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广阔的地域施展影响力。而知识产权保护的地域性则让部分企业在国际化发展和维权中遇到一些问题。本文将

以近期代理的一起美国电信巨头康卡斯特COMCAST维权案件为视角，为外国（地区）企业在中国的知识产权
保护充分发挥现有制度的作用，扼制恶意抢注行为提供一些建议。

康卡斯特（COMCAST）案情简介：
 

争议商标：

在先著作权标识：

在先商号：COMCAST
康卡斯特股份有限公司（COMCAST CORPORATION，以下简称“COMCAST”）是美国知名有线电视、互联网
服务及IP电话服务供应商，亦是全球知名电信和传媒巨头。2010年，广州某公司（即下述案件第三人）在“电

缆、电话线、网络通讯设备”等商品上申请注册的了“ ”商标。2016年，COMCAST对该商

标提起无效宣告申请，主张该商标的注册损害了COMCAST的在先商号权和在先著作权。但商标评审委员会未
支持COMCAST的主张，裁定争议商标予以维持。COMCAST随后向北京知识产权法院提起商标行政诉讼。北
京知识产权法院支持了COMCAST的在先商号权及在先著作权主张，最终撤销了商标评审委员会作出的裁定。

北京知识产权法院经审理认为：

【关于商号权】 法院对COMCAST知名度和第三人恶意着重进行了考虑，认为：（1）康卡斯特公司为在美国
登记注册的公司，且登记注册在诉争商标申请日前。在案证据可以证明，尽管康卡斯特公司并未在中国开

展“为公众提供有线电视内容”等服务，但诉争商标申请日前，国内大量期刊杂志关于康卡斯特公司在有线电
视、通讯网络领域的报道，包括康卡斯特公司在中国参加的会议等活动报道，使得康卡斯特公司的商号（字

号）“COMCAST”与有线电视、通讯网络领域密切关联，且其作为美国该行业的巨头的形象为中国相关公众所
知悉。（2）诉争商标核定使用的“电缆、电话线、网络通讯设备”等商品和商号“COMCAST”具有一定知名度
的“有线电视、通讯网络”服务具有极高的关联性，在功能用途、消费对象等方面相同，构成同一种或类似商品
和服务。诉争商标的文字部分与“COMCAST”完全相同，且该词组并非固定搭配，具有一定独创性，相关公众
容易将诉争商标与康卡斯特公司相关联。第三人证据不足以证明诉争商标经使用已与其建立稳定市场联系，相

反，其宣传仍将诉争商标与康卡斯特公司相关联。（3）此外，2001年商标法关于“申请商标注册不得损害他人
现有的在先权利”的规定，亦是诚信原则的具体体现，要求商标注册必须遵循诚信原则。第三人作为相关领域
从业者，应当知悉“COMCAST”的知名度，且在案证据中第三人网站关于“COMCAST”知名度和是其股东的介
绍足以证明第三人对此事实是明知，这最易证明第三人在注册和使用诉争商标时的明显恶意，应被商标法予以

禁止。

【关于著作权】法院从作品独创性、权利归属、实质性近似及接触可能性四个方面予以评述，认为：（1）康
卡斯特公司主张的著作权标识由规范字体的“COMCAST”字母组合和包裹首字母“c”的红色半圆组成，尽管设计
较为简单，但不能否认该字母和图案组合具有一定的独创性，尤其是红色半圆和字母位置关系的设计，具有醒

目、独创、简约的艺术特点，满足最低限度的独创性要求，可以作为美术作品进行保护。（2）关于权利归
属，康卡斯特公司提交了著作权登记证书、经过公证认证的创作声明、多种设计样式、1999年的标识识别指
南、以及2002年期刊杂志载文显示的使用标志的图片和在美国进行商标申请的材料，这些证据可以形成证据
链作为享有著作权的初步证据。第三人提交的视觉识别手册不能显示时间、来源和创作本身的关联性，不能构

成康卡斯特公司著作权的反证。（3）经对比发现，诉争商标与康卡斯特公司主张的在先著作权标识在字母构
成、细节等方面几乎相同，构成实质性近似。（4）根据现有证据，诉争商标申请日之前，康卡斯特公司的字
号和在先著作权标识经过媒体报道，在有线电视、通讯行业已经具有一定知名度，加之第三人自称康卡斯特是

其股东，可以认定其对在先著作权标识有接触和认知，这种情况下，诉争商标的注册和使用是对康卡斯特公司

在先著作权作品的复制，侵犯了康卡斯特公司的著作权。
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最终，北京知识产权法院判决撤销被诉裁定，责令商标评审委员会重新作出裁定。后商标评审委员会及第三人

均未提起上诉。

 那么，当注册商标已被投入使用时，在先权利人是否必须等待确权程序完结，才能进一步维权呢？最高人民
法院在歌力思公司诉王碎永民事案件中，认可了歌力思公司以在先商号权阻止他人恶意注册商标并投入使用的

行为，在相关主体的商标确权纠纷终结前，及时维护了歌力思公司的在先商号权。

 
歌力思案情简介：

 
在“歌力思”民事案件之前，最高院曾于2017年公布第82号指导案例（(2014)民提字第24号），该案系王碎永以
其注册在18类商品上的第7925873号“歌力思”商标等对歌力思公司提起的商标侵权纠纷，最高院认定王碎永以
非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉,构成权利滥用,对其诉讼请求未予支持。

本文所述“歌力思”民事案件即前述案件的后续。2012年，歌力思公司基于在先商号权对王碎永前述
第7925873号“歌力思”商标提起不正当竞争民事诉讼。最高院最终在针对该案的（2016）最高法民申1617号再
审裁定中认为，地处广州深圳市的歌力思公司经过对“歌力思”的长期使用和宣传已使其在服饰等领域具有较高
市场知名度，而歌力思本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或

知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。被诉侵权人王碎永曾长期在广东省广州市经营皮具商

行，作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性
较低。在上述情形之下，王碎永仍在与服装商品关联性较强的手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标，
其行为难谓正当，在对该商标的使用中，亦存在攀附歌力思公司的商誉，搭歌力思公司“歌力思”的企业字号之
便车的行为，导致相关公众对其产品与歌力思公司生产的相关产品产生混淆和误认。因而侵害了歌力思公司的

商号权益，存在不正当竞争行为。

 
启示：在先权利人可通过民、行并举，保护商号权

 
实践中，知名企业在未及时注册商标的情况下，其企业名称（字号）往往会成为投机者抢注商标的目标，权利

人的维权思路也往往是先通过商标无效等行政程序撤销侵权商标，进而提起商标侵权和不正当竞争诉讼来维权

和止损，这一过程冗长性也往往使权利人的损失难以有效、及时制止。

前述两个案例则为我们提供了新的思路，即企业在先商号权的保护可民、行并举。权利人可充分利用《商标

法》《反不正当竞争法》等赋予的权利，同时从多个维度一并采取措施，以更加快捷、全面的方式，最大化维

护企业的合法权益
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