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本期我们对近期中国知识产权领域的重要数据和案例进行了采集和分析，选取若干有一定
参考价值的数据以及具有指导意义的判例进行简评，与诸位分享。 

I. 数据统计 

 

2017 年专利和商标相关数据统计 
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来源：国家知识产权局 
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II. 经典判例评析 

 专利 

陈华清与国家知识产权局专利复审委员会专利无效
行政纠纷案 

- 北京市高级人民法院（2017）京行终
1082 号行政判决书 

- 北京知识产权法院（2016）京 73 行初
126 号行政判决书 

 

规则： 

专利无效程序是基于无效请求人的请
求而启动的准司法程序，属于双方程序，专
利复审委员会应居中裁判，否则会破坏无效
程序的价值。 

专利复审委员会的依职权审查应该受
到严格限制。《专利法实施细则》第 72 条
第 2 款仅赋予专利复审委员会针对无效请求
人参加口头审理之前的行为提供了依职权
作出决定的裁量空间。本案争议的行为系发

生在口头审理结束之后，专利复审委员会依
据《专利法实施细则》第 72 条第 2 款作出
无效决定明显超出了依职权审查的范围，于
法无据。 

案件事实： 
 

本案中，无效请求人于 2015 年 4 月 2
日向专利复审委员会提出了无效宣告请求。
专利复审委员会于 2015 年 4 月 13 日向双方
当事人发出了口头审理通知书，定于 2015
年 5 月 5 日举行口头审理。无效请求人于
2015 年 4 月 30 日提交意见陈述书，补充提
交了证据。口头审理如期举行，双方当事人
均出席了本次口头审理。在口头审理过程
中，专利复审委员会将无效请求人补充提交
的意见陈述书及相关证据当庭转给专利权
人，并告知专利权人可以在指定期限内提交
书面意见。 

口头审理结束后，专利权人针对请求人
补充提交的意见陈述和证据提交了意见陈
述书，同时修改了权利要求书。之后专利复
审委员会将专利权人提交的意见陈述书及
其附件转送无效请求人，并要求其在指定期
限内陈述意见。无效请求人在指定期限内未
陈述意见。专利权人此后又再次提交意见陈
述，并对权利要求书再次进行修改。专利复
审委员会并未将专利权人再次提交的意见
陈述和修改的权利要求书转送无效请求人， 
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亦未通知无效请求人在指定期限内提交意
见陈述，就直接作出专利部分无效的决定。 

专利权人不服无效审查决定，向北京知
识产权法院提起诉讼，请求撤销无效决定。 

北京知识产权法院判决驳回专利权人的诉
讼请求。 

专利权人不服北京知识产权法院的一
审判决，随后向北京市高级人民法院提出上
诉。 

北京市高级人民法院认为专利复审委
员会违反了请求原则与听证原则，撤销了一
审判决及被诉决定，责令专利复审委员会重
新作出审查决定。 

律师评析： 

本案中涉及的一个焦点问题为专利复
审委员会是否违反了请求原则与听证原则，
更具体地涉及专利复审委员会依职权审查
的范围。 

长期以来，对于无效宣告程序的性质一
直存在不同认识。一种观点认为无效宣告程
序属于准司法程序，专利复审委员会应居中
裁判；另一种观点认为专利复审委员会在无
效宣告程序中不是单纯的居中裁判，而是兼
具纠正不当授权与解决专利权有效性纠纷
双重属性。 

在司法实践中，各级法院一直主张专利
复审委员会依职权审查的范围应该受到严
格限制。 

在最高人民法院（2013）知行字第 92
号一案中，最高人民法院认为，请求原则作
为无效宣告审查程序的基本原则，不仅要求
无效宣告中审查程序必须由请求人启动，而
且在无效宣告审查程序中，通常应仅针对当
事人提交的无效宣告请求的范围、理由和提
交的证据进行审查，专利复审委员会不承担 

全面审查专利有效性的义务。请求原则还意
味着请求人有权处分自己的请求，可以放弃
全部或部分无效宣告理由及证据。对于请求
人放弃的无效宣告理由和证据，在没有法律
依据的情况下，通常专利复审委员会不应再
作审查。《审查指南》规定了依职权审查的
原则，并对专利复审委员会可以依职权审查
的情形作了列举规定。这些依职权审查的情
形是请求原则的例外，一方面赋予专利复审 

委员会依职权审查的职权，给予公众相应的
预期，另一方面也限定了专利复审委员会可
以依职权审查情形的范围。 

可见，最高法院认为专利复审委员会依
职权审查的范围必须具有明确法律依据，专
利复审委员会不得擅自扩权。 

本案中，北京市高级人民法院再次明确
了专利无效程序是基于无效请求人的请求
而启动的准司法程序，属于双方程序，专利
复审委员会应居中裁判，否则会破坏无效程
序的价值。本案中，无效请求人对修改后的
权利要求 2 未提出不具备创造性的理由，专
利复审委员会单方面认为修改属于技术特
征的简单叠加，并作出了对专利权人不利的
决定，既违反了请求原则，亦违反了听证原
则。 

值得注意的是，本案中北京市高级人民
法院还就《专利法实施细则》第 72 条第 2
款中规定的依职权审查做了解读。《专利法
实施细则》第 72 条第 2 款规定，“专利复审
委员会作出决定之前，无效宣告请求人撤回
其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，
无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复
审委员会认为根据已进行的审查工作能够
作出宣告专利权无效或者部分无效的决定
的，不终止审查程序”。 

北京市高级人民法院认为：《专利法实
施细则》第 72 条第 2 款仅为专利复审委员
会针对无效请求人参加口头审理之前的行 
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为提供了依职权作出决定的裁量空间，而本
案争议的行为系发生在口头审理结束之后，
专利复审委员会依据七十二条第二款作出
无效决定明显扩大了依职权审查的范围，于
法无据。 

 

综上，目前我国的司法实践要求专利复
审委员会严格遵照《专利法实施细则》和《审
查指南》来实施依职权审查，不得擅自扩大
依职权审查的范围。 

撰稿人：苗征律师

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



永新专利商标代理有限公司 
北京市永新智财律师事务所 

2017.12 第 38 期 

 - 8 - 

 商标 

雅高股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商

标行政纠纷案
 

- 北京市高级人民法院（2017）京行终
860 号 

 
- 北京知识产权法院(2016)京 73 行初

3168 号 

 

规则： 

在判断诉争商标与引证商标是否构成
商标法意义上的近似商标时，商标共存同意
书可以作为初步排除混淆的证据。 

商标申请人提出的限定服务项目申请
在与《商标共存协议书》中的约定相符的情
况下，商标评审委员会在重新作出审查决定
的过程中，可以接受。 

案件事实： 

本案申请商标为“F1 酒店”，申请人为
雅高股份有限公司（下称“雅高公司”），
商标指定使用在第 43 类“酒店、汽车旅馆、
临时住宿服务等”服务上。商标局引证一级
方程式许可公司核定使用在“餐馆、提供饭
店菜单、提供饭店预定信息、饮食供应、备
办 宴 席 、 流 动 饮 食 供 应 ” 服 务 上 的 第
4123023 号“F1”商标，根据商标法第 30
条、第 34 条的规定对申请商标予以驳回。 

雅高公司向商标评审委员会（下称“商
评委”）申请复审，并提交了一级方程式许
可公司出具的经过公证认证的《商标共存同
意书》及其翻译件等证据，商评委认为《同
意书》中两商标注册人未就如何避免消费者
混淆误认提出合理的解决方案，在此情况
下，两商标若同时使用在上述同一种或类似
服务上，仍易使相关公众对服务来源产生混
淆误认，故对该《同意书》不予认可。 

雅高公司不服，诉至北京知识产权法
院，并提交了经公证认证的《商标共存协议》
原件及翻译件等证据，在该协议中，雅高公
司声明仅将“F1 酒店”商标用作雅高旗下的
酒店、汽车旅馆、临时住宿场所的名称以及
用于雅高酒店、汽车旅馆、临时住宿场所内
的餐厅、小餐馆、自助餐厅、茶馆、咖啡馆、
餐饮服务场所、酒吧及酒吧间（除了夜总会
或迪斯科舞厅）服务上，对商标使用进行了
清晰的市场划分。法院最终认为，该《同意
书》及《共存协议》体现了引证商标权人对
其商标权的处分，在无证据表明该《同意书》
及《共存协议》会对消费者利益造成损害的
情况下，应予以尊重，故申请商标与引证商
标并未构成使用在相同或类似服务上的近
似商标。 

商评委对判决不服，上诉至北京市高级
人民法院（下称“北京高院”），雅高公司
在二审期间向二审法院提交了限定服务项
目申请书，申请将申请商标指定使用的商品
限定于“在酒店等住宿设施内提供的饮食供
应服务、在酒店等住宿设施内提供的自助餐
厅服务、在酒店等住宿设施内提供的茶馆服
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务”。北京高院认为雅高公司已与引证商标
权利人就申请商标和引证商标使用进行了
清晰的市场划分，申请商标与引证商标共存
既符合商标权人的意思自治，也不易产生混
淆损害相关公众的利益。同时，雅高公司作
出的限定服务项目申请，符合《商标共存协
议书》的约定，商评委在重新作出审查决定
的过程中，可以接受。 

律师评析： 

近年来司法实践中对共存协议的采信
通常持较为宽松的态度，即在不违反法律、
行政法规，亦无证据显示共存会损害相关公
众利益的情况下，应当予以尊重。 

2016 年商评委败诉的案件中，因一、
二审法院采信商标共存协议而判定商标不
近似并允许在后商标注册的案件约有 80 余
件，较 2015 年略有增加，尽管如此，商评
委仍坚持认为商标共存协议并不能排除混

淆可能性的审查，对此类案件的审理，除考 
虑共存协议外，还应当结合商标标识的近似 
程度、商品的关联程度、显著性、知名度、
使用情况等因素综合判断是否易造成公众 
混淆误认。对于商标标识相同或者明显相
近、商品相同或者明显类似的商标不能因共
存协议的存在而得以共存注册。 

对于限定服务项目申请，通常在商标注
册及评审阶段，商标注册申请人可以申请放
弃部分指定的商品或服务项目，但不得对指
定的商品或服务项目做修改。在后续的商标
行政诉讼程序中，法院亦无接受商品或服务
项目修改的先例，此案中法院应该主要是考
虑到限定服务项目符合共存协议约定，同时
也是对商标使用进行的明确市场划分，从而
进一步排除消费者混淆可能性。 

 

撰稿人：杨宁律师 徐楠楠 
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著作权 

上海麦克风文化传媒有限公司与劳婧华信息网络传
播权侵权案 

- 上海知识产权法院（2016）沪 73 民终
30 号民事判决 

- 上海市浦东新区人民法院（2015）浦民
三（知）初字第 949 号 

 

规则： 

文字作品被许可人复制、发行、通过信
息网络向公众传播该作品的录音时，还应当
取得著作权人、表演者的许可并支付报酬，
在线听书经营平台应仔细审查著作权授权
范围，尽到合理的注意义务。 

案件事实： 

劳婧华是小说《香火》作者，上海麦克
风文化传媒有限公司（以下简称“麦克风公
司”）通过其运营的“蜻蜓 fm”网站，向
公众提供有声读物《香火》的收听服务。劳
婧华在 2009 年 11 月 27 日与本案第三人国
文润华公司签订了《著作出版授权合同》，
该合同约定：国文润华独家全权代理《香火》
的出版发行业务，国文润华拥有上述作品的
电子版权、声像版权，合同有效期限截止至
2014 年 11 月 26 日。经过一系列转授权，
2014 年 12 月 15 日麦克风公司获得音频作

品《香火》的信息网络传播权、复制权，麦
克风在 2015 年 4 月 17 日公司仍在使用涉案
有声读物。劳婧华公司起诉麦克风公司侵犯
了其对《香火》享有的信息网络传播权。 

一审法院认为: 涉案有声读物《香火》
属于对涉案文字作品《香火》的声音演播内
容所制作的录音制品，根据《著作权法》规
定，麦克风公司使用该有声读物除需获得录
音制作者的许可，还应当获得涉案文字作品
《香火》著作权人劳婧华许可并支付报酬。
而国文润华公司获得授权的期限为 2009 年
11 月 27 日-2014 年 11 月 26 日，麦克风公
司在 2015 年 4 月 17 日时还在使用涉案有声
读物，该使用行为超过了上述许可期限，因
此，麦克风公司提供涉案作品的有声读物的
行为未取得著作权人的许可，侵害了劳婧华
享有的信息网络传播权。 

二审法院认为：麦克风公司作为录音制
品的被许可人在通过信息网络向公众传播
录音制品时，还应当取得著作权人的许可并
支付报酬，而在本案中，没有证据表明麦克
风公司取得过劳婧华的许可以及向其支付
报酬，因此麦克风公司构成对被劳婧华享有
的信息网络传播权的侵害。 

二审法院还认为：第三人国文润华根据
该合同获得了《香火》文字作品的电子版权、
声像版权及相应的转授权利，而本案系争的
《香火》有声读物是根据文字作品制作的录
音制品，只要该录音制品完成时间处于该合
同约定的期间内，随后该录音制品的复制、
发行、出租、通过信息网络向公众传播之行 



永新专利商标代理有限公司 
北京市永新智财律师事务所 

2017.12 第 38 期 

 - 11 -

为不应当受到上述五年期的限制，因为两者
属于不同作品，录音制品制作者对录音制品
本身亦独立享有受法律保护的权利。综上，
本院认为，原审法院在未查明《香火》有声
读物完成时间的情况下认为上诉人麦克风
公司因授权超期构成侵权，属于理由错误，
应予纠正。 

律师评析： 

近几年，随着智能手机功能的增强以及
用户体验需求的提高，“耳朵听书”已经成
为一种时尚的阅读方式，以“喜马拉雅”、“荔
枝 FM”为代表的有声读物 App 蜂拥而出，
著作权侵权现象也比较严重。 

这类案件中的首先需要判断的是有声
读物的作品类型，在本案中，由于涉案有声
作品是通过人声对文字作品进行朗读后录
制成音频，因此法院认为该有声读物属于录 

音制品。除上述情况外，有声读物的经营者
还可以运用 TTS 技术（即语音合成技术，是
一种可以将数字文本自动转成语音的技术）
向用户提供有声读物，这种情况下的有声读
物本质上是对原作品的一种复制，只不过是

运用了数字化的手段转变了作品的载体，因
此这种有声读物不属于录音制品。 

此外，还值得注意的是，使用他人经合
法授权录制的有声读物在网络上进行传播
的，除需要获得录音制品制作者的许可外，
依法还需要获得文字作品著作权人许可，除
非文字作品的著作权人在授权时就已经将
录音制品的信息网络传播权作了明确的授
权。因此有声读物的经营平台应仔细审查作
品的著作权授权范围，充分尽到合理的注意
义务，保证权利链条清洁。 

 
     撰稿人：胡洪亮律师  

                         张琰
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 不正当竞争 

奥克斯集团有限公司与奥克斯快速电梯（苏州）有限
公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 

- 江苏省高级人民法院 (2017)—苏民终
207 号 

- 江苏省南京市中级人民法院 (2014)—
宁知民初字第 240 号 

 

规则： 

1.涉案商标作为具有巨大商业价值的驰
名商标，原奥克斯电梯公司在该商标核准范
围外的产品上使用，易导致相关公众误认
“奥克斯”商标持有人奥克斯公司与原奥克
斯电梯公司之间具有特定的商业联系，如果
原奥克斯电梯公司的服务出现质量问题，消
费者会产生对“奥克斯”商标评价贬损降低
的后果，使得权利人因此丧失相应的市场份
额，且此种商标侵权行为一定程度减弱“奥
克斯”商标的显著性，已符合驰名商标跨类
保护的适用条件。 

2. 一、二审法院均引用了《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、五条，
判定上诉人网络域名侵权的根据在于若注
册、使用与涉案商标相近似的网络域名，对
其企业和产品进行具有商业目的的宣传，并

足以造成相关公众的混淆误认，即违反《反
不正当竞争法》第二条的规定，即便并未通
过该域名网站进行相关产品交易的电子商
务，依然成立不正当竞争行为。 

案件事实： 

一审原告奥克斯集团有限公司自 1995
年起申请一系列“奥克斯”、“AUX”商标，
指定使用于第 7 类“电梯（升降机）”，第 11
类“冰箱，空调，照明灯”等商品上。一审
被告奥克斯电梯公司于 2009 年登记成立，
经营范围为生产乘客电梯、载货电梯、自动
扶梯等以及电梯的安装、改造和维修。其被
发现在其生产、销售的电梯上突出使用
“AUXEXPRESS”标识，且于 2009 年建立
企业网站（www.auxlift.com）, 并使用“走
进奥克斯、ABOUTAUX”等作为栏目名称；
使用“走进奥克斯、了解奥克斯”等用语对
企业和产品进行介绍，同时包含对陕西分公
司等企业情况介绍。 

由此，一审原告向法院提出下列诉讼请
求：1. 确认其第 800469 号“奥克斯”、第
800472 号“AUX”商标为驰名商标；2. 被
告立即停止侵犯商标专用权及不正当竞争
行为，立即销毁侵权产品或去除含有“奥克
斯”等字样的标识；3. 被告立即停止使用含
有“奥克斯”字样的企业名称；4. 被告赔偿
经济损失 100 万元及合理支出 10 万元；5.
被告立即停止使用www.auxlift.com 域名。 

一审被告辩称：1. 其至今并未使用原告
商标销售电梯产品，不构成对涉案商标的侵
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权及损害，且原告商标只是普通商标，不符
合驰名商标的认定条件；2. 被告公司的名称 

比“奥克斯”多了两个字，区别明显，不会
引起消费公众误认；3. 损害赔偿主张无事实
依据。 

江苏省南京市中级人民法院作出一审
判决，认为： 

1. 原告在先注册的涉案商标知名度和
显著性已达到驰名商标的程度，被告公司复
制、摹仿奥克斯公司驰名商标标识构成了对
相关公众的误导，奥克斯公司多年经营而拥
有的固定消费群体会误认为二者具有特定
联系；若被告公司的服务出现质量问题，消
费者会相应对“奥克斯”商标评价贬损降低，
奥克斯公司会因此丧失相应的市场份额；此
商标侵权行为在一定程度上减弱了原告商
标的显著性，应依法予以跨类保护； 

2.使用“奥克斯”作为企业字号，并在
生产销售的电梯产品上突出使用“奥克斯”
字样，构成了对原告的不正当竞争； 

3. 根据《最高人民法院关于审理商标民
事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一
条第（三）项的规定，被告使用网络域名仅
仅对企业和产品进行了宣传，并未通过该网
站进行相关产品交易的电子商务，依此规定
并未侵犯商标专用权； 

但根据《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、五条的规定，仅仅使用
近似的域名并设置相同的栏目和栏目名称
已构成对原告的不正当竞争。奥克斯电梯公
司不服，向江苏省高级人民法院提起了上
诉。 

2017 年 10 月 30 日，二审法院作出终
审判决：1. 上诉人在其电梯商品上使用“奥
克斯”等商标的行为符合驰名商标跨类保护
的适用条件；2.企业名称中使用“奥克斯”
文字构成不正当竞争；3.使用与涉案商标近
似的网络域名，且在网站上设置基本相同的
栏目，对企业和产品进行具有商业目的的宣
传，足以造成相关公众混淆误认，构成对被
上诉人的不正当竞争。综上，驳回上诉，维
持原判。 

律师评析： 

本案涉及到针对企业字号驰名商标的
跨类保护问题。尽管被告主张电梯与空调在
销售渠道、消费对象上有较大区别，二者并
非类似商品，相关客户不会将二者混淆，法
院依旧认定“奥克斯”品牌具有较强的品牌
影响力，电梯与空调产品面向的皆为社会的
一般消费者，消费群体存在较大的关联，使
用含有“奥克斯”文字的企业名称并在产品
上突出使用“奥克斯”字号，易使相关公众
误认其与原告公司存在特定联系，属于利用
他人的良好声誉提高自身知名度，违背商业
道德，已构成对原告公司的不正当竞争。 

因此，要成功赢得对驰名商标的跨类保
护，我们需要建构涉案商标作为驰名商标的
坚固的证据链，即使双方经营范围不同，且
商品并非类似商品，亦可主张二者面向的皆
为社会的一般消费者，消费群体仍存在较大
关联，企业商标的品牌影响力已覆盖到各类
产品，从而说服法院对方的商标性使用行为
存在“攀名牌”的恶意，已违背商业道德，
构成不正当竞争的侵权行为。 

 
 

撰稿人：傅凤喜律师  
赵倩颖
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永新案例单元 

最高院终审认定“顺峰康王”与“康王”构成近似商标

- 最高人民法院（2015）知行字第 64 号 
- 北京市高级人民法院（2014）高行（知）

终字第 3266 号 
- 北京市第一中级人民法院（2014）一

中知行初字第 1969 号 
-  

 
 
 

我客户滇虹药业集团股份有限公司（以
下简称“滇虹”）的“康王”商标在中国具
有很高知名，产品包括皮肤用药、复方酮康
唑发用洗剂等。广东华润顺峰药业有限公司
（以下简称“华润顺峰”）于 2007 年 3 月
21 日在第 5 类上申请商标“顺峰康王”（以
下简称“被异议商标”），指定商品包括“人
用药；针剂；医药制剂等”。滇虹以其在先
注册的第 5 类商标“康王”提出异议（以
下简称“引证商标”），引证商标“康王”的
注册日期为 1997-08-28，指定商品为“中

药；西药；中药制剂；西药制剂”。华润顺
峰提出抗辩，认为被异议商标是其第 5 类
上在先注册商标“顺峰康王”（以下简称“在
先商标”）的延续，应当予以核准注册。在
先 商 标 “ 顺 峰 康 王 ” 的 注 册 日 期 为
1997-5-14，核定商品为“复方酮康唑乳
膏”。 

最高院在再审中认为：虽然在先商标的
注册时间早于引证商标，但其核定使用商品
只有一种“复方酮康唑乳膏”。现有证据也
无法证明被异议商标在指定商品上的使用
情况。在引证商标具有较高知名度的情况
下，如果允许被异议商标注册会造成相关公
众的混淆误认。 

商标延续的概念是北京市高级人民法
院在《关于商标授权确权行政案件的审理指
南》提出的，其适用有严格的限定条件。本
案中基础商标（也即在先商标）和在后申请
商标（也即被异议商标）的商品不同，商标
权范围不同，是两个不同的商标，而且滇虹
的引证商标在华润顺峰的在后申请商标提
出注册申请之前已具有很高知名度。在这种
情况下，华润顺峰的在后申请商标不能构成
基础商标的延续。 

 
撰稿人：傅凤喜律师 
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