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企业商标工作中的问题与挑战

美的集团 王远军



企业商标工作注意要点

前瞻布局1

日常监控2

全面打击3

精准诉讼4



未雨绸缪，走
在业务前面。

品牌选择是商
标工作的起点
和源头。

尽量选择接近
商品+定期更
新补充

前瞻布局

品牌选择 类别选择 指定商品

改提案避让+
购买+撤三

检索障碍



山寨遍地没法打 皇茶被迫改喜茶



商标迟迟注不下 正牌反被冒牌打



米兰纳终于叫回了索菲亚



存量市场下商标申请越来越难



认真挑选 定期补充



日常监控

日常监控
及时注册

合规使用

使用他人

他人使用

他人注册

竞品动向



全面打击

范围全面，恶意注
册、恶意侵权都要
打击

两个全面

手段全面，不光异
议争议，还有刑事
、民事、行政、投
诉等多重手段。
.



严打抢注 精准保护

老版 美白勺

升级版 美白勺



升级版美白勺



各种抢注



全面打击

行政
查处

刑事
抓捕

民事
索赔

其它
手段

平台
投诉

维权



假冒美的产品



工商现场查处



精准诉讼

精准选择诉讼案件

两个精准

个案诉讼精准施策



精准诉讼

报废翻新 难以定性

内外勾结 以假乱真

分工专业 分散隐蔽

真假掺卖 数额难定



销售假冒“美的”滤芯，19人被判刑
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商标注册与管理实务

主讲：梁海燕

TEL: 13631884576
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主讲内容

一、商标注册常见疑难问题探讨

二、商标保护与管理策略分享



前言

思考：品牌与商标的关系？

大众眼中的品牌 法律人眼中的商标



商标注册常见疑难问题
探讨



一、商标申请存在误区？

——文字商标申请“标准字体”保护范围更广？
——图形商标申请“黑白颜色”保护范围更广？

   案例1： 

注册商标图样（图1） 实际使用图样（图2） 竞争对手商标图样（图3）



    案例2：

注册商标图样（图1） 实际使用图样（图2） 他人在先商标图样（图3）



相关规定：
《商标法》
第二十四条 注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。
第五十六条 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。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》
第二十六条 实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改
变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件
若干问题的规定》
第一条第二款 原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标
相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条
第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超
出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，
与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。



二、商标延续注册的限制

——商标延续注册可当然获得保护？

福建七匹狼集团有限公司
申请商标：21508808
申请日：2016-10-09

福建七匹狼集团有限公司
在先注册：16328033 
申请日：2015-02-06

Marc Cain GmbH
引证商标：G1289376 
申请日：2016-02-25



相关规定：
《北京市高级人民法院 商标授权确权行政案件审理指南》
15、商标法第三十条、第三十一条的适用
15.1 【商标延续注册的限制】
诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品
上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标
申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生
混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

要点：
1、先后注册的商标之间不当然具有延续关系。
2、如在先注册商标构成冲突，可以通过异议、无效程序解决。



三、几个特殊行业的商品/服务布局要点

——兼顾商品和服务双重属性？
软件APP

——商品与服务类别的交叉关联？
食品与餐馆、实体店与网店（外卖平台）

——无论从事什么行业，第35类一定要注册？ 
零售与批发



案件1：

原告徐州好利维尔科技发展有限公司“农管
家”商标申请于2009年10月20日，授权于
2011年3月21日，核定使用商品为第9类计
算机软件等。

被告北京农管家科技有限公司于2015年7月3
日开发完成一款APP，并委托猪八戒网站设
计图形标识配合公司名称“农管家”使用。

好利维尔认为北京农管家公司的行为侵犯了
其商标权，故向法院提起诉讼请求：判令北
京农管家公司停止在其App软件名称以及企
业名称中使用“农管家”商标的侵权行为，
赔偿好利维尔公司经济损失50万元并承担本
案诉讼费用。



一审法院认为：

好利维尔公司主营业务为计算机软件设计、程序编制、分析及系统科技
开发咨询，数控系统、智能化成套控制装置系统设计、集成、安装、调
试和管理，计算机及配件、其他机械设备及电子产品销售、维护服务等，
其服务对象基本为有软件或者中控系统开发及安装需求的客户，如农业
示范园物联网系统平台、智能小区的安防管控系统等等，其在商品分类
表的第9类“电子计算机及其外部设备”上注册的涉案商标，与其所服务
的内容或者对象是相一致的。

而北京农管家公司开发及使用的App，其服务的对象主要为农户，根据
下载App的勘验情况和其百度百科的描述，该App主要是用来服务于现
代农业生产，“它把传统的农技服务与移动互联网结合起来，建立了种
植户与专家对话的平台。专家和普通的种植户可以在App上自由问答，
搭建自己的交流圈子”，“用户可观看南北方多种农作物，农药、种子
和施肥技术指导，以及政策资讯解读视频”等等。

因此，二者的服务类别存在明显区别，按照商品分类表的制定规则，应
属于不同的商品或服务的类别。因此，驳回原告全部诉讼请求。



二审法院认为：

App通常是指能够下载、安装、使用在电脑及智能手机里的应用程序软
件，用于完善原始程序的不足与个性化。

App从具体用途来看可分为两类，一类是软件企业向相关公众提供的计
算机操作程序，用户下载、安装此类App的目的是通过使用其作为计算
机程序所具有的功能性特征来解决某一方面的使用需求，如输入法、浏
览器、图片编辑、文字处理等功能，此类App在商品类别上可归入第9类
计算机操作程序。另一类App则是企业向相关公众提供商品或服务的平
台或工具，对于相关公众来说，其下载、安装、使用App的目的在于以
App作为平台或媒介来接受相关经营者提供的商品或服务，是互联网环
境下新的商业模式。



因此，与传统商品或服务类别的区分不同，App兼具商品和服务的双重
属性。尤其是前述的第二类App的类别跨越了第9类计算机操作程序，同
时又与其具体用途所提供的商品或服务的类别发生重合。在处理此类涉
及新技术与新商业模式融合的知识产权纠纷时，应慎重对待，合理确定
法律权利和责任的边界。划分App商品和服务的类别时，既要考虑计算
机应用程序的性质，还要考虑其提供的商品或服务的类别，才能对其所
属商品或服务的类别作出科学、合理的判断。

最终，二审法院认为从标识本身、商品或服务类别的相似性、涉案商标
的显著性和知名度、主观恶意等方面综合认定二者不构成类似商品、服
务，故维持原判。



案例2：

许某于2011年11月15日申请注册了“动**鸡车”商标，指定商品为第
29类肉、腌肉、油炸丸子等，并于2013年1月14日取得商标专用权。
2017年4月胡某以连续三年未使用未有对前述商标提出撤三申请。

许某在行政阶段，提交如下主要证据：1、许可广州某公司使用的授权书，
2、被许可人广州某餐饮公司的营业执照，3、被许可人在美团、百度糯
米等平台销售“动**鸡车”鸡排等产品公证书，4、餐饮发票及外卖配送
单等。

2017年11月，商标局作出决定：驳回胡某的撤销申请，争议商标不予撤
销。胡某不服，向商评委申请复审。



商评委于2018年9月作出决定：认为许某提交的在案证据不能形成完整
有效的证据链，不能证明争议商标在指定期间于指定商品上进行了公开、
真实、合法的商业使用，故对争议商标予以撤销。

许某不服，提起诉讼，并主张美团、百度糯米等作为外卖平台，平台中
的商家因不直接向消费者提供消费场所，故其在外卖平台上的经营活动
不属于第43类餐饮等服务范畴。

一审法院认为：第43类餐饮等服务主要包括由个人或机构为消费者提供
食物和饮料的服务，并不以是否提供消费场所服务作为区分标准，且商
家在外卖平台上经营时，除向消费者提供食物、饮料外，也会附随提供
餐具、纸巾，亦须消费者对其提供的食物和服务进行评分，故原告提交
的证据所体现的仍为第43类的服务上的使用，而非第29类肉等商品上的
使用。故驳回原告诉讼请求，撤销诉争商标。

二审法院：维持原判。



案例3：

(2015)京知民终字第1828号北京知识产权法院民事判决书，认为：“替
他人推销”应是指帮助“他人”销售商品的行为，其既包括为销售者的
具体销售行为提供单次的促销或推销的行为，亦包括对销售者日常销售
行为提供常规性服务的行为，但该服务并不包括经营者“自己”作为销
售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行
对外销售的行为，故其不属于“替他人推销”的服务范围。至于商场、
超市的服务是否属于“替他人推销”，则需要作具体区分。如果商场、
超市等自己作为销售主体对外销售商品，则该服务不属于“替他人推
销”。但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务，
则该行为属于替他人推销。



案例4：

海南百果园（东方祥麟公司）拥有第1466895号“百果园”注册商标，
申请日1999-06-01，注册日2000-10-28，核定使用在第31类鲜水果等
商品上。

深圳百果园公司则成立于2001年12月3日，是一家集水果采购、种植支
持、门店零售等于一体的连锁企业，截至目前，已拥有超过4000家的全
国连锁门店。其通过申请注册或商标转让等方式获得第6807648号“百
果园”等多件商标，申请日2008-06-27，注册日2010-07-21，核定使
用在第35类替他人推销等服务上，并于2016年被认定为驰名商标。



东方祥麟公司认为深圳百果园在销售过程中使用的“百果园”标识，侵害其
第1466895号“百果园”注册商标专用权，遂将其告上法庭并索赔经济损失
等共计9100万余元。

本案的争议焦点在于被告使用“百果园”标识的行为是否侵害原告的注册商
标专用权，即深圳百果园公司有无超出核定商品（第35类）的范围进行使用，
与东方祥麟公司商标造成近似？

根据深圳百果园公司提供的其与果农、水果种植企业等水果源头企业签订的
购销合同，可见深圳百果园公司不是一家种植水果的农业企业，而是在商品
流通领域以提供水果销售、加工及配套服务为主的服务型企业。提供的服务
属于为销售商品提供的综合便利服务行为。属于第35类，替他人推销。

同时，被告经过多年的经营，在商业上已经形成较大的市场规模，而原告并
未进入商品零售行业，两者所属商品或服务类别不同，共存于市场并不会造
成相关消费者的混淆。故一、二审均认定深圳百果园公司并未侵犯东方祥麟
公司的注册商标专用权。



四、广告语注册可行性

——广告语一律驳回？

欧莱雅，化妆品等
耐克，鞋等

建设银行，银行等
建设银行，银行等



沃尔玛，替他人推销等 戴比尔斯，珠宝等

农夫山泉，水饮料等农夫山泉，水饮料等



小结：
1、表示商品或服务特点的短语或句子，不可注；
2、普通广告宣传用语，不可注；
3、抽象、简短、具有独创性的词汇，可注；
4、通过长期稳定使用获得显著性的广告语，可注；
5、结合具有显著性的“主标”，可注（兜底）。

特别提示：
1、字数越多，越容易被认定为普通的广告用语；
2、组合词汇尽量不要有固定语意上的关联；
3、避免使用太常用的词汇；
4、商标、版权可考虑并行保护。



案例1：

1995年，碧桂园打出这句广告语，将酒店式服务模式引入住宅物业管理。
2013年和2017年，碧桂园先后在商品房建造等十余个类别上提交“给
您一个五星级的家”以及“碧桂园 给您一个五星级的家 COUNTRY 
GARDEN”的商标申请，均为驳回。

商标局驳回理由是：申请商标使用在指定商品/服务上容易造成消费者对
商品/服务质量等特点的误认，违反了《商标法》第十条第一款第（七）
项规定。



一审法院：诉争商标显著识别中文部分“碧桂园给您一个五星级的家”
指定使用在“建筑；商品房建造；室内装潢”等服务上，可能使相关公
众将其理解为对服务质量等特点的描述，进而使得相关公众因为相信该
描述的真实性和准确性而作出错误的购买决定，从而产生误导公众的后
果，具有相当的欺骗性，不得作为商标使用。

二审法院：“五星级的家”从字面上可以理解为最高档次的房屋，诉争
商标指定使用在“建筑；商品房建造；室内装潢”等服务上，容易使相
关公众认为其提供的相关服务具有极高水平，进而对服务的质量产生误
认。碧桂园公司提交的证据虽然可以证明其在房地产行业具有一定知名
度，但不能以此认定其在指定服务上均可达到最高水平，进而不存在误
导公众的可能性。诉争商标是否经过使用已经与碧桂园公司建立了对应
关系，与判断诉争商标的注册和使用是否会误导公众之间并无直接关联。



案例2：

申请人BAY MATERIALS, LLC在第5、10类牙用和牙科技术用复合材料、
畸齿矫正仪器等商品上申请注册的国际注册第1424500号 “ZENDURA”
商标，被商标局以该商标使用在指定商品上带有欺骗性为由予以驳回。

Zendura（TM）氟碳树脂是由霍尼韦尔中国本土研究团队最新开发的、
具有独特氟单体、更趋向于严格交替共聚的新型高性能FPVE(氟碳乙烯
基醚)含氟聚合物。

申请人通过提供发明人霍尼韦尔的授权，以及大量的证据证明申请人使
用该文字时一并标注TM以表明其使用行为未造成淡化，更不具欺骗性，
最终获得申请商标指定使用在第5、10类复审商品上在中国的领土延伸
保护。





商标注册保护与管理
策略分享



一、商标注册保护策略

1、原则上不使用未注册商标

2、注意商标标识和创意在申请前的保密

3、商标设计与注册前的检索——兼顾市场推广与注册可行性

4、保证核心类别的注册，同时延伸至相关类别

5、中英图分开注册，文字部分优先

6、注意商标标识设计的著作权归属

7、注意所有创意都纳入法律保护范围——简称、别称、字号、新品名、
系列名、创意广告语、特色包装装潢、品牌形象/吉祥物……



❤ 商标设计要点：
（1）功能、性能表达与可注册性的矛盾
（2）行业内品牌的差异性与类同性管理
（3）流行因素与传播
（4）传播便利性与使用便利性
（5）国际（国外）政治、文化特性



案例：
——简称、别称、字号

——新品名、系列名、创意广告语、特色包装装潢、品牌形象/吉祥物……



二、商标注册申请的时机

1、项目立项之初（越早越好）

2、综合考虑国内外布局（马德里商标的基础申请）

√逐一国家注册

√马德里商标国际注册

√欧盟、非洲知识产权组织



1、权利存续  基础运营（监控与维护）
2、权利扩充  增值运营（基于产品和市场拓展需要）
3、品牌提振  深层次运营（许可、转让等）

三、商标注册后的管理与维护



谢谢观看！
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