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福建省福州市五一南路20号
福州智理专利代理有限公司  林捷华(0591-83237885)

	
发文日：



	  
	  
	

	申请号或专利号：201430367626.7
	发文序号：  

	案件编号：
	6W114858

	发明创造名称：
	运动鞋（经典）

	专利权人：
	乔丹体育股份有限公司  

	无效宣告请求人：
	株式会社爱世克私  


无效宣告请求审查决定书

（第45345号）

根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

 FORMCHECKBOX 
宣告专利权全部无效。

 FORMCHECKBOX 
宣告专利权部分无效。

 FORMCHECKBOX 
维持专利权有效。

根据专利法第46条第2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。
附：决定正文  5  页(正文自第2页起算)。
合议组组长：许媛媛  主审员：袁婷  参审员：陈文哲    
专利局复审和无效审理部

国家知识产权局
无效宣告请求审查决定(第45345号)

	案件编号
	第6W114858号

	决定日
	2020年07月07日

	发明创造名称
	运动鞋（经典）

	外观设计分类号
	0204

	无效宣告请求人
	株式会社爱世克私

	专利权人
	乔丹体育股份有限公司

	专利号
	201430367626.7

	申请日
	2014年09月29日

	优先权日
	无

	授权公告日
	2015年04月08日

	无效宣告请求日
	2020年01月20日

	附 图
	1页

	法律依据
	专利法第23条第3款

	决定要点：
在未经商标所有人授权许可的情况下，涉案专利使用了与在先商标图形近似的图案作为涉案专利构图的组成部分，涉案专利的实施将会误导相关公众或者导致相关公众产生混淆，损害商标所有人的相关合法权利或者权益，因此，涉案专利权与他人在先取得的注册商标权利相冲突，不符合专利法第23条第3款的规定。
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涉案专利附图
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在先商标附图

一、案由

针对201430367626.7号外观设计专利（下称涉案专利），株式会社爱世克私（下称请求人）于2020年01月20日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定，并提交了如下证据： 

事实证据1：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966共13件商标的网络查询打印件； 

事实证据2：事实证据1中13件商标的商标注册证明复印件； 

事实证据3：包含注册号270965、270966的商标在内的注册商标公告打印件。
请求人认为：涉案专利为鞋，其两侧鞋面的中心区域上包含了条纹图案，处于容易被观察到的、容易引起一般消费者注意的部位。事实证据中涉及的13件注册商标其权利人为本案请求人，13件注册商标均为“纯图形商标”，且核定使用的商品为第25类，其中包含跑鞋、足球鞋、体操鞋、田径用钉鞋、爬山鞋、鞋（脚上的穿着物）、运动鞋等，与涉案专利的类别相同。13件注册商标的专用权在涉案专利的申请日前已获得，且直到目前仍然有效，属于合法在先权利。将13件注册商标的条纹图案与涉案专利鞋侧面的条纹图案分别对比，尽管存在局部差异，但由于设计要素、构图风格、整体布局、表现形式、视觉效果以及总体设计风格基本相同，从客观上造成了相关公众容易误认或产生混淆。此外，有相关证据及参考资料证明请求人的在先商标具有一定知名度，在中国长期广泛使用和宣传，具有极高的影响力，其注册商标在中国的知名度得到了司法机关的认定。
经形式审查合格，国家知识产权局于2020年02月21日受理了该无效宣告请求，并将请求人的无效宣告请求文件转送专利权人，通知其在指定期限内进行答复。
请求人于2020年02月19日补充提交了如下相关证据及参考资料：
相关证据1：本案无效请求人作为异议人提出的八十四件成功商标异议案中的被异议商标公告和裁定书复印件； 

相关证据2：（2010）厦民初字第333号民事判决书复印件； 

相关证据3：晋工商处字[2015]第04-24号晋江市工商行政管理局行政处罚决定书复印件； 

相关证据4：晋工商处字[2014]第17-035号晋江市工商行政管理局行政处罚决定书复印件； 

相关证据5：商标审查及审理标准第三部分第四章复印件； 

相关证据6：《SIZE尺码》杂志（ISSN：1673-8276）上刊登的广告（2010年09月第100-101页）复印件；
参考资料：请求人及其商标使用和知名度情况介绍资料打印件。
    国家知识产权局依法成立合议组，对本案进行审理。合议组于2020年04月07日将请求人于2020年02月19日补充提交的证据副本转送给专利权人，并于2020年04月10日向双方当事人发出合议组成员告知通知书，告知双方当事人，若对合议组成员有回避请求应当在指定期限内提出书面意见并说明理由，逾期未答复，视为无回避请求。
    双方当事人逾期均未对合议组成员提出回避请求，专利权人针对无效宣告请求文件及其后转送的文件均逾期未答复。
在上述审理的基础上，合议组经合议，认为本案事实已经清楚，依法作出本审查决定。
二、决定的理由
1．法律依据

专利法第23条第3款规定：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
2．证据认定
请求人提交的事实证据1和2中包含了第5875801号注册商标的国家工商行政管理局总局商标局出具的商标注册证明复印件及中国商标网网上查询信息打印件。该商标注册人为本案请求人株式会社爱世克私，专用权期限为自2011年12月07日至2021年12月06日止，使用的商品包括跑鞋、足球鞋、体操鞋等产品。专利权人未对其真实性提出异议，在没有证据证明上述信息存在错误的情况下，合议组对第5875801号注册商标相关信息的真实性予以认可。
涉案专利的申请日为2014年09月29日，第5875801号注册商标的专用权取得时间在涉案专利申请日前，且目前仍然有效，故请求人对该商标享有的专用权相对于涉案专利属于合法的在先权利，第5875801号注册商标可用于评价涉案专利是否符合专利法第23条第3款的规定。
3.关于专利法第23条第3款
根据《专利审查指南》的相关规定，关于涉案专利是否使用了与第5875801号注册商标（下称在先商标）相同或相似的设计的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。
涉案专利为运动鞋的外观设计，在先商标的核定使用商品包括跑鞋、足球鞋、体操鞋等产品，因此二者使用商品的种类相同。涉案专利鞋帮两侧具有线条构成的图案，以主视图所示的图案与在先商标进行对比，二者均是由横向和纵向线条交叉构成的图案，横向线条左低右高倾斜设计，两条纵向线条较短，且向右下角倾斜。二者的主要区别在于：涉案专利为一条横向线条，而在先商标的是两条横向线条。合议组认为，由于涉案专利与在先商标具有相近的左低右高较长横线及双短纵线条相交构图设计，且横竖线条交叉后形成的整体图案在视觉上形成了近似的效果，而涉案专利仅是将在先商标的横向线条减少，为常见设计方式，不足以影响二者在整体视觉效果上的近似程度，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。
综上所述，在未经商标所有人株式会社爱世克私授权许可的情况下，涉案专利使用了与在先商标图形近似的图案作为涉案专利构图的组成部分，涉案专利的实施将会误导相关公众或者导致相关公众产生混淆，损害商标所有人的相关合法权利或者权益，从而导致涉案专利权与他人在先取得的5875801号注册商标的商标权相冲突，因此，涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定。
鉴于上述评述已经得出涉案专利不符合授权条件的结论，合议组对请求人提出的其他无效理由和证据不再予以评述。
三、决定
宣告201430367626.7号外观设计专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：许媛媛
主  审  员：袁婷
参  审  员：陈文哲
专利局复审和无效审理部
        

201019       纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号  国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
2019.4       电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。
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