
上海浦东注册公司商标受让中的法律风险-秦正财税

产品名称 上海浦东注册公司商标受让中的法律风险-
秦正财税

公司名称 上海缤浮财务咨询有限公司

价格 199.00/个

规格参数 品牌:客服，会计，助理会计
产品:注册公司，代理记账
产地:上海

公司地址 上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦一楼
1003室

联系电话 13166035602 13701604043

产品详情

注册商标作为现代公司的无形资产之一，凸现出越来越重要的商业价值，受到越来越多公司的重点关注
，并将其纳入公司知识产权管理体系进行规范管理并加强保护，由此引发的诉讼越来越多，也给予公司
就注册商标受让中的风险作出诸多提示。

一、注册商标转让的内部授权程序
在转让中需要重点关注转让方为签署本合同所需的内部授权程序是否均已完成。注册商标的转让是否需要经过股东会决议，在《公司法》等法律法规中并无明确约定。如果公司内部授权程序有相关规定，如公司章程中的约定等，出于对转让公司所有股东的保护，需要股东会决议同意。
参考案例：邓某骥诉邓某骏、第三人厦门某某贸易有限公司损害公司利益责任纠纷案
【基本案情】
2014年5月13日，第三人厦门某某贸易有限公司签署声明书，将该公司名下第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“某立PINLI”注册商标转让至被告邓某骏名下，该声明书经福建省南安公证处以(2014)闽南证内字第764号、763号公证书予以公证。2014年7月24日，第三人厦门某某贸易有限公司与被告邓某骏签署《注册商标转让合同》，第三人将该公司名下6个商标(第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“LEEDANCX”注册商标、第X号“LEEDANCX”注册商标、第X号“立某某品”注册商标、第X号“立某某品”注册商标)无偿转让至被告邓某骏名下，转让合同上均盖有第三人厦门某某贸易有限公司的公章。
在案件庭审过程中，原告邓某骥主张，上述的商标转让行为均未经过公司股东会决议，其亦不知情，对此，被告的委托代理人当庭未予确认，法庭责令被告于庭后3个工作日内向法庭提交相关证据。此节事实成为本案的事实争点A。
另，依据上述转让声明书及转让合同，经由第三人厦门某某贸易有限公司与被告邓某骏向国家工商行政管理总局商标局申请，国家工商行政管理总局商标局于2015年7月7日出具《商标转让证明》，核准上述8个商标的转让注册。
【裁判结果】
福建省厦门市集美区人民法院经审理作出(2016)闽0211民初1955号民事判决：(一)确认第三人厦门某某贸易有限公司与被告邓某骏通过合同或其他形式将第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“某立PINLI”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第号“LEEDANCX”注册商标、第X号“LEEDANCX”注册商标、第X号“立某某品”注册商标、第X号“立某某品”注册商标的商标所有权转让至被告邓某骏的行为无效;(二)确认第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“某立PINLI”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“LEEDANCX”注册商标、第x号“LEEDANCX”注册商标、第X号“立某某品”注册商标、第X号“立某某品”注册商标归第三人厦门某某贸易有限公司所有;(三)被告邓某骏于本判决生效之日起十日内向第三人厦门某某贸易有限公司返还第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“某立PINLI”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“PINLI某立”注册商标、第X号“LEEDANCX”注册商标、第X号“LEEDANCX”注册商标、第X号“立某某品”注册商标、第X号“立某某品”注册商标的所有权;(四)驳回原告邓某骥的其他诉讼请求。
二、转让注册商标的所有权是否清晰
1、商标是否已经被核准注册。
商标在尚未取得核准时的转让需要等待商标注册核准后才会进行审批，如果商标还在申请过程中，那商标的转让就存在风险，如果该商标未被核准注册，商标的转让无效。
2、注册商标是否已被注销或撤销，或者在有效期以外、未续展;
3、商标转让合同受让方不能仅凭转让方提供的商标注册证书，还必须调查转让方是否为商标注册人。另外，应了解商标注册人名义地址是否与转让方营业执照上的名称和地址一致，若转让方营业执照上的名称和地址，与被转让商标注册证上的名称和地址不符合的，商标局将驳回转让申请。
4、被转让的商标是否为被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标。在冻结期和质押期内，未经



人民法院和质权人的同意，该商标不得转让。否则，该商标转让合同无效。
三、商标是否已许可他人使用
商标权在被转让前，经常会出现商标转让合同转让人已将商标使用权许可第三人使用的情况。为了保障受让人的利益，受让人应在签订商标转让合同前，清楚了解该被转让的商标的权利状况，应明确约定被转让商标被许可使用的情况，以及受让人在商标转让合同签订后是否仍需承受被许可使用的相关权利义务。根据商标法第四十条规定的商标使用许可的三类形式，如果受让的注册商标已为他人设定独占许可，受让人实质无任何商标的权益，排他许可同理，受让人许可给他人使用将造成实质障碍。
依据现行法律规定，发生在许可后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力，被许可人在许可合同有效期内仍可以继续使用该商标。根据商标法第四十条规定的商标使用许可的三类形式：
(一)独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标;
(二)排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;
(三)普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
四、商标的一并转让
《商标法实施条理》第二十五条规定：
转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。
转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让;未一并转让的，由商标局通知其限期改正;期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。
对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。
【参考案例】
(2014)浙杭知初字第308号
【案情介绍】
宁波市科技园区某影电子有限公司(以下简称宁波某影公司)在第九类“计算机程序(可下载软件)”上核准注册了“某嘀”商标，后将上述注册商标转让给杭州某影微电子有限公司(以下简称杭州某影公司)。双方其后又签订商标许可协议，杭州某影公司将该注册商标排他许可给宁波某影公司使用。上海或北京某桔科技有限公司(以下简称某桔公司)在2012年推出了“某嘀”打车系列app，通过网站和应用下载商店提供用户下载。杭州某影公司以某桔公司将“某嘀”作为app商标，使用在“某嘀”打车的乘客版、司机版app、网站以及其各地门店招牌、微博、微信公众号上等行为涉嫌侵害其注册商标专用权为由，诉至杭州市中级人民法院。
本案在审理过程中，经法院主持调解，各方更终达成商标一揽子转让协议。
五、商标转让合同签订后至核准公告之日期间的权利义务风险
根据我国《商标法》第39条第2款规定，“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”由于自商标转让合同签订后至核准公告之日，受让方并未取得商标专用权，这段期间双方的权利义务应明确约定。
综上，受让方在签订和履行商标转让合同时，对被转让的商标要有充分的认识了解，并严格按照法律规定办理相关手续，从而限度规避法律风险。
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