
怎么解决商标权转让合同纠纷

产品名称 怎么解决商标权转让合同纠纷

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

知识产权仲裁案例分享：商标权转让合同纠纷

前言

商标权转让合同履行过程中，受让人发现合同约定商标经案外人申请，被商标委员会决定予以撤销的，
可以商标委员会为被告提起行政诉讼，但如法院驳回该诉讼请求，商标受让人则面临因受让商标被撤销
而导致合同目的无法实现的困境，此时受让人应如何更快进行维权，挽回在履行合同过程中造成的损失
？请看以下案例。

案情介绍

《商标转让合同》签订及履行情况

2015年3月4日，A公司与B日用品公司签订《商标转让合同》，合同具体约定如下：B日用品公司向A公司
转让第12XXX61号“H C”商标（第3类）、第17XXX14号“HC及图”商标（第3类），合同生效后双方
共同委托广州某知识产权咨询服务有限公司办理商标转让申请手续，办妥商标转让申请手续后，该商标
权正式转让给A公司，商标转让申请费用3600元由B日用品公司承担；B日用品公司保证转让的第12XXX61
号和第17XXX14号为有效商标，保证没有第三方拥有该商标所有权，保证在合同签订后不在该商标的注
册有效地域内经营带有相同或相似商标的商品，并保证转让的两个注册商标在转让之前、转让过程中、
转让之后都与其他第三方没有任何纠纷，包括但不限于与第三方未完的诉讼纠纷、经济纠纷。双方于合
同中加入仲裁条款，同意因该合同产生的有关纠纷提交至中国广州仲裁委员会（以下简称本会）审理。

合同签订后，A公司向B日用品公司支付商标转让费50万元，并向广州某知识产权咨询服务有限公司支付
手续费3600元。商标局于2015年4月15日出具商标转让申请受理通知书，对涉案两商标的转让/转移申请予
以受理，并于2015年11月27日核准涉案两商标转让成功。

商标撤销情况



2015年1月5日，C公司委托北京某商标事务所有限公司向商标局申请撤销17XXX13号商标在第3类“地板
蜡”等全部核定使用商品上的注册、12XXX61号商标在第3类“香皂”等全部核定使用商品上的注册。

2015年7月24日，商标局出具《关于第12XXX61号“H C”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》（
商标撤三字[2015]第Y0XXX60号）、《关于第17XXX14号“HC”注册商标连续三年不使用撤销申请的决
定》（商标撤三字[2015]第Y0XXX61号），驳回C公司的撤销申请。

C公司对上述两份决定不服

于2015年8月21日

向商标委员会申请复审

2016年5月18日，商标委员会作出《关于第12XXX61号“H C”商标撤销复审决定书》（商评字[2016]第00
000XXX89号）、《关于第17XXX14号“HC”注册商标撤销复审决定书》（商评字[2016]第00000XXX88号
），决定复审的两商标予以撤销。

商标受让人的维权经过

A公司不服商标委员会作出的关于撤销涉案商标的复审决定书，向北京知识产权法院提起行政诉讼。2017
年7月26日，北京知识产权法院做出（2016）京73行初3375号行政判决书，驳回A公司对商标委员会的诉
讼请求，A公司未在规定期限内提出上诉。

A公司基于上述情况，认为B日用品公司隐瞒与订立合同有关的重要事实，违反合同约定，故向本会提起
仲裁申请，请求裁决解除A公司与B日用品公司签订的《商标转让合同》，裁决B日用品公司向A公司返还
商标转让费50万元和商标转让申请手续费3600元，并支付10万元损害赔偿款。

案件评析：仲裁庭经审理认为，本案争议焦点在于涉案商标被撤销的后果是否可归责于B日用品公司，A
公司是否可以B日用品公司隐瞒与订立合同有关的重要事实、违反合同约定导致合同目的不能实现为由主
张解除合同。

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用
的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注
册商标。

也即是说，B日用品公司作为涉案商标的出让人，如在商标转让前三年内未在核准范围内有效使用商标，
则商标被他人申请撤销的后果是B日用品公司可以预见的。

本案中，C公司于2015年1月5日申请撤销涉案商标，但B日用品公司于2015年3月4日与A公司与签订《商标
转让合同》，并抗辩称其于2015年3月26日收到商标局通知后才知悉涉案商标被申请撤销，不应承担商标
被撤销的后果。

仲裁庭认为，根据《商标转让合同》的约定，B日用品公司应保证转让的两个注册商标在转让前后都与其
他第三方没有任何纠纷，包括但不限于与第三方未完的诉讼纠纷、经济纠纷，即B日用品公司有义务在转
让前充分审查注册商标使用情况等信息，有义务保证涉案商标在转让前三年内进行有效使用。

因此，涉案商标在转让时已处于被撤销风险，应认为系B日用品公司怠于履行上述义务导致的，其应对商
标撤销的后果承担责任，故仲裁庭认为B日用品公司的行为构成违约，且该违约行为导致A公司无法使用
涉案商标，进而导致合同目的无法实现。

综上，本案事实符合《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九十四条规定的“当事人一



方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的法定解除合同的情形，A公司请求解除
涉案合同的仲裁请求，有事实和法律依据，仲裁庭予以支持，B日用品公司应向A公司返还商标转让费50
万元和商标转让申请手续费3600元。

经验总结

关于知识产权仲裁。本案中，A公司和B日用品公司于2015年3月4日签订《商标转让合同》，B日用品公司
于2015年3月26日收到商标局关于C公司申请撤销商标的相关通知，后商标委员会决定对涉案商标予以撤
销，北京知识产权法院于2017年7月26日做出驳回A公司对商标委员会提起的诉讼请求的行政判决书，至
此，相关纠纷的处理已历时两年多的时间。

A公司在确认合同目的无法实现后，选择以解除合同向B日用品公司主张还款等手段进行维权。

如果双方通过诉讼途径解决纠纷，由于争议较大，法院一般要经历一审、二审程序才能形成终审判决，
而本案中双方通过在合同中加入仲裁条款的形式，选择仲裁方式解决商标权转让纠纷。

A公司在法院驳回其对商标委员会的诉讼请求后，直接向本会提起仲裁申请，本会根据双方签订的仲裁
条款予以受理，仲裁庭经审理作出裁决书，根据《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁法》）第
五十七条的规定，仲裁一裁终局，裁决书自作出之日起发生法律效力，这样一来，双方诉累较大程度上
减轻，也便利了A公司一方较快维权。

因此，在知识产权纠纷日益多元、复杂的形势下，知识产权纠纷各方当事人可通过在合同中加入仲裁条
款或者另行订立仲裁协议两种形式，选择仲裁方式解决纠纷。

根据《仲裁法》第二条、第三条的规定，知识产权纠纷中有多数案件类型均契合仲裁的受理范围，比如
涉及知识产权的合同纠纷、涉及财产性权益的知识产权侵权纠纷等。

关于商标转让

基于《商标法》）第四十九条的规定，实务中，商标注册后还可能面临因连续三年不使用而被申请撤销
的风险，因此，转让商标时，转让人及受让人均应特别留意商标在转让前的使用情况，以避免商标在转
让后因被案外人申请撤销而导致合同目的无法实现；转让人在转让长期未使用的商标时也应审慎考虑，
以避免他人恶意受让后串通第三方向商标局申请撤销，并借此向转让人索赔。
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