
商标法19.4｜代理机构心机“变相”注册商标，国知局看破
本质认定违法

日期：2024.04.05  作者：蔡叶/袁艺

2013年《商标法》的修改引入了第十九条第四款，不仅进一步规范了商标代理行为，同时也有效防止了商标代理参与、协助商标
抢注行为。近些年来，代理的不规范商标注册行为仍然层出不穷；国家知识产权局商标局以及各级人民法院也就不同情形的代理违

规申请商标的行为通过裁定、判决进行了规制。（相关文章：商标法19.4｜商标代理机构也会恶意注册？试试这一条！）

近期，万慧达成功代理联合利华知识产权控股私人有限公司（以下称“联合利华”）针对第50186115A号“清扬”商标（以下称“争议商
标”）的无效宣告案件，虽然争议商标申请人并非传统意义上的商标代理机构，但国家知识产权局综合考量涉案因素，依据《商标
法》第十九条第四款的规定裁定宣告争议商标的注册无效。

案件事实案件事实

争议商标原注册人于2018年9月11日成立，2019年10月9日更名为苏州丙辰知识产权运营有限公司，经营范围包含“知识产权运营
服务；电子科技、光电科技、照明科技领域内的技术开发、技术转让；品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）”。2020年8月26日，法定代表人变更为王某斌。

 

2020年9月，原注册人向国知局递交了争议商标的注册申请。彼时，争议商标的代理机构苏州智品专利代理事务所（普通合伙）的
投资人和法定代表人均为王某斌。

2022年7月，原注册人提交转让申请。2023年2月，争议商标经转让程序转让至现所有人寸耕卫生用品（苏州）有限公司名下。经
查，寸耕公司的法定代表人仍为原注册人法人代表，王某斌。

 

在无效宣告案件中，国知局经审理查明：1. 原被申请人在争议商标申请注册之时，其营业执照中的经营范围包含“知识产权运营服
务”，属于《商标法》第十九条第四款所指的商标代理机构；2. 在原被申请人申请注册争议商标时，原被申请人的法定代表人系彼
时争议商标代理机构的负责人及投资人。据此，国知局认为原被申请人作为商标代理机构及代理机构关联企业，在代理服务之外的

药物饮料等商品上申请注册争议商标，已违反《商标法》第十九条第四款之规定，争议商标的注册应予以宣告无效。

争议商标的无效宣告已经于2023年8月13日公告。

本案亮点本案亮点

本案的无效裁定在《商标法》第十九条第四款的认定和适用方面存在诸多亮点。

1、诉争商标的转让不影响主体的认定
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争议商标虽经历转让程序，转至非知识产权业务相关的公司，但并未影响关于《商标法》第十九条第四款的认定。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.3条中对于诉争商标在商标评审程序中转让的情形有明确规定：“诉
争商标的转让不影响主体的认定”：“商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第
十九条第四款的规定进行审理”。

本案中，联合利华于2022年1月对争议商标提出无效宣告申请；同年7月，即在无效宣告评审程序中，争议商标原注册人申请将争
议商标转让，试图规避《商标法》第十九条第四款的情形。虽然在本案审理之时，争议商标已完成转让，由寸耕公司所有，但未能

改变争议商标的注册属于《商标法》第十九条第四款所述商标代理机构在其代理服务以外的项目上注册其他商标之情形。

2、“商标代理机构”的灵活认定

争议商标原注册人苏州丙辰知识产权运营有限公司因经营范围中包含“知识产权运营服务”，未在国家知识产权局进行备案，因此并
非传统上的商标代理机构。但国知局在本案中综合考量了多项事实和因素，最终认定了题述商标原注册人构成《商标法》第十九条

第四款所述的“商标代理机构”。

《商标法实施条例》第八十四条规定，“商标法所称商标代理机构，包括经国家行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和
从事商标代理业务的律师事务所。” 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第14.1条进一步解释：“已经备案的从
事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标

法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据”

本案中，虽然争议商标原注册人的工商登记中并未明确标识“商标代理服务”或“知识产权代理服务”，也未直接从事商标代理业务。
在题述裁定中，国知局针对“商标代理机构”做了扩大解释，对于第十九条第四款进行了灵活认定。一方面，顺应了近年来对于恶意
注册的严打趋势，另一方面，也体现了官方对于商标代理机构的监管和规范商标代理行为的态度。

3、将商标注册人与其商标代理机构的关联关系纳入考量

争议商标申请注册时，原注册人与该商标的商标代理机构的法定代表人均为同一自然人——王某斌。原注册人虽未直接从事争议商
标的商标代理事务，但由于各个主体之间存在紧密联系，不难推测其与商标代理机构之间具有合意。原注册人与其商标代理机构之

间的关联关系对于认定原注册人是否属于《商标法》第十九条第四款所述的“商标代理机构”也起到关键作用。

思考思考

值得注意的是，2023年1月发布的《商标法》修订草案（征求意见稿）中，对“代理机构申请商标限制”进行了进一步更新，商标代
理机构申请商标被设定了更加严格的限制。《商标法》修改草案第二十六条在现行《商标法》第十九条第四款“商标代理机构除对
其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的基础上，增加了“也不得以其他方式变相从事上述行为”的表述。

本案中，争议商标的原注册人、现所有人与其代理机构因法定代表人相同，可以判定各方之间具有相同的意思表示。虽然商标代理

机构假借关联公司之名义，试图在申请时规避第十九条第四款的规定的情形，后又企图通过商标转让行为混淆视听，但争议商标权

利人一方的行为违反了《商标法》第十九条的立法本意，无疑当属于“以其他方式变相从事”第十九条第四款所述的行为，争议商标
的行为应被判定为商标代理机构在代理服务外申请注册商标的行为。

除本案外，近年来大量裁定和判决中，官方对于商标代理机构的关联主体或者其他有恶意串通的主体扩大适用《商标法》第十九条

第四款的情形比比皆是。本次修法则为这些扩大适用提供了直接的法律依据，为严格打击恶意注册和严厉监管商标代理机构的代理

行为奠定法律基础。

虽然《商标法》第十九条四款在打击代理机构（及人员）在“商标代理；知识产权代理”服务项目之外申请注册商标方面起到了一定
的作用，但是在实践中，代理机构及人员通过五花八门的方式变相、超范围申请商标的行为仍存在，在打击此类商标方面存在一定



难度。

例如，本案争议商标的最终受让人寸耕公司的实际控制人与苏州丙辰实为同一人；在本案商标最终无效后，寸耕公司仍然在第5类
商品上继续申请“清扬”并已经获准注册。在各个主体同代理公司均在同一人控制的情况下，针对寸耕公司直接申请（而非从苏州丙
辰处受让所得）的商标，以及苏州丙辰此前从他人处受让的商标，是否应当有适用《商标法》第十九条第四款的空间，目前并不明

朗。

此外，国家市场监督管理总局发布的《商标代理监督管理规定》于2022年10月开始实施，其中第三十条第一款规定，曾代理过违
反《商标法》第四条、第十五条、第三十二条规定的异议、无效及复审案件，在决定或者裁定生效后仍代理其再同一种或者类似商

品上再次提交相同或者近似商标申请的，并同样受到《商标法》第十九条第四款之限制。而此项规定中，未将曾代理过违反《商标

法》第十九条四款的情形列入；且将适用情形仅限于同一受托人，而代理受托人的关联人/公司在相同、类似商品上申请相同、近
似商标的情形亦为加以明示。

对于王某斌及其名下各主体之间这种恶意重复申请商标以及其他的代理公司/代理人变相的超范围恶意申请、抄袭商标的情况，是
否可以类推适用《商标法》第十九条第四款，期待相关法律、法规、司法解释等有更为明确的解释。

 


