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海外案件

商标类

1. 娱乐壹英国有限公司诉中国线上零售商（2019）

【案情摘要】

原告娱乐壹英国有限公司（Entertainment One UK Ltd）是一家英国公司，制作和发行了《小猪佩奇》电视动画片，目标受众为学龄前儿童。原告在美国注册了第 4872348 号“PEPPA PIG”（以下称：粉红猪小妹）商标和第 4783931号图形商标，图案为穿着裙子的粉红猪小妹，下文统称为涉案商标。2018 年，原告以故意制造、分销、销售侵犯涉案商标或著作权为由将 400 多家电商诉至法院。法院对大多数被告作出了缺席判决，其被告则自愿赔偿。只有对两名被告进行进一步审理，这两名被告生产、销售了“粉红猪小妹猪头饼干切割器”（以下简称：涉案切割器）。按照 Lanham 法案和 UDTPA 法案，被告的行为需要满足两个要素才能构成商标侵权：①原告享有商标权；②被告对涉案标识的使用可能会引起消费者的混淆。对于①，原告的涉案商标均在美国商标和专利局主簿上注册。被告不得对原告商标的注册提出异议，也不得对商标有效性提出异议。原告享有涉案商标的注册专用权。对于②，法院进行了两步审查：第一步，第七巡回法庭的非判例意见（non-precedential opinion）指出：“若为攀附商标权人的知名度和销量，而生产假冒注册商标的，可推定具有引起消费者混淆的可能性。“法院依据该意见进行混淆可能性的推定检验：被告虽然没有直接将涉案商标印在生产的涉案切割器上，但被告在涉案切割器产品名称中使用了“粉红猪小妹”。并非只要在涉案切割器上出现涉案商标才构成仿冒，对涉案商标有关销售的使用也会受 Lanham 法案的规制。此外，涉案切割器的形状也和涉案图形商标没有区别。综上，涉案商标为全球知名商标，被告生产涉案切割器是为了攀附案原告知名度和销量。法院推定被告在产品名称中对涉案商标的使用可能会引起消费者的混淆。第二步，进行七要素分析，以进一步确定是否被告的行为可能造成消费者混淆。1）判断涉诉标识和原告商标在外观上是否相似，被告涉诉标识和原告明显相似；2）判断涉诉标识是否会使相关公众以为产品来自原告，本案中，一个理性消费者很可能以为原告生产了被告销售的产品；3）判断原告和被告的商品或服务在使用、销售方式上是否存在关系。原告在线上和实体店销售带有涉诉商标的商品，而被告在线上销售涉案切割器，因此二者存在关系。4）考察消费者可能给予的注意力和重视程度，被告涉案切割器的价格便宜，消费者不会投入足够的注意力和重视程度；5）考察原告商标的知名度，原告是全球知名商标，且每年花费数百万美元用于商标的推广；6）是否产生的实际的混淆，本案中虽然原告没有提供消费者实际产生混淆的证据，但不影响因素的认定；7）被告将假冒产品作为原告产品出售的主观意图，原告是全球知名商标被告的侵权意图明显。综上，法院认定被告侵犯了原告对涉案商标享有的商标专用权，颁布禁止被告出售、许诺销售涉案切割器、冻结因涉案切割器获利的资产。并结合原告商标的知名度、被告侵权的主观故意、被告生产侵权产品的规模判令二被告分别赔偿原告 50000 美元，并承担律师费、诉讼费。

【典型意义】

本案中，应当注意的是按照 Lanham 法案和 UDTPA 法案，被告的行为需要满足两个要素才能构成商标侵权：原告享有商标权；被告对涉案标识的使用可能会引起消费者的混淆。法院对涉案标识是否会引起消费者混淆的判断中使用的方法是七要素分析。中国企业出口商品至美国时，应着重从七要素的角度检查是否可能引起消费者混淆从而引发商标纠纷。

2. 跨境电商眼镜商标纠纷（2019）

【案情摘要】

原告公司是数件太阳眼镜以及衣物的相关商标持有人，被告是中国的一系列跨境电商，在本案中被告主体达 906 个。其中有六名中国的跨境电商提出了否决驳回该案的动议。2018 年 3 月，原告通过阿里巴巴集团旗下的 AliExpress 网上商城，从六被告处订购了一批太阳眼镜，并以此为证主张被告侵犯了其商标权。2018 年 3 月，两原告向北伊利诺伊联邦法院起诉，要求被告立即停止销售假货。2018 年 4 月法院下发该案的临时限制令(TRO)，后迅速要求第三方平台下架侵权产品并冻结卖家的账户资金。同时原告进行电子文书送达将处理结果通过电子邮件的方式告知被告卖家。6 位中国卖家，在该案缺席判决下发之前，聘请了律师，先是提交了延期答复的申请，后于 2018 年 9 月向法院提出解除原告诉状的动议，解除原因是文书送达方式不合理，不符合海牙送达公约的相关规定。因此不构成美国联邦民事诉讼规则要求的合格送达。2019年 5 月法院作出了支持被告的决定。本案的争议焦点是：关于《海牙送达公约》的讨论。根据美国《联邦民事诉讼规》则 4（b）,4(c)(1)条的规定，每个被告都应该收到起诉书以及传票，单纯的让被告知道诉讼的存在是不足够的。因此原告提出的证据说有一些被告回复了他们主张侵权行为的邮件是不足以证明他们满足了美国民事诉讼规则的要求的。原告负有证明他们采取了合适的程序的义务。有两步验证：第一步：要适用海牙送达规则。《海牙公约》适用于任何民商事诉讼文件的送达，但受送达人通讯地址不明的除外。因此第一步是要论证被告的通讯地址是否不明。由于原告通过 AliExpress 这个平台购买的被告的侵权产品，但这个平台上没有留出售卖者准确的地址以及姓名信息，仅有电子邮件地址，因此原告主张其实际通讯地址不明，而被告则主张其销售的货物上有退货地址，应视为存在通讯地址，且原告也没有委托他人到中国查找原告的通讯地址，法院认同这一观点且因此认定原告没有尽到查找被告通讯地址的最低义务，被告的情形不属于通讯地址不明，应当是适用海牙送达规则。同时，原告关于中国政府适用海牙规则流程过慢，不能使原告得到及时救济的主张也因为没有提出有力证据而被法院驳回，法院也认为这不能成为不适用海牙规则的理由。第二步，海牙规则是否禁止通过电子邮件送达。虽然原告通过海牙公约的文本分析，论证其没有明确禁止电子邮件的送达方式。但本案法院认为，美国最高法曾论证过，海牙公约的起草目的就在于防止送达人采用未经公约认可的方式送达诉讼文书，且本院也认可最高法院的观点。因此《海牙公约》未明确规定的方式应当是不被《海牙公约》所允许的，而本案的重点在于通过电子邮件送达与《海牙公约》所认可的通过受送达政府的统一送达机关进行送达是否存在不符（inconsistence）。原告主张中国政府认可通过电子邮件的送达方式，但其未提出有利的证据，最终法院没有认可原告的主张。最后，原告还主张由于该法院曾经多次基于中国跨境电商的侵权行为发出临时禁令，因此应当存在一个向中国主体通过电子邮件送达符合海牙公约要求的共识。但法院认为这种临时禁令的获得是通过单方面且不公开的途径（under seal）获得的，其不足以证明原告的送达方式合法。综上，法院认为原告没有尽到自己合理的送达义务，其诉讼应当被驳回。

【典型意义】

本案的意义在于关于域外送达是否符合《海牙公约》的讨论，虽然原告通过海牙公约的文本分析，论证其没有明确禁止电子邮件的送达方式。但《海牙公约》的起草目的就在于防止送达人采用未经公约认可的方式送达诉讼文书，因此《海牙公约》未明确规定的方式应当是不被《海牙公约》所允许的。另外，通讯地址不明的被告则《海牙公约》适用除外，但本案原告没有尽到查找被告通讯地址的最低义务，本案被告不属于通讯地址不明的情形。

3.爸爸的选择 VS 拼多多商标侵权案

【案情摘要】

2019 年 7 月 19 日，一家叫“爸爸的选择”（Daddy's Choice）的中国公司向美国联邦法院提交诉讼申请，指控电商平台拼多多在明知是假冒商品的情况下，仍然销售印有该公司商标的产品。目前美国联邦法院纽约南区法庭已正式受理该案，并指定 Naomi Reice Buchwald 作为办案法官。“爸爸的选择”是一家总部位于北京的母婴产品生产商，其主打产品有纸尿裤、拉拉裤、湿巾等。其 CEO 王胜地表示，“爸爸的选择”未在拼多多平台开设店铺，也未授权任何店铺销售其产品，但从 2017 年开始，他发现拼多多平台上出现了一些销售“爸爸的选择”产品的商家，部分商家打着“爸爸的选择旗舰店”、“正品授权”、“厂家直发”等标语，低价销售“爸爸的选择”纸尿裤产品。“爸爸的选择”的美国代理律师、美国卡特律师事务所（Carter Ledyard &Milburn LLP）负责本案的律师之一 John Griem 表示，本次起诉的理由有两类：一是不正当竞争，卖家虚假宣传称是“爸爸的选择”的旗舰店或授权经销商，另外，卖家使用与“爸爸的选择”的产品包装极其类似的包装，并称“爸爸的选择同工厂”。二是商标侵权，卖方销售“爸爸的选择”假冒产品。“爸爸的选择”在起诉书中多次强调拼多多作为销售平台，听之任之并从中牟利。爸爸的选择在诉状中表示，其拥有第 5,238,282 号和第 5,463,121 号“Daddy’s Choice”美国注册商标，分别于 2017 年 7 月 4 日和 2018 年 5月 8 日在美国专利商标局核准注册在第 3 类“一次性婴儿尿布”等商品上，并在美国在婴幼儿尿布等一系列商品上使用这些商标和 Daddy’s Choice 名称作为品牌标识，在该领域建立了良好的声誉。爸爸的选择在诉状中表示，他们之所以不远万里来到美国纽约提起诉讼，是因为美国消费者可以从拼多多购物，而且因为爸爸的选择已经花费超过 20万美元在美国销售和推广，并建立了自己的品牌。爸爸的选择称其自 2017年 11 月以来已在美国销售约 5 万美元的商品。爸爸的选择诉请法院：授予长期性禁令，包括禁止被告使用 Daddy’s Choice 商标或任何混淆性近似商标、企业名称等，禁止被告自己或授权第三方模仿、复制、使用、展示 Daddy’s Choice 商标或任何混淆性近似名称或商标、使用任何所谓虚假标示来源等误导性行为，等等。爸爸的选择同时请求法院判给其因被告的所谓不正当竞争行为而造成损失的损害赔偿金，以及三倍的惩罚性损害赔偿金等。本 案 在 2020 年 2 月 13 日 结 案 ， 法 院 将 本 案 认 定 为 一 项 例 外 案 例（“Exceptional Case”）从而拒绝支持原告 “爸爸的选择”的诉讼请求。

【典型意义】

本案的特殊意义在于，原被告均为本国企业，原告以在国外的商标权被侵害为由，以属地管辖的原则而在该国境内提起诉讼，适用该国的法律框架来解决纠纷。虽然本案最后原告未胜诉，但是也给中国企业提供了商标维权的新思路。

4.双钱轮胎 VS Tru 美国商标案成功维权

【案情摘要】

2020 年 1 月 24 日，主营业地位于中国上海的中国双钱轮胎控股有限公司向 Tru 发展有限公司，又名卡车轮胎有限公司提起诉讼。案件发生是由于：双钱轮胎有限公司是已注册商标“道路勇士”的所有者，而被告正在非法使用该商标，该种侵权行为极有可能会引起混乱。该案已于 3 月 30 日以协议裁决的结果告终。原告简称“双钱轮胎”，系上海华谊集团股份有限公司（600623，上证 A股）全资子公司，总部位于上海，生产各种汽车轮胎，拥有闻名遐迩的“双钱”、“回力”两个著名品牌。商标 WARRIOR 于 2007 年 11 月 3 日成功注册。被告简称 Tru 公司，是一家位于马塞诸塞州生产销售卡车轮胎的企业，于 2015年 9 月 1 日注册成功。双方达成和解协议，双钱轮胎的 WARRIOR 商标有效，确认 Tru 公司所有带有 ROAD WARRIOR 的轮胎侵犯 WARRIOR 商标权，要求 Tru 公司同意注销商标ROADWARRIOR，同时放弃上诉权利。

【典型意义】

本案的意义在于“混淆可能性”的认定。原被告双方均为汽车轮胎生产商，因此涉案商标构成使用于类似商品或服务上的近似商标。被告 Tru 公司的使用行为会导致相关公众在识别标识时发生混淆，难以轻易分辨。因此具有极高的混淆可能性，损害了双钱轮胎商标的识别功能，已然构成商标侵权。

5.思摩尔国际海外商标侵权案成功维权

【案情摘要】

2019 年 10 月，思摩尔国际针对某些海外电商平台上存在的销售假冒Vaporesso 等品牌产品行为在美国联邦地区法院提呈商标侵权诉讼，诉讼的被告主要是利用跨境电商平台将在中国境内生产的假冒产品销往美国等地的跨境电商。2020 年 9 月 14 日，美国纽约南区联邦地区法院作出缺席判决，判令 100余名被告向思摩尔国际旗下的深圳麦克韦尔科技支付赔偿金总计 540 万美元，并永久禁售侵害麦克韦尔商标专用权的产品。

【典型意义】

此次行动中，思摩尔针对百余家此类跨境电商在美国本土提起了商标侵权诉讼，诉讼过程中，部分被告积极寻求和解，而其他被告则被判赔合计高达540 万美元的赔偿金。由此，对于海外商标侵权行为，权利人一定要积极采取维权措施，无论是寻求和解还是坚持诉讼。对于未能和解的，可以适用惩罚性原则，争取获得尽可能高的赔偿额，也可以起到震慑其他潜在侵权人的目的。而如果中国企业在海外侵犯了外企的商标权，那么积极寻求和解是一个值得考虑的选项。一方面，主动权可以尽量多地掌握在自己手中，另一方面也避免了高额的赔偿金及诉讼费用。

6.隆鑫诉 Fangli Marketing 商标侵权案

【案情摘要】

隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫公司”）为一家民营企业，成立于 1993年，拥有摩托车、摩托车发动机、通用汽油机、ATV 全地形车、零部件加工五大生产和营销体系。目前已基本形成以摩托车及相关产品加工制造、房地产开发为支柱产业的投资控股企业格局，资产总额 50 亿元人民币，并拥有重庆隆鑫工业集团、重庆隆鑫地产集团等 30 多家全资、控股子公司。旗下“LONCIN（隆鑫）”牌摩托车、“LONCIN（隆鑫）”牌摩托车发动机产品商标于 2002 年先后获得国家工商总局“中国驰名商标”认定。隆鑫公司从 2004 年花费了数百万元通过欧盟的 OC 认证(欧标认证体系)，取得进入欧盟市场的资格。此后便开始向欧洲市场推出 ATV 产品（沙滩车），深受消费者喜爱。2006 年 9 月，隆鑫公司驻欧洲机构发现在法国有一家非授权经销商，在法兰克福销售假冒隆鑫 ATV 产品(沙滩车)。隆鑫公司高度重视，立即委托北京集佳知识产权代理有限公司对此事在海外进行调查取证。调查人员发现，这家法国公司名为 Fangli Marketing 公司，在未获得隆鑫公司授权许可的情况下，从中国沿海地区低价进口一批沙滩车，后贴上隆鑫公司的商标，在法国进行销售。同时，调查人员还发现该公司在出售的假冒沙滩车上还伪造了隆鑫公司的 OC 证书。2006 年 10 月，隆鑫公司委派人专程前往法国，进一步了解案情后，以侵犯“LONCIN（隆鑫）”商标权为由，向法国当地法院起诉法国 Fangli Marketing公司。面对有力的证据和确凿的事实，法国 Fangli Marketing 公司不得不承认其侵权行为，并主动提出调解请求，赔偿隆鑫公司经济损失，同时还希望与隆鑫公司合作，代理其在法国的产品销售。经过两次庭审和协商，双方就和解事宜达成一致意见。2007 年 6 月 11 日，隆鑫公司与法国摩托车销售公司——Fangli Marketing 公司达成“商标侵权和解协议”。协议指出，法国 Fangli Marketing 公司向隆鑫公司赔偿经济损失 6 万欧元（折合人民币 60 万元）。

【典型意义】

在品牌国际化时代，商标作为品牌保护的核心，受到企业的大力保护。作为近年来迅猛发展并成为中国摩托车行业民营企业佼佼者的隆鑫公司积极致力于其品牌的树立，确立了“以研发为起点，以制造为重点，以用户为核心”的品牌战略，坚持自主知识产权创新，夯实了其知识产权根基。同时，隆鑫公司还积极拓展海外市场，先后在越南、印尼等国家投入大量财力，积极宣传己有品牌，收获较高的知名度。为了树立品牌形象，隆鑫公司更是做了国内企业的先头兵，投入了大量的精力和财力，在 70 多个国家和地区申请了商标和专利保护，为其自主知识产权构造了严实的保护网。知识产权作为一把双刃剑，已经成为跨国企业手中的一把利器，狠狠压制着国内企业前进的步伐。随着近年国内企业自主知识产权的积累，双刃剑的另一面开始展示在国内企业面前，如何利用知识产权先发制人已成为国内企业在知识经济时代崛起的重头戏。知识产权作为一种无形财产，其蕴含的巨大经济价值必然会诱导侵权行为的多发。因此，知识产权权利人应该建立一套知识产权市场监测系统，随时对知识产权产品投入市场进行监控，将侵权行为扼杀在萌芽状态，并对已发生的侵权行为及时反抗，保护自身知识产权。同时，知识产权权利人还应该适当地采用诉讼等手段拓展海外市场、提高知名度，并通过许可方式收回知识产权收益。隆鑫公司不仅织出了公司知识产权“保护网”，还为其设立了及时有效的“防火墙”。及时有效的监控机制使得隆鑫公司在短期内了解到隐蔽的侵权行为，且在获得相关情报时积极组织知识产权专业队伍进行海外调查。此举为在海外搜集和保全证据作很好的保障，保证了其胜诉的可能。本案为一起海外商标侵权案件，案情较为简单。长期以来，我国的摩托车行业一直是备受国外攻击的对象，隆鑫这次的主动出击是很好的开端，其在知识产权保护方面所作的努力是值得很多企业借鉴的。

7.“五粮液”商标韩国异议案

【案情摘要】

2003 年 2 月 14 日，四川超凡商标事务所（以下简称“超凡事务所”）作为五粮液集团的商标整体服务代理机构，其韩国监控方发现一名韩国人将“五粮液”的汉语拼音“WULIANGYE”注册成商标。商标在韩国被抢注引起了五粮液集团的高度重视。因本案发生在 2003 年，而按照 2007 年修改前的韩国商标法的规定，任何人，包括韩国加入的国际公约组织的成员国国民自商标公告之日起 30 日内均可向韩国知识产权局提交异议申请，即一旦正式受理商标申请和发布公告，仅有 30 天时间供其他相关权益人提出异议申请。而“WULIANGYE”商标的公告发布时间是 2003 年 1 月 23 日。五粮液集团仅仅剩下 9 天时间，必须准备好各种异议材料并将其翻译提交。这么短的时间对于一场跨国商标异议来说太过紧迫。五粮液集团在确认这一消息后立即采取措施，一场紧急跨国维权行动就此拉开序幕。2003 年 2 月 19 日，四川超凡商标事务所代表五粮液集团，委托韩国律师事务所向韩国知识产权局递交“WULIANGYE”商标异议申请， 主要异议理由为：第一，被异议人使用的被异议商标不仅在中国是驰名商标，而且在世界上许多国家都有较高的知名度。韩国作为其重要出口国，被异议商标已在韩国国内进行了大量的宣传和使用，在消费者中形成较高的知名度，该异议商标应作为异议人在韩国的驰名商标加以保护。第二，被异议人不仅是模仿而且是完全复制异议人的商标，与中国汉字“五粮液”的特定汉语拼音完全相同，这已违反公共道德秩序。第三，被异议人此种做法是基于非公平竞争，采用不正当的手段恶意注册商标，误导消费者和混淆商品原产地行为。同时五粮液集团代表方还出具了作为国际知名商标和品牌使用在先的证据，其在东南亚及大部分发达国家均有大量出口，曾获得许多国际大奖，韩方申请人的商标属完全复制知名商标、恶意抢注以误导消费者行为。但韩国注册方辩称，“五粮液在韩国不足以达到驰名商标程度，注册不会误导消费者。”主要理由为：第一，韩国商标法实行注册在先原则，应保护在先申请的商标( 驰名商标除外) 。第二，被异议商标在韩国的销售和广告不足以证明其在韩国为驰名商标。第三，既然该商标不是韩国驰名商标，任何人均可提出申请包括被异议人，只要不违反公共道德秩序。第四，异议商标在韩国不够驰名成立，就没有足够的证据证明被异议人是为了不正当利益恶意注册该商标，当然就不存在误导欺骗消费者和混淆原产地嫌疑。双方对“五粮液”商标在韩国是否驰名以及抢注行为是否基于恶意等问题一直争执不休，在答辩的第二回合，韩国注册方一改往日态度，主动联系五粮液的代理机构，主动请和。五粮液集团代理方坚决拒绝了注册方的和解要求并展开了对这个韩国注册人的全面调查。该韩国注册人不仅申请将“WULIANGYE”注册成商标，在此之前还将“红星”、“酒鬼”等知名商标抢注，这从侧面反映了他的注册动机。在遭到五粮液集团拒绝后，韩方的第三次申辩材料很快递交到韩国知识产权局。经过三申三辩，韩国知识产权局最终于 2004 年 3 月 20 日作出裁决:根据异议方提出的观点和证据材料，引证商标不仅在中国为驰名商标，而且在韩国也被认为是驰名商标。因此，被异议商标应视为从非公平竞争而申请注册该商标，从而误导消费者，造成与商标相关商品的原产地的混淆，故驳回韩国注册方的注册申请。

【典型意义】

五粮液集团作为国内龙头企业和国际知名企业，在仅剩 9 天的商标异议案中获胜值得庆贺。但是，这其中我们更应该警醒的是国内企业海外商标监控与管理的不完善问题。五粮液集团自 2000 年进入韩国市场，时至案发，已经过 3 年的宣传和销售，但其并未将其商标进行注册保护，从而给韩国注册方以可乘之机。因此，国内企业在进驻产品或服务所在国时应该尽量做好商标管理和保护工作。

8.“王致和”海外遭抢注 老字号海外维权路

【案情摘要】

“王致和” 老字号与“同仁堂”同龄，均创于清康熙八年(公元 1669 年)，至今已有 338 年历史。王致和公司早在 1985 年就将“王致和”注册为自己的商标。此后，从 1996 年至今，王致和公司又在腐乳、调味品、矿泉水等多种商品类别上注册为自己的商标，以保证自己的商标独占使用权。自 20世纪 90 年代末开始拓展国际市场以来，王致和公司在美国、加拿大、东南亚等 10 多个国家和地区注册了“王致和”商标，为公司海外市场的拓展奠定基础。2006 年 7 月，出于拓展德国市场的需要，王致和公司准备在德国注册“王致和”商标时，却被意外告知，“王致和”腐乳、调味品、销售服务 3 类商标已经被德国 OKAI Import Export GmbH(以下简称“欧凯公司”)于 2005 年11 月 21 日申请注册，并在 2006 年 3 月 24 日起开始公示。按照德国商标法的规定，商标初审公告期为 3 个月，如果在 3 个月内商标局未收到第三人提出异议，则予以核准注册。据此规定，此时“王致和”商标已经落入欧凯公司手中。欧凯公司总部在柏林，是德籍华人开设的主营中国商品的超市，在德国销售包括王致和产品在内的多种中国知名商品。2006 年 8 月，王致和公司的代理律师向欧凯公司发出律师函，并积极与对方进行协商，但对方没有任何回复。在与对方协商未果后，王致和公司委托由中方、德方律师共同组成的律师团，根据德国反不正当竞争法和商标法等相关法律，向德国慕尼黑地方法院提起诉讼，要求欧凯公司无偿归还商标，依其使用“王致和”商标获利情况对王致和公司进行赔偿，并要求对该公司的恶意抢注行为进行处罚。德国时间 2007 年 1 月 26 日，德国慕尼黑地方法院正式受理“王致和商标抢注案”。诉讼期间，王致和公司发现欧凯公司这家“抢注专业户”不仅抢注了“王致和”商标，而且还抢注了“白家”、“洽洽”、“老干妈”等近十种中国知名商标。王致和公司第一时间与上述企业取得联系，告知其商标被抢注的事实。被抢注企业纷纷表示，要对这种恶意抢注行为斗争到底并尽最大努力帮助王致和公司夺回商标，而后各自对欧凯公司提起起诉。在很短的时间内，王致和、狗不理、少林寺、桂发祥 4 家企业出具了经其法定代表人签名的声明，表明欧凯公司未经其许可擅自在德国抢注其商标，从而构成恶意抢注和不正当竞争行为。这份声明成为法庭上王致和公司向法官证明欧凯公司“恶意抢注”的佐证。德国时间 2007 年 8 月 8 日上午 11 点，王致和公司诉欧凯公司商标侵权和不正当竞争案，在专门审理知识产权案件的德国慕尼黑地方法院第 21 法庭开庭。庭审当天，王致和公司共向法庭提出 4 项诉讼请求:请求法院判决撤销欧凯公司抢注的“王致和”商标，或者无条件转让给王致和公司;请求法院对欧凯公司抢注商标的行为处以 25 万欧元的罚款，或者对其负责人进行 6个月监禁;同时，判决欧凯公司提供销售带有“王致和”商标的商品获利情况，王致和公司据此提出索赔金额;由欧凯公司承担诉讼费用。2007 年 11 月 14 日，慕尼黑地方法院一审宣判:禁止欧凯公司在德国擅自使用“王致和”商标，依法撤销欧凯公司抢注的“王致和”商标。2008 年 2 月 25 日，欧凯公司不服慕尼黑法院的判决，进行上诉，法院提出调解，但双方均未让步。2009 年 1 月 22 日，二审法院慕尼黑高等法院开庭审理了此案。法庭上，王致和公司聘请的德国知名律师沃尔夫冈博士据理力争，并出示了非常充分的证据，要求法庭撤销欧凯公司恶意抢注的“王致和”商标。欧凯公司则没有出示任何新证据。二审中，双方争辩的重点主要集中在以下两个方面:第一，欧凯公司认为，该公司的商标注册并不构成对王致和公司的不正当竞争行为。此外，欧凯公司负责销售，而王致和公司负责生产，二者之间并不存在竞争关系。但是，法院认为这种理由并不成立。虽然从实践上来说，目前欧凯公司并没有展开生产，但逻辑上来讲，这种可能性是存在的，欧凯公司可以独立生产带有“王致和”商标的产品并销售。第二，欧凯公司认为，由于王致和公司在德国并没有进行市场销售活动，也就是没有实际使用“王致和”商标，因此根据德国商标法的规定，欧凯公司的这种抢注行为并不违法。2009 年 4 月 23 日，慕尼黑高等法院作出终审判决:裁决“王致和”商标侵权案中方胜诉，德国欧凯公司停止使用“王致和”商标，并撤回其在德国专利商标局注册的“王致和”商标。至此，这起被誉为“中华老字号企业海外诉讼第一案”的纠纷终于以“王致和”商标物归原主而告终。

【典型意义】

在“第二届中华老字号品牌价值百强榜”评选中，上榜的 358 个中华老字号有 117 个品牌价值超过 1 亿元，“茅台”和“五粮液”的品牌价值甚至超过 100 亿元。中华老字号显示出巨大的品牌价值。同时，根据国家工商管理总局提供的数据显示，从 20 世纪 80 年代到 2007 年，总共发生了 2 000 多起我国出口商品的商标在海外被抢注的案例，每年造成无形资产的损失达到10 亿元人民币。如何避免中华老字号、中国的驰名商标以及知名品牌在海外惨遭黑手，成为我国企业走出去的过程中一个无法回避的课题。本案启示性表现在如下两方面：一是具备率先注册国际商标前瞻性；二是建立商标侵权监测预警系统。首先，商标权是知识产权的重要组成部分，跨国企业普遍对此予以高度重视。商标一旦在国外被抢注，我国企业产品要进入被抢注国家或地区，企业就得以重金买回本该属于自己的商标或“改名换姓”，这两种方法都需要付出高昂的代价。因而企业应事先在海外市场进行商标注册，将商标作为自己海外市场战略布局的基础。此外，我国加入的一系列知识产权国际条约为我国企业在海外注册商标提供了极大的便利。依据联合国世界知识产权组织《商标国际注册马德里协定》以及《商标国际注册马德里协定议定书》，“商标国际注册马德里体系”是企业进行商标国际注册最方便、最经济的途径。我国已于 1989年加入了《马德里协定》，并于 1995 年加入了《马德里议定书》，成为马德里体系的成员国。根据该协议，我国的企业可以通过商标局向世界知识产权组织国际局提出商标国际注册的申请，某一商标只要在国际局获得注册，便可成为国际注册商标，在马德里协定各成员国普遍生效。目前“马德里体系”的缔约方约有 80 个，包括美国和欧盟，基本覆盖了中国主要的贸易伙伴。其次，中国企业建立商标侵权监测预警系统刻不容缓，2006 年 7 月，王致和公司被德国专利商标局告知“王致和”商标被欧凯公司注册时，其实欧凯公司获得德国专利商标局核准尚不超过 1 个月的时间。欧凯公司在 2006 年 1 月提出注册申请后，德国专利商标局对其申请自 2006 年3 月 24 日起开始公示，按照德国商标法的规定，商标初审公告期为 3个月，这 3 个月为异议期，如果有第三人在此期间向商标局提出此项注册申请侵犯其权利的异议，那么欧凯公司很有可能不能获得注册。因此，如果王致和公司再提前 1 个月发现被抢注的事实，然后向德国专利商标局提出证据确凿的异议，德国专利商标局可能将会驳回欧凯公司的注册，从而避免日后旷日持久的诉讼大战。因此，建立商标与品牌的侵权监测预警系统对于我国企业防范海外侵权风险，扫清潜在的市场障碍具有不可替代的作用。

