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知识产权管理三步曲知识产权管理三步曲知识产权管理三步曲知识产权管理三步曲 

 

重视商标包括中文商标的重要性重视商标包括中文商标的重要性重视商标包括中文商标的重要性重视商标包括中文商标的重要性；；；；注册和排查新专利技术注册和排查新专利技术注册和排查新专利技术注册和排查新专利技术，，，，规避侵权和被侵权的风险规避侵权和被侵权的风险规避侵权和被侵权的风险规避侵权和被侵权的风险；；；；技技技技

术保护措施可有效防止盗版术保护措施可有效防止盗版术保护措施可有效防止盗版术保护措施可有效防止盗版 

 

文文文文/马锦德马锦德马锦德马锦德（（（（Douglas Clark）））） 

编译编译编译编译/《《《《法律风险观察法律风险观察法律风险观察法律风险观察》》》》研究员研究员研究员研究员 何艳军何艳军何艳军何艳军 

 

马锦德马锦德马锦德马锦德（（（（Douglas Clark），），），），路伟国际律师事务所上海代表处合伙人路伟国际律师事务所上海代表处合伙人路伟国际律师事务所上海代表处合伙人路伟国际律师事务所上海代表处合伙人。。。。国际商标协会国际商标协会国际商标协会国际商标协会（（（（INTA））））

和亚洲专利代理协会和亚洲专利代理协会和亚洲专利代理协会和亚洲专利代理协会（（（（APAA））））的会员的会员的会员的会员，，，，在知识产权领域经验丰富在知识产权领域经验丰富在知识产权领域经验丰富在知识产权领域经验丰富，，，，在香港和中国大陆地区在香港和中国大陆地区在香港和中国大陆地区在香港和中国大陆地区

处理过处理过处理过处理过 1000 余起专利余起专利余起专利余起专利、、、、商标商标商标商标、、、、版权和不正当竞争案件版权和不正当竞争案件版权和不正当竞争案件版权和不正当竞争案件 

 

 如何实现知识产权价值最大化？有前瞻力的企业家们不约而同地认为，一套行之有效的

商标、专利和技术保护的知识产权管理计划至关重要。 

  

第一步第一步第一步第一步：：：：运筹帷幄运筹帷幄运筹帷幄运筹帷幄 制定整套商标策略制定整套商标策略制定整套商标策略制定整套商标策略 

  

 企业不断注册商标及子商标，商标战略的重要性不言自明。在某些行业，特别是消费品

和食品行业，中文商标的重要性已超过了外文商标。 

  

 制定商标战略，需要注意几个问题：商标的使用前后一致；不要注册过多的子商标，因

为注册与维护的费用不菲；商标应涵盖企业的所有产品与服务；产品上面预先印制商标。 

  

 如果你是一个外资在华企业的老板，你需要考虑：重视注册有效的中文商标。目前外资

企业在华注册中文商标有音译、意译和专门注册独特的中文商标等三种方式。 

外企选择和使用中文商标及商品名称需要慎之又慎。随着中国市场的扩大，外企需要通过合

适的办法，确定在各地区具有吸引力和统一的中文商标和商品名称。倘非如此，企业在中国

市场上，会步履维艰，即使耗费巨大的财力和时间，也拿不到较高的市场份额。 

  

第二步第二步第二步第二步：：：：眼观六路眼观六路眼观六路眼观六路 注册和排查专利注册和排查专利注册和排查专利注册和排查专利 

  

 外企进入中国，开始在华实施研发战略，此时，对新技术的合理分析不可少，这样做可

以确定新技术是否可以取得专利，并确定专利是否可以在海内外市场注册。 

  

 在中国，企业需要考虑申请发明专利还是实用新型。按照专利法，可以获得三种形式的

专利权：发明专利、实用新型以及外观设计。实用新型的专利权年限为 10 年，而发明专利

的专利权年限为 20 年。 

 

 另一方面，对于未经查验的实用新型，专利排查的重要性正日益增加。 

  

 企业对竞争对手的专利状况进行排查时有三种检索方法： 

  

 首先，可通过名称以及竞争对手优先申请的产品范围进行检索； 
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 其次，按照国际技术类型分类进行检索调查。此方式比较全面，按照企业及其竞争对手

的技术分类进行调查。不论竞争对手是否拥有特定技术的专利权，通过检索都可以确定特定

技术是否已经进行注册； 

  

 最后，还需对最为关键的技术术语进行检索，从而确定竞争对手拥有的未经注册的其它

技术，或者在其它国际类别中进行注册的技术。 

  

 针对结果，要深入分析，并进行风险评估，确定各项专利的独立权利及其衍生出的权利，

在此基础上，进行侵权和无效分析，确定产品是否侵犯了其它企业的专利权以及专利是否有

效。 

  

第三步第三步第三步第三步：：：：技术保护技术保护技术保护技术保护 保护非专利技术保护非专利技术保护非专利技术保护非专利技术 

  

 众多外企在中国，尤其是娱乐与软件业，正不断尝试在产品中添加技术保护措施。 

  

 中国《著作权法》2001 年颁布修正案，首次引入了禁止技术保护措施规避条款。迄今

为止，中国政府没有再出台与技术保护相关的法律法规。 

  

 《著作权法》有关条款规定：未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开

或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技

术措施的，除非法律、行政法规另有规定，都将视为侵犯版权行为。 

  

 《著作权法》尚待完善，但上述条款意义重大。假以时日，这一条款将成为中国境内保

护非专利技术的重要工具。企业应该在产品中加入技术保护措施，从而在日后行使权利时有

所保障。 

  

价值最大化的管理流程图价值最大化的管理流程图价值最大化的管理流程图价值最大化的管理流程图 

  

归纳起来，知识产权管理过程包括： 

  

分析阶段分析阶段分析阶段分析阶段：：：：分析商标战略，包括分析：企业国内商标、子商标、中文商标的组合状况，以及

分析竞争对手的商标组织状况。 

  

核查阶段核查阶段核查阶段核查阶段：：：：核查企业在中国境内现有的知识产权，考虑是否有进一步进行注册的必要；核查

竞争对手现有的知识产权。 

  

制定战略阶段制定战略阶段制定战略阶段制定战略阶段：：：：为境内企业制定商标战略，包括如何使用和保护中文商标；设定程序，确定

中国境内需要进行保护的知识产权，并且在中国进行注册。 

  

计划实施阶段计划实施阶段计划实施阶段计划实施阶段：：：：确定可以采用的技术保护措施，审核现有的商业协议，从知识产权保护的角

度出发考虑是否需要进行相应地修改和补充。管理良好的中外企业早已着手

制定并实施自身的知识产权管理计划。企业管理层和法务部人员还需要对企

业现有的技术、商标和市场进行分析，对未来态势进行预测。 
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精益求精阶段精益求精阶段精益求精阶段精益求精阶段：：：：也是最后阶段，需要进行相应的核查以确保知识产权管理计划无懈可击。 
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