
日期： 2018.05.29
作者： 吴祥荣

@Wanhuida Intcllcctual Property

www.wanhuida.com

新闻中心  > 万慧达观点  > 商标

商标法32丨以在先著作权成功异议他人的
商标申请（2018）

http://test.wanhuida.com/team/40/


日期： 2018.05.29
作者： 吴祥荣

@Wanhuida Intcllcctual Property

www.wanhuida.com

新闻中心  > 万慧达观点  > 商标 对于可能需要主张在先著作权的权利人来说，未雨绸缪地保存好从作品的设计到发表和实际使用的完整证据链

是可取的做法。

莱福社团有限公司（LivingSocial）是美国的第二大团购网站，其“Livingsocial及图”品牌 享有在先著作权。莱

福公司的“Livingsocial及图” 美术作品于2011年2月在美国首次发表，后于2012年在中国国家版权

局进行了著作权登记。

2011年5月10日，广州红谷供应链管理服务有限公司（简称“红谷”）申请在第14类商品上注册“Livingsocial及
图”商标（简称“诉争商标”）。莱福公司以诉争商标侵犯其在先著作权为由提起异议申请。为证明其对前述美术
作品的著作权早于诉争商标的申请，莱福公司提交了其在美国和澳大利亚注册的“Livingsocial及图”商标的注册
信息，以证明其分别于2011年2月23日和2011年3月14日在前述两国申请将题述美术作品注册为商标。

2013年8月28日，中国商标局驳回了莱福公司的异议申请。2013年9月18日，莱福公司向商标评审委员会申请
异议复审。在证据交换程序中，红谷提交了“Livingsocial及图”作品的著作权登记证书。该证书发证日期
为2011年6月16日，红谷主张该作品于1991年4月11日创作完成，于1991年4月12日首次发表。

2014年12月24日，商标评审委员会裁定诉争商标不予核准注册，理由如下：
1）诉争商标在构成要素、设计风格和视觉效果上抄袭了莱福公司享有著作权的美术作品，二者构成实质性相
似；

2）在诉争商标申请日前，相关网站刊载的有关莱福公司的报道证明红谷在申请注册诉争商标前有机会接触莱
福享有著作权的美术作品；以及

3）在没有补强证据的前提下，仅凭红谷提交的著作权登记证书，不足以证明其作品的创作日期早于莱福公
司。

红谷不服商标评审委员会的异议复审裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。法院查明：

• 莱福公司主张的“Livingsocial及图”作品具有独创性，属于《中华人民共和国著作权法》保护的作品。中
国和美国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》（简称“《伯尔尼公约》”）的成员国，根据《中华人民
共和国著作权法》第二条第二款和《伯尔尼公约》第三条第1款（a）项的规定，莱福公司的美术作品无
论是否发表都受到《著作权法》的保护；

• 尽管红谷对莱福公司的在先著作权提出异议，称该作品系抄袭其在先作品，但其提供的在案证据并不足
以证明该项主张。鉴于中国著作权登记采取自愿制度，登记机关仅进行形式审查，并不对作品的创作完

成及首次发表时间进行实质审查，因此不能仅依据著作权登记证书上所载内容确定该作品创作完成及首

次发表时间，还需要结合其他证据进行认定。红谷申请注册包括诉争商标在内的商标标志

为“Livingsocial及图”的多个商标申请注册日期均为2011年5月。红谷提交的证据并不能证明其主张著作权
的作品在其宣称的日期完成创作并首次发表。相反，莱福公司提交的证据能证明其美术作品的首次发表

时间不迟于2011年2月23日；
• 著作权侵权判定一般采用“实质性相同加接触”规则，即在诉争商标与涉案作品构成相同或实质性相同，
且行为人具备接触被侵权方作品条件的情形下，如果行为人不能证明被控侵权作品系由其独立创作，则

应当认定构成侵权。在侵犯他人在先著作权的商标授权确权案件中，也应当同理适用该判断标准。在红

谷未能提供有效证据证明诉争商标标志系由其独立创作的前提下，可以认定诉争商标侵犯了莱福公司的

在先著作权。

2017年10月10日，北京知识产权法院判决维持了商标评审委员会的裁定。
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根据新《商标法》第33条规定，只有在先权利人或利害关系人才有权提起商标异议。本案即为著作权人在确立
了其在先著作权的基础上以在先权利人的身份提起的商标异议。

实践中，著作权登记证书是直接证明权属关系的证据。由于著作权登记在中国并非强制，许多著作权人直到遭

遇商标恶意抢注才补救性地进行设计或作品的著作权登记。为避免出现此种情形，我们建议著作权人尽早对其

作品进行著作权登记。

在对诉争商标提出异议之前，如果权利人没有在先的著作权登记，可以诉诸《最高人民法院关于审理商标授权

确权行政案件若干问题的规定》（2017）的第十九三款的规定，即“商标公告、商标注册证等可以作为确定商
标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”

实践中，商标局、商标评审委员会和法院对此意见不一。然而，如果著作权人能够提交补强证据证明其主张，

在商标授权确权案件中的胜算就会更大。因此，我们建议著作权人未雨绸缪地保存好从作品的设计到发表和实

际使用的完整证据链以备不时之需。
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