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北京律协专利委员会委员，2020年1月受聘北京知识
产权专家库专家。主要从事代理商标授权确权行政案
件、商标侵权及不正当竞争民事案件、专利诉讼案件，
承办诉讼案件三百件多件，积累了较丰富的办案经验。

优秀案例：
• 代理“祁门红茶”无效宣告行政诉讼案；
• 代理六福集团的“六福”商标、利洁时公司的

“杜蕾斯”商标、联合利华的“奥妙”商标在司
法行政案件中首次给予驰名商标保护；

• 代理“金龟子”姓名权案等。
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与水库Ø 我国的商标申请量



一、我国商标恶意抢注的现状与水库
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一、我国商标恶意抢注的现状与水库

2018年15个主体，申请商标共
计70000+件



一、我国商标恶意抢注的现状与水库



一、我国商标恶意抢注的现状与水库

3、“金牌”无效宣告案：关联关系人大批量抢注

被抄袭的标识举例： “集成三星”、“凤凰”、“樱花”、“百达翡丽”、“好太太”、

Ø 我所代理案件中遇到的批量抢注案例：



一、我国商标恶意抢注的现状与水库

4、“黑人”无效宣告案：实际使用恶意明显、公开售卖、恶意投诉（注册在纸巾上的“黑人”商标）

被抄袭的标识举例：黑人、益达、绿箭、拉芳、采乐、SKII、多芬、可伶可俐、亮荘、丽涛、名人等

Ø 我所代理案件中遇到的批量抢注案例：



一、我国商标恶意抢注的现状与水库
Ø 商标变成投融资的手段：



二、成本对比&影响后果

l 一件商标侵权和维权成本比对：Y≈60X

l 一个权利人面对一个侵权人多件商标（N）的侵权成本：Y≈60X * N

l 一个权利人面对多个侵权人（N’）侵权成本比对：Y≈60X*N*N’

Ø 抢注成本VS维权成本：

Ø 影响后果：权利人损失



二、成本对比&影响后果

（1）商标资源有限，注册难度加大，加剧了商标买卖、商标囤积、投机取巧的恶意注册行为发生。

（2）增加在先权利人的使用风险，可能导致权利人不敢用或先通过行政程序清理掉抢注商标后再使用，
同样导致了这些商标资源的浪费。

（3）浪费国家行政和司法资源。

Ø 影响后果-公共资源浪费：



与水库
三、我国对恶意注册行为的规制措施

1、2016年底，商标局和商评委联合制定的《商标审查及审理标准》中关于第四十四条第一款“其他不正
当手段”的内容，列举了恶意注册人三种典型的“其他不正当手段”：（1）申请注册多件商标，且与他
人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；（2）申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社
会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）申请注册大量
商标，且明显缺乏真实使用意图的。

2、2017年11月，工商总局发布了《工商总局关于深化商标注册便利化改革切实提高商标注册效率的意
见》，其中第（十三）条提到：探索增强注册商标的使用义务。论证建立依职权清理闲置注册商标的制度，
增加商标权利人在注册后一定时间内及续展时提供使用证据的义务，杜绝商标囤积情况和为买卖而注册商
标。



与水库
三、我国对恶意注册行为的规制措施

3、2018年1月，对于市场上出现了大量违反诚实信用原则、恶意攀附他人商标声誉、抢注知名度较高商标、
侵犯他人在先权利、占有公共资源、反复抢注等商标恶意抢注的行为，国家工商总局商标局相关负责人表
示，面对商标恶意注册行为日趋规模化、专业化的形势，商标局通过优化审查分文流程，对典型恶意申请
类型及相关案例进行梳理、汇总。在审查环节，对认定具有明显的主观恶意的商标申请从严审查，主动予
以驳回。

      2018年10月前后，商标局依据商标法第四条等规定，陆续对16000多件商标注册申请做出驳回决定。



与水库
三、我国对恶意注册行为的规制措施

4、2019年4月，北京高院《商标授权确权行政案件审理指南》第17.2条规定了可以认定“不正当手段”的
四种情形：

（1）适用的主体是该商标的申请注册人，但其中对于特定关系人抢注、具有意识联络的合谋的申请注册
行为予以考虑。

（2）既包括已注册商标，也包括申请注册的商标

（3）扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益
（2017司法解释）

（4）未仅损害特定民事权益



与水库
三、我国对恶意注册行为的规制措施

4、 17.3条规定了关于44.1款“其他不正当手段” 认定的具体的情形
（1）既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册，也包括针对同一商标权利人
的商标在不相同或不类似商品或服务上申请注册的；

（2）多件、且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相
同或近似标志的；

（3）具有兜售商标、或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。



与水库
三、我国对恶意注册行为的规制措施

5、2019年对商标法进行第四次修订，对于不以使用为目的的非正常申请，商标局可以主动驳回，他人可
以依此提出异议或无效宣告。

2014vs2019对比：



三、我国对恶意注册行为的规制措施-引入
经济手段

6、 《商标法》第六十八条第四款：对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶
意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。

 7、 国家市场监管总局《规范商标申请注册行为若干规定》第十二条：对违反本规定第三条恶意申请商
标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上
市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超
过三万元的罚款；没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款。

Ø 问题：维权成功的被抢注人，是否可以向恶意注册人索赔或要求承担合理支出？



四、“经济手段”在其他国家和地区的实践

A.补偿性的金钱赔偿：即关于官费、代理费（律师费）等合理费用的承担方式。

l 89个INTA会员国：

Ø 商标异议阶段官方有权力作出金钱判给的有34个国家 “金钱判给”（“Monetary Awards”）败诉方
承担费用（官费、代理费或其他补偿）

     典型如：欧盟，《欧盟商标条例》第八十五条

《欧盟商标条例》第八十五条：1.在不违背第119条第6款的情况下，在异议、撤销、宣告无效或上诉程序
中的败诉方应当承担对方当事人因该程序所遭受的必要开支和成本，包括律师、顾问或代理人的报酬、
差旅费和生活补贴，其金额应限于按照《商标条例实施细则》规定的条件所确定的各项费用标准范围内。



四、“经济手段”在其他国家和地区的实践

l 香港地区

Ø 我国香港地区，关于商标异议阶段的费用承担，通常由败诉方承担费用，该费用通

常包括官费、代理服务费及其他合理支出。



四、“经济手段”在其他国家和地区的实践
B.惩罚性的金钱赔偿：即对违规情形和不合理行为的赔偿。

l 英国
Ø 根据英国商标法，在商标异议程序中，胜诉方获得费用补偿，同时，若存在违规情

形和不合理行为的，英国专利局或者法院均有权决定败诉方支付给对方超范围的费
用（“off the scale”）。



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状
l 恶意注册企业字号的惩罚措施
《商标法》第五十八条规定了将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，
可以构成不正当竞争。
《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》
第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据
原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”

Ø 恶意注册字号的情形：他人注册商标、未注册驰名商标、有一定影响的商品名称、企业名称、
社会组织名称、姓名、网站名称等。

《反法》第六条　经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定
联系：
（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称
等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；
（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状

北京金螳螂公司初始的企业名称登记注册行为已构成不正当竞争。应当承担停止
使用该企业名称的法律责任。关于赔偿损失的问题，本案中，既然苏州金螳螂公
司认可其未发现北京金螳螂公司在实际经营活动存在利用被诉企业名称误导相关
公众、混淆服务来源的情况，且仅对北京金螳螂公司的企业名称注册行为主张构
成不正当竞争，故苏州金螳螂公司主张赔偿损失的事实基础并不存在。苏州金螳
螂公司就本案支出的合理开支5024元有相应票据支持，本院予以全额支持。

企业字号案例——“金螳螂”

l 恶意注册企业字号的惩罚措施

北知二审判决——（2017）京73民终1078号



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状

北知二审判决——（2017）京73民终1078号

企业字号案例——“金螳螂”

l 恶意注册企业字号的惩罚措施



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状
l 恶意注册域名的惩罚措施

       最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条：
人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵
权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成
对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造
成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当
理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。

         第八条：人民法院认定域名注册、使用等行为构成侵权或者不正当竞争的，可以判令被告停止
侵权、注销域名，或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名；给权利人造成实际损害的，可以
判令被告赔偿损失。



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状
l 恶意注册域名的惩罚措施

l 域名案例——“nvidiachina.com.cn”

北高二审（2014）高民（知）终字第4833号：鼎天地公司注册争议域名的行
为侵犯了维蒂亚公司的相关权益。鼎天地公司注册争议域名的行为符合《反
不正当竞争法》第二条第二款及第五条第（三）项的相关规定，构成不正当
竞争行为。本案争议域名并未被实际使用，故原审法院依据鼎天地公司不正

当竞争行为的性质、情节和过错程度、维蒂亚公司“NVIDIA”商标及商号的
知名度情况等综合因素酌情确定赔偿数额，并对相关公证费、律师费等合理
支出一并予以酌情考虑，并无不妥。



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状
l 恶意注册域名的惩罚措施

l 域名案例——“nvidiachina.com.cn”



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状
l 恶意注册域名的惩罚措施

l 域名案例——“上海建设路桥机械设备有限公司与朱江确认不侵害知识
产权纠纷案”

审理法院：四川省高院，案号：（2014）川民终字第242号
法院认为：朱某无注册和使用“www.shanbao.com”域名的正当理由，对该域名
的注册是对他人在先注册 “山宝SHANBAO及图”等商标和www.shanbao.net等
域名的侵权，其行为具有明显恶意。其不正当的注册涉案域名的行为侵犯了
上海路桥公司的商标权和域名权。一二审的受理费由朱某承担。



五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意
注册的现状
l 恶意注册域名的惩罚措施

l 域名案例——“南京雅致珠宝有限公司与广州园艺珠宝企业有限公司网
络通用网址及商标侵权纠纷上诉案”

审理法院：广东高院，案号：（2004）粤高法民三终字第323号
法院认为：雅致公司注册“石头记”通用网址主观上具有恶意，其注册通用
网址的行为具备侵权的构成要件，构成商标侵权，应当承担相应的法律责任。



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

    

Ø 可以参照前述商号、域名恶意注册的规制措施

Ø 专家学者观点：西南政法大学张玉敏教授认为：恶意抢注商标本质上是侵权行为，侵权责任缺失

是恶意抢注商标行为猖獗的重要原因。恶意抢注商标行为不但符合侵权行为的构成要件和损害赔

偿责任的构成要件，对抢注人追究侵权责任有充分的法律依据和理论依据，而且符合侵权法的国

际发展趋势。在行政法层面，法院可根据《中华人民共和国行政诉讼法》第61条的规定，在认定

抢注人系恶意的前提下，根据被抢注人的侵权，直接判令抢注人承担损害赔偿责任。在民法层面，

恶意抢注行为社会危害性严重，既损害被抢注人的民事权益，又扰乱商标管理秩序、竞争秩序和

损害消费者权益，应于追究其民事责任的同时，追究其行政责任。



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 知识产权垄断性权利的限制：

一、知识产权有效期制度

二、权利限制

商标：正当使用（59.1、59.2）、合理使用（59.3）

专利：强制许可 

著作权：合理使用 、法定许可

对权利人的权利进行限制，是在保护个体利益和社会整体利益间寻找平衡，其根本目的还是为了推

动社会整体利益的发展。

u 对商标申请的权利有没有限制——数量、标识？



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 权利滥用-不正当竞争？

Ø 《商标法》第四条：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取

得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。

Ø 《商标法》第七条“诚实信用原则”、其他相对条款、绝对条款

      

         如果申请明显超出了正常使用的需求                      构成不正当竞争



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 权利滥用-不正当竞争？

Ø 最高院在“歌力思”商标侵权案中认为“任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目

的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不

应得到法律的保护和支持。”

Ø   《反不正当竞争法》第二条  本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违

反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。

Ø 《中华人民共和国民法通则》第七条 也有禁止权利滥用的规定：“民事活动应当尊重社会公德，

不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序。”



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 侵犯合法权益-承担侵权责任？

Ø 《民法通则》第一百零六条第二款：公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人

财产、人身的，应当承担民事责任。

      《侵权责任法》第六条第一款规定了，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。

                                     第二条本法所称民事权益，包括商标专用权在内的人身、财产权益等

l 侵权构成要件

l 损失计算



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 侵犯合法权益-承担侵权责任？

Ø 《商标法》第五十七条第七项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为

有关“其他损害”行为的理解：

l 将他人注册商标作为通用名称使用-“钛马赫”案件

l 阻碍了商标权利人一定时期内行使商标专用权-给商标专用权造成损害（符合侵权构成要件）



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 对于民事赔偿，被抢注人提起的途径-附带提起？

《行政诉讼法》第61条在涉及行政许可、登记、征收、征用、和行政机关对民事争议所作的裁决的

行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理。 

l “行政机关对民事争议所作的裁决”理解

  商评委处理商标授权确权纠纷的目的主要是保护行政相对人的私权利，其对该民事争议进行审查

并居间裁判的具体行政行为，属于行政裁决。



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 对于民事赔偿，被抢注人提起的途径-附带提起？

l 管辖权问题

l 便于查清事实方面

l 当事人诉累方面

l 2005年最高院意见：2005年最高院【（2005）民三监字第2号函】的意见是已有异议等救济途径

的情况下，当事人另外单独提起民事赔偿之诉，法院不宜受理。



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 在商标行政确权诉讼中提起附带的民事诉讼是否需要单独立案？

    根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》（法释〔2015〕

9号）第十八条的规定，人民法院在行政诉讼中一并审理相关民事争议的，民事争议应当单独立案，

由同一审判组织审理。

    审理行政机关对民事争议所作裁决的案件，一并审理民事争议的，不另行立案。



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 一并审理的情况下，如果恶意注册人申请撤诉，应如何处理？

A．裁定不准予撤诉？

B．准予撤诉，但不影响民事诉讼的进行？

C．准予撤诉，另行提起民事诉讼？

        最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释【法释〔2015〕5号】第二百三十

八条 当事人申请撤诉或者依法可以按撤诉处理的案件，如果当事人有违反法律的行为需要依法处理

的，人民法院可以不准许撤诉或者不按撤诉处理。

　　法庭辩论终结后原告申请撤诉，被告不同意的，人民法院可以不予准许。



六、引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

l 引入“经济手段”的意义

l 与68条4款规定的行政处罚相比：被抢注人更积极主动，更容易查清恶意情况的情况

l 发挥司法价值导向：“歌力思”案的意义和影响

l 发挥司法震慑作用：促进商标注册秩序的治理和规范、维护良好的市场竞争秩序



谢谢大家!

现在进入提问时间…




