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当你寻求保护知识产权法律意见时当你寻求保护知识产权法律意见时当你寻求保护知识产权法律意见时当你寻求保护知识产权法律意见时，，，，选择的律师事务所应具备远见选择的律师事务所应具备远见选择的律师事务所应具备远见选择的律师事务所应具备远见、、、、抢占先机的意识及全抢占先机的意识及全抢占先机的意识及全抢占先机的意识及全

球化视野球化视野球化视野球化视野 

 

文文文文/林俊杰林俊杰林俊杰林俊杰（（（（Horace Lam）））） 

 
林俊杰林俊杰林俊杰林俊杰（（（（Horace Lam），），），），路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管。。。。在品牌保在品牌保在品牌保在品牌保

护护护护、、、、诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验 

 

 中国是目前世界上最重要的新兴市场。在过去 20 年中，越来越多的外国企业通过直

接投资，或间接与中国企业合作，在中国市场占有一席之地。 

 

 但是，与机会而来的是挑战，最严重的问题之一便是商标。 

 

抢注与预防抢注与预防抢注与预防抢注与预防：：：：诉讼前的暗战诉讼前的暗战诉讼前的暗战诉讼前的暗战 

 

 数据显示，1980 年中国商标申请仅有 2.6 万件，而到 2005 年这一数字是 66.4 万

件。截至 2006 年 9 月，中国商标注册总量为 270 万，其中来自其他国家和地区的为 48

万，占总数的 17.8%，商标申请数量最多的分别是美国、日本和德国。 

 

 一方面，中国商标注册数量的持续增长见证了中国经济的发展，另一方面，也反映了

中国企业商标保护意识的增强，以及外企和外籍商标所有人对中国市场和法律制度所持有

的信心。 

 

 与此同时，中国知识产权保护问题正日益引起中国政府和国外企业的关注。除了假冒

产品的质量和手段日新月异外，商标抢注成为近年出现的一个很严重的问题，尤其是涉及

以中文文字表达的商标。没有认识到这一点的外企无形中为商标冒用者创造了很多将英文

商标的中文译本注册为商标的机会。 

 

 此外，中国在商标注册上使用子分类系统。换句话说，不同子分类（即涵盖类似或者

密切相关的产品）下可以注册相同或相似的商标，前提是这一商标在这一子分类中没有被

注册过，这为侵权者提供了机会。 

 

 据此，商标注册应当广泛、主动且全面。如果你是一位商标权利人，你不应该只注册

公司商号和现有产品品牌，还应该注册其他可能在市场上被混淆的类似商标。 

 

 同时，出于防范角度的考虑，你还可以注册一些当前不用但未来可能会用到的商标，

包括在相关的其他分类中注册重要的关键性商标，以确保注册可以涵盖所有的子分类，并

且将近似商标和中文译本都进行注册。 

 

 此外，如果相关产品涉及进出口，商标权利人还可以向海关总署登记注册商标。为了

更好的运用这一策略，应向个别海关尤其是经常发现侵权产品地区的海关进行相关培训，

并可以拜会相关海关并就其产品、品牌及如何区分真伪举行研讨会。其益处是，如果海关

在例行检查中发现涉嫌侵权的货物，海关会通知你来验证该货物是否侵犯其权利。一旦货

物被证实侵权并且属于假冒产品，海关会对出口商做出处罚决定。如果货物所有权人提出

反对意见，你就必须向法院提起诉讼，而海关会扣留货物直到案件结束。 
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两种解决争议途径的比较两种解决争议途径的比较两种解决争议途径的比较两种解决争议途径的比较 

 

 一旦遭遇商标侵权，一般有两种解决途径：行政处理和民事诉讼。很难笼统地说这两

种方法哪种对商标权人更合适，因为牵扯到个案中的诸多因素。 

 

 行政处理成本较低且快捷，通常适用于侵权人数较多的情况。作为商标权人，如仅仅

只是想向市场发送信号，表明权利人正在对侵权行为采取措施，则可以选择这种途径。虽

然行政处理过程中对证明材料的要求较低，但政府官员往往更倾向于就那些事实清楚的案

件采取行动。行政处理的缺点是只能获得“短暂的成功”，侵权者常常在一周内就会卷土重

来。同时，商标权利人通常难以就商标侵权行为获得补偿。 

 

 民事诉讼通常适用于侵权行为较为严重且复杂的案件。相对于美国而言，中国诉讼成

本相对低廉且处理速度较快：一个简单的商标侵权案件通常花费 9 个月左右的时间。如果

商标权人胜诉，法院一般会要求侵权人立即停止侵权并支付损害赔偿。民事诉讼向市场传

递的信号更有力，但缺点是一些审理知识产权的法官经验还不足，且判决后的执行难仍是

一个问题。 

 

 最有效的战略是灵活且妥当地综合运用这两种争议解决途径。有时，企业商标战略中

还需要包含刑事诉讼和寻求海关保护等手段。 

 

 在技巧上，首先决定起诉的权利人应确保做好案件准备。就诉讼来说，中国法院对证

据的要求非常严格，中国适用的是最佳证据规则，也就是说，所有的证据应尽可能以原始

的形态呈现给法院。如果原始证据无法获得，那么证据的复件必须经过公证或者经过认证

并获得法律认可（如果证据来自境外）。 

 

 此外，所有非中文的证据必须由法院认可的翻译机构翻译成中文。中国的法院很少会

接受口头证据，而是非常依赖书面证据。在中国起诉的外企应特别谨慎地做好案件准备工

作，以防由于程序上的失误而败诉。 

 

 就行政处理而言，权利人需要向当地的工商局、省级工商局或国家工商总局提出请

求。就民事诉讼而言，则应谨慎选择起诉法院。 

 

 有时，外籍商标权利人通过外交途径寻求支持和帮助可能会起到积极作用。来自大使

馆的一封表达对侵权行为关注的信件，或大使馆的代表出席法院的庭审有时会产生积极的

效果。 

 

 商标权人在中国寻求法律意见和帮助时，所选择的律师事务所除了应具备的业务能

力，如对中国法律法规的理解和熟悉外，还应具备长远的眼光及其他重要品质。律师事务

所所应该主动帮助商标权利人保护他们的品牌，既包括核心品牌也包括系列品牌；懂得抢

占先机，帮助权利人先发制人；在商标注册上具有远见，在未来 10 年内都能够为企业品

牌提供最有力的保护。中国并非孤岛。在当今全球化经济中，应选择那些占据战略位置，

提供国际性法律意见和世界性知识产权保护的律师事务所。否则，对一个跨国公司而言，

会面临太多潜在的威胁。 

 

来自互联网的挑战来自互联网的挑战来自互联网的挑战来自互联网的挑战 

 

 一个随着互联网的发展而产生的新问题是网络对商标权利人的挑战。截止到 2005 年

6 月，中国有超过 4600 万台电脑和 1 亿的网民。但构建网络知识产权执法体系的步伐却非

常滞后。 

 

 互联网为侵权者提供了用来刊登假冒产品广告的全新平台。这些侵权者很难被追查

到，他们很可能根本不是一个合法的公司，这些都使诉讼变得相当困难。 
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 抢注域名成为商标权人面临的另一个严重问题。抢注者经常极具创造力，可以想出各

种形式的令人混淆的相似域名，例如在已有域名中添加“-cn”、“china-”或“-china”，或者将

中文翻译或音译（有时附加“cn”作为前缀或后缀）作为域名。通常，如果商标权利人适当

地注册了商标，夺回这些被抢注的域名并不是很困难的事情。 

 

 中国政府近年来对知识产权保护给予了极大的关注，法律建设体系、执行机构以及法

院体系都在逐步改善。另一方面，中国企业也越来越关注知识产权。中国制造企业诸如海

尔、华为以及联想都已经开发了引人注目的品牌并开始发展创新产品。 

 

 中国正逐步变成一个知识产权战场。任何一家不进行有效的知识产权管理并密切关注

竞争对手的企业，都会面临丧失市场份额的风险。相反，在这一市场中获益的，很可能是

那些积极采取措施，加强知识产权管理，并警醒而勤勉地保护自身知识产权的企业。 

 

文章节选自文章节选自文章节选自文章节选自《《《《商标世界商标世界商标世界商标世界》》》》 
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