋以及对北京金马天籁被控侵权溜冰鞋的宣传报道。北京金马天籁亦认可上述网站的真实性。

北京金马天籁公司对上述证据真实性无异议，但认为北京金马天籁所使用的“马”图形与厦门金马公司的注册商标不构成近似，不会产生消费者误认的情况，同时认为网络搜索结果和本案缺乏关联性，无法证明北京金马天籁故意进行误导消费者的宣传，侵犯厦门金马公司的商标专用权。

五、北京金马天籁关于不侵犯厦门金马公司商标专用权的抗辩情况

第一、北京金马天籁公司认为其依法核准的商标是“金马天籁”四个文字的组合，其现在使用的图形仅仅是一个标识，因此厦门金马公司认为北京金马天籁公司的商标在同一产品上与厦门金马公司商标近似没有事实依据。

第二、北京金马天籁公司认为厦门金马公司在起诉书中所称2002年即发现北京金马天籁公司在市场上销售“金马天籁”牌溜冰鞋与事实不符，因为北京金马天籁公司公司成立于2005年8月9日，并且若确为2002年发现则至2010年已超过诉讼时效。

第三、北京金马天籁公司提供了厦门金马公司“金馬”注册商标和北京金马天籁公司“金马天籁”商品标识的图形对比表，并指出两者之间存在差异。

第四、北京金马天籁公司指出厦门金马公司的商标直接印制在鞋上，北京金马天籁公司的标识是缝制在鞋上，且两者的溜冰鞋产品不同，不会导致消费者误认。

厦门金马公司对北京金马天籁公司以上抗辩均不认可，认为北京金马天籁公司的商品标识与厦门金马公司的注册商标构成近似，并且北京金马天籁公司在实际的宣传和销售中已经侵犯了厦门金马公司的注册商标专用权，包括在销售网点使用了厦门金马公司“马”的图形、在百度网宣传中以北京金马的名义对外销售、在产品中使用与厦门金马公司近似的商标标识等。

六、其他相关事实

厦门金马公司聘请律师费用为20 000元，在北京市方圆公证处进行两次公证的费用分别为390元和 3700 元。2009年10月13日，厦门金马公司与第24届全国花样轮滑锦标赛组委会、 宿迁市体育局签订合同，成为第24届全国花样轮滑锦标赛的总冠名赞助商，  广告费为80 000元。

上述事实有第737920号、 第5019065号和第5019067号商标注册证、商标局核准续展注册证明、“金马”牌溜冰鞋实物及相片、“金马天籁”牌溜冰鞋实物、商标注册申请受理通知书、“金马天籁”商标注册信息、商标异议申请受理通知书、（2010）京方圆内经证字第01899号公证书、（2010）京方圆内经证字第01898号公证书、（2010）沪东证经字第1803号公证书、北京市商业企业专用发票、“金马”注册商标和“金马天籁”商标及标识的图形对比表、上海御宗律师事务所开具的代理费发票、北京市方圆公证处开具的公证费发票、第24届全国花样轮滑锦标赛参与确认合同、第24 届全国花样轮滑锦标赛广告费发票及当事人陈述等证据在案佐证。

原审法院认为：

一、关于诉讼时效问题

诉讼时效制度虽具有督促权利人行使权利的立法目的，但其实质并非否定权利的合法存在和行使，而是禁止权利的滥用，以维护社会交易秩序稳定，进而保护社会公共利益。但应当注意，通过对权利人的权利进行限制的方式对社会公共利益进行保护应有合理的边界，该边界就是应在保护社会公共利益的基础上进行利益衡量，不能滥用诉讼制度，随意否定权利本身。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第十八条规定，侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决北京金马天籁公司停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。根据（2010）京方圆内经证字第01899号公证书 、（2010）京方圆内经证字第01898号公证书、（2010）沪东证经字第1803号公证书记载的内容，北京金马天籁公司在厦门金马公司起诉时仍在生产销售被控侵犯厦门金马公司商标权的溜冰鞋产品，故厦门金马公司向原审提起诉讼未超过诉讼时效。

二、北京金马天籁公司的使用行为是否构成了对厦门金马公司注册商标专用权的侵犯

根据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三条规

定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。厦门金马公司的第737920号“金馬+图形+GOLDEN HORSE”商标依法核准注册，且经续展仍在保护期内，故商标注册人对其注册商标在核定使用的商品上享有的专用权依法应当予以保护。另，北京金马天籁公司认为其申请注册的商标仅为“金马天籁”四个字的组合，与厦门金马公司注册商标不构成近似。因商标局已经受理厦门金马公司对“金马天籁”商标的异议申请，故本案中不予评述。原审法院仅对厦门金马公司诉称的“金马天籁”牌溜冰鞋在显著位置上使用的商标图形是否侵犯厦门金马公司的注册商标专用权进行审理。

根据《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。原审法院认为，构成该条款的侵权行为应当符合三个要件： 一是被控侵权的标识系作为商标使用；二是被控侵权的标识与厦门金马公司注册商标的标识相同或近似；三是被控侵权商品与厦门金马公司注册商标核定使用的商品构成相同或类似商品。就本案而言，需要确认以下问题：

第一、北京金马天籁公司对被控标识的使用是否属于商标意义上的使用

商标是用以区别商品或服务来源的标志。本案中，根据厦门金马公司与公证人员从北京金马天籁公司处买回的溜冰鞋实物及北京金马天籁公司自身提供的标识图形来看，北京金马天籁公司在其生产的溜冰鞋鞋帮外侧处均缝制有“灰色椭圆底+‘金马天籁 品质至尊’红色文字+金色‘马’图形+黑色电话号码”的图形组合。虽然北京金马天籁公司向商标局申请注册的商标仅为“金马天籁”这四个汉字的组合，但在实际使用中，北京金马天籁公司均以上述的图形组合整体作为自身产品的标记，起到了标示商品来源的目的，因此北京金马天籁公司对“灰色椭圆底+‘金马天籁 品质至尊’红色文字+金色‘马’图形+黑色电话号码”的图开组合的使用属于商标意义上的使用。

第二、北京金马天籁公司标识与厦门金马公司注册商标是否相同或者近似

《商标解释》第九条规定，《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与厦门金马公司的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与厦门金马公司的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与厦门金马公司注册商标的商品有特定的联系。厦门金马公司的注册商标虽为组合商标，但其中起显著识别作用的为汉字“金馬”与双前肢扬起的“马”的图形。北京金马天籁公司所使用的商品标识中最显著的亦是双前肢扬起的“马”的图形。虽然北京金马天籁公司指出这两个“马”的图形存在鬃毛不一样、眼睛不一样、图形平衡度不一样等七处差别，但是这些差别过于微小，以相关公众的一般注意力为标准，普通公众无法轻易分辨出两个“马”图形之间的不同，二者在视觉上基本无差别。并且北京金马天籁公司在商品标识中亦使用了“金马”文字，与厦门金马公司的区别仅为“马”字的简繁不同，而含义完全相同。因而相关公众对北京金马天籁公司生产、销售的溜冰鞋商品的来源容易产生误认或者认为其来源与厦门金马公司注册商标的商品有着某种特定的联系。因此，北京金马天籁公司被控侵权的商品标识与厦门金马公司的注册商标构成近似。

第三、北京金马天籁公司标识与厦门金马公司注册商标是否使用于同种或类似商品

根据《商标法》第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。厦门金马公司的第 737920号“金馬”组合商标核定使用的商品类别为第28类冰鞋等产品。 而北京金马天籁公司生产、销售的溜冰鞋产品，同样属于冰鞋类产品。因此厦门金马公司的第 737920号“金馬”组合商标所核定使用的商品与被控侵权商品为相同商品。

综上，北京金马天籁公司未经厦门金马公司许可，在同一种商品上使用了与其注册商标近似的商品标识，属于侵犯注册商标专用权的行为。另，根据《商标法》第五十二条第（二）项规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。因此北京金马天籁公司销售“金马天籁”牌溜冰鞋的行为亦侵犯了厦门金马公司的注册商标专用权。

三、关于民事责任承担问题

《商标解释》第二十一条规定，人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据《中华人民共和国民法通则》（简称《民法通则》）第一百三十四条、《商标法》第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失，消除影响等民事责任。北京金马天籁公司侵犯了厦门金马公司的注册商标专用权，依法应当承担停止侵权的民事责任，即立即停止在其生产、销售的溜冰鞋上使用被控侵权的商品标识。

根据《商标法》第五十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。就本案而言，由于厦门金马公司未能提供证据证明其实际损失，亦未提交证明北京金马天籁公司非法获利数额的证据，故原审法院将综合考虑厦门金马公司注册商标的知名度、北京金马天籁公司侵权行为情节等因素酌情予以确定。厦门金马公司为制止侵权行为所支出的实际费用，部分超出了合理开支的范围，原审法院亦综合考虑其必要性及与本案的关联性等酌情确定，不予全额支持。

综上所述，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条，《中华人民共和国商标法》 第五十一条、第五十二条、第五十六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十七条、第十八条、第二十一条之规定，判决：一、北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司于原审判决生效之日起立即停止侵犯厦门金马溜冰鞋有限公司注册商标专用权的行为；

二、北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司于原审判决生效之日起十日内赔偿厦门金马溜冰鞋有限公司经济损失六万元；三、北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司于原审判决生效之日起十日内赔偿厦门金马溜冰鞋有限公司诉讼合理支出共计一万元；四、驳回厦门金马溜冰鞋有限公司其他诉讼请求。

上诉人北京金马天籁公司不服原审判决，在法定期限内向本院提起上诉称：

一、原审判决认定北京金马天籁公司的商品标识与厦门金马公司的注册商标构成近似的理由不能成立：1、厦门金马公司核准注册的商标系“GOLDEN HORSE+“马”的图形+“金馬”组合商标。从该商标图形的结构看，突出了英文“GOLDEN HORSE”而不是“马”的图形，而北京金马天籁公司在本案中所提供的标识的组合为：“金马天籁  品质至尊+金黄色“马”的图形+北京洪金马天籁溜冰鞋+010-81769835 89755823”。从二者图形的组成上看，厦门金马公司的商标图形由三项内容组合成，而北京金马天籁公司所使用的标识由四项内容组成。尤其是作为“马”的图形，上诉人标识中的“马”在整个标识中位置很小，不是很显著，而厦门金马公司商标上的“马”的图形占了了整个图形的三分之一。故此，作为溜冰鞋的消费群体一眼就能识别二者的明显区别，更本不会产生误认结果的发生。2、从北京金马天籁公司所使用标识“马”的图形和厦门金马公司商标中“马”图形相对比来看，有非常显著的区别。区别在于：马的头部不一样、鬃毛、眼睛、腾空的高度、尾巴等不一样。3、除了上述主要区别以外，厦门金马公司注册商标和北京金马天籁公司使用的标识在图形设计、结构、文字、图形内容、电话等组合上同样存在文字、文字结构及内容等明显区别。
二、北京金马天籁公司的行为不属于侵犯商标权的行为，不构成对厦门金马公司商标权的侵权，请依法驳回厦门金马公司的诉请。依据前述事实，北京金马天籁公司所使用的标识和厦门金马公司注册商标之间存在明显和显著的区别，不会产生相关公众误认的结果和事实。北京金马天籁公司的行不属于侵犯厦门金马公司商标权的行为，不构成对厦门金马公司人商标权的侵权。

综上，请求二审法院撤销原审判决，驳回厦门金马公司的全部原审诉讼请求。

被上诉人厦门金马公司服从原审判决，并认为北京金马天籁公司的上诉请求无事实和法律依据，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

双方当事人对原审法院查明的事实均没有异议，本院予以确认。
以上事实，有原审卷宗材料及本院询问笔录在案佐证。

本院认为：根据《商标法》第五十二条的规定，有下列行为之一的，均属于侵犯注册商标专用权的行为：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的。根据《商标解释》第九条第二款的规定，《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指控侵权的商标与厦门金马公司的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与厦门金马公司注册商标的商品有特定联系。
厦门金马公司注册的第737920号“金馬+图形+GOLDEN HORSE”商标为图文组合商标，其显著识别部分应是“马”图形和汉字“金馬”，北京金马天籁公司所使用的商品标识中最显著的亦是“马”图形，而且其中“金马”二字亦是较为显著的识别的部分。将两者的显著识别部分相比较，汉字部分的“金馬”与“金马”仅“马”的繁简不同，图形部分虽然在马的鬃毛、腾空的高度和尾巴等方面存在一些细微的差别，但均为马头朝左、双前肢扬起的“马”图形，以相关公众的一般注意力为标准，两图形在整体上的视觉效果基本无差别。因此，北京金马天籁公司将含有“马”图形及“金马”字样的标识用于厦门金马公司注册商标相同的商品上，使得相关公众对北京金马天籁公司生产、销售的溜冰鞋商品的来源容易产生误认或者认为其来源与厦门金马公司注册商标的商品有着某种特定的联系。所以，北京金马天籁公司被控侵权的商品标识与厦门金马公司的注册商标构成近似。
综上，北京金马天籁公司未经厦门金马公司许可，在同一种商品上使用了与其注册商标近似的商品标识，属于侵犯注册商标专用权的行为，北京金马天籁公司销售“金马天籁”牌溜冰鞋的行为亦侵犯了厦门金马公司的注册商标专用权。

综上所述，上诉人的诉理由缺乏事实与法律依据，其上述请求本院不予支持。原审判决程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，本院应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，本院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费二千七百九十四元，由厦门金马溜冰鞋有限公司负担七百九十四元（已交纳），北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司负担二千元（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一千五百五十元，由北京金马天籁溜冰鞋商贸有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审  判  长     任  进
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代理审判员     侯占恒

代理审判员     董  伟
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