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1 出海企业商标保护和培育 
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     一则消息（某公司商标被USPTO撤销） 



违规事由 

• 该公司在美国专利商标局从事广泛的未经授权

的法律实践。 

• 该公司负责在向美国专利商标局提交的商标申

请中不正当输入他人的签名并提供虚假、虚构

和/或欺诈性信息。 
USPTO 的几项规则 

1. USPTO只有在美国州或司法管辖区的最高法院获准执业的

律师才能代表他人在美国专利商标局就商标事务进行执业。 

2. 向美国专利商标局提交的商标注册申请必须由商标所有人

或有意在商业中使用该商标的人提出。 

3. 美国《商标法》要求提供支持申请的经过验证的声明，由

所有者或经适当授权代表所有者签名的人签署。所有提交

给美国专利商标局的商标事宜文件都必须亲自签名。 

违规事由和分析 
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美国1946年7月5日生效的《商标法》第一千零六十四条的规定，商标撤销的理由有: 

1. 违反商标法有关注册商标的规定; 

2. 注册是以欺骗性手段获得; 

3. 注册商标成为指的商品或服务的通用名称; 

4. 注册人使用注册商标时,或在他人经注册人允许使商标时,虚假地表示了该注册商

标使用或与其相关的商品或服务的产源; 

5. 无正当由,商标注册后连续3年未在该国实际使用。 

USPTO列出了后续可能进行制裁的六条措施： 

（1）永久禁止您和您的员工代表自己或他人提交商标相关文件； 

（2）对您或您的员工提交的所有商标相关文件进行拒收或不予考虑； 

（3）在所有申请和/或注册中，从USPTO的数据库中删除与您的员工相关的信息； 

（4）提示美国邮政总局首席信息官办公室永久停用任何与您或您的员工相关的联系信息的美国邮政

总局账户，并采取一切合理措施防止您或您的员工创建或激活更多账户； 

（5）终止包含您或您的员工提交的材料的所有正在进行的程序； 

（6）继续删除文档、删除信息停用账户，并终止包含您或您的员工后续提交的文件的诉讼。 

    可能处罚后果 

后果 



长远、周全 

未雨绸缪、和专
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合规 勤勉 
尽调 

代理所资源 

专业人才 商标布局 

细节决定成败 

明确职责，建立
高效的团队 
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事件的反思 

高层重视 
执行落地 



商标布局和保护的价值 

品牌价值 
Brand Value 

有意义 
Meaningfulnes

s 

独特性 
 Uniqueness 

显著性 
Salience 

溢价 
Preminum 

MUS：产生品牌溢价的三个过程要素 

市场 
行为 

广
告
宣
传 

产
品
外
观 

产
品
质
量 

技
术
创
新 

…
… 

品牌价值 

地域 品类 商标强度 

使用证据 
补充证据 

常规维权 
防淡化 

驰名商标认定 
跨品类保护 

权利
基础 

商标权利是品牌价值的基石 



商标与品牌培育和保护三阶段 

 
 
 

品牌规划 
 
 
 

商标布局 

流程嵌入 

综合分析需求 

业务导向 

综合计划、制度 

选择方案 

可注册性事前把控 

提高效率 分析目标市场 

依法合规 

品牌建设期 
阶段性推进海外商标注册 

品牌孕育期 
制定清晰的品牌规划 

品牌成熟期 
防守转攻防兼备 

•扩大投入 

•战略升级 

•规范使用 

•留存证据 

•策略组合 

•以终为始 

•全球监察 

•积极行动 



2 美国专利诉讼实务的几点思考 
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01 
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类型增多 涉及面广 损失巨大 

 

以中国法律理解外

国法律 

虽然理解外国法律,

但仍以“中国思维”

处理纠纷; 

忽略法律操作风险,

在法律的解和执行

方面存在疏忽。 

“走出去”企业涉及的海外法律合规风险三个明显趋

势： 

走出企业在法律方面存在常见三大误区 

走出去企业法律合规风险趋势和误区 
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美国专利诉讼：Anker vs 360 Electronical LLC 

案件过程： 

• 侵权通知 

• 回复 

• 侵权通知 

• 亚马逊下架 

• 亚马逊申诉，恢复上架 

• DJA 

• 获得赔偿 
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美国专利诉讼案例：LedComm LLC vs Anker 

案件过程 

1. 侵权函 

2. 起诉 

3. 14次和解谈判 

4. 对方无条件撤诉结案 



一些tips： 

 尊重规则 

 解决法律问题非第一目的 

 三双眼睛 

 重视专业，也要跳出专业 

 找到和撬动诉讼结果的支点 

 懂得借势，及合理利用外部资源 

 永远牢记 ROI 

Why 

How 

What 

What: 认识和分析目前
的问题和诉讼目标 

Why: 理解问题和目标的
本质 

How: SWOT & PDCA 

兵形似水        知彼知己        任势 

海外纠纷应对的黄金圈法则 



3 对亚马逊合规风暴的反思 



一则新闻-亚马逊合规风暴 



为什么？ 

一则新闻-亚马逊合规风暴 



• 24 

• 16 

与AMZ平台合规相关的一组数字 

• 8 +1 

• 200+ 

集成风险管控 IRM 



• 文化价值观：讲道理，合规遵从 

• 把鸡蛋放在一个篮子里 vs 饱和式攻击：相信

时间对品牌的力量 

• 经营理念：站着挣钱，长期可持续发展 

• 不侥幸：理解和尊重规则，中外有别 

• 组织和机制保障：高层重视，内控合规的执行

和落地 

不是光环效应——亚马逊合规风下的反思 



4 知识产权合规风控管理的思考 



知识产权风控管理是坚守长期主义的必然选择 

公司经营和知识产权合规现状，是公司几年前的投入决定的； 

3-5 年之后的管理状况，取决于公司现在的洞察、选择和投入。 



这是最坏的时代， 

这是最好的时代。 

出海企业知识产权工作者的时代 



基于CTMO的ISOR 

Insights Strategy OKR Review 

充分洞察 制定战略(SP、BP) 战略执行 总结复盘 

C（Consumer） 内外用户 

T（Technology） 核心部件 

 M（Market） 上/中/下游 

O(Organization) 组织架构、组织能力 
关键人才、流程建设 

知识产权合规战略和目标管理工具 

基于CTMO的ISOR 
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敬法敬规 守法守规 懂法懂规 用法用规 创 制 规 则  

4 3 5 
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资     源     投     入 

信    息    与    沟    通 



善战者，无智名，无勇功。 

 萧何 + 曹参 

对知识产权合规价值的期望 



谢谢大家 


