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大綱 

壹、爭議案件處理現況 

• 混淆誤認8大因素之審酌 

• 著名商標減損之認定 

• 商標搶註之認定 

• 註冊商標之使用 

貳、實務見解 

參、結語 

2 
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混淆誤認之虞  8大因素 

8 

善意 

惡意 

熟悉
程度 

商品
服務 

識別
性 

商標 

多角化/
實際混
淆/其他 

2018/4/3 



2018/4/3 9 

系爭 據爭 

衣服、衣服零售批發等商品/服務 

G01030725、G01030726 
§30-1-10、11、12不成立 經訴字10506305000 部分撤銷 

10款撤：25類商品、35類部分
服務 



原處分 

 外文「AMERICAN」、
「EAGLE」為習知習見文字 

 系爭「GEAGLE」商標：字體書
寫全完一致，未凸出任何字母，
應無法割裂審查 

 系爭「GLORIA EAGLE」商標：
起首「GLORIA」，與據爭
「AMERICAN」明顯不同 

 近似程度低、極低 

 

 

 

訴願決定 

 皆有引人注意之外文
「EAGLE」，僅字首或首字
「G」與「AMERICAN」等些
微差異 

 或主要識別部分均有相同之外
文「EAGLE」 

 近似程度不低 
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系爭 據爭 

2018/4/3 11 

皮包、背包等 

G01050218 

§30-1-10不成立 

經訴字10506314330撤銷原處分 



原處分 

 外文「MM」或/並結合數字等
構圖，註冊於同一或類似商品
者，眾多 

 

 

 
 

 

 據爭尚結合「6」、「maison 
martin margiela」、
「Masion Margiela」等外文，
整體外觀、讀音可區辨 

 近似程度低 

 

訴願決定 

 併存註冊者，多另結合其他文
字、圖形或已為圖形化而脫離
原「MM」文字意象 

 與本件案情不同 

12 2018/4/3 



2018/4/3 13 

糖果、餅乾等 

系爭 據爭 



第1次

處分 

• G01000087 異議不成立(近似低、各類並存) 

訴願 
• 經訴字第10306105820號 第1次撤銷原處分(未審酌1據爭商標) 

第2次

處分 

• G01030759 異議不成立 

訴願 
• 經訴字10406308670 第2次撤銷原處分 

第3次

處分 

• G01040375 異議成立 

IP法院 
• IP法院 105年行商訴59判決 訴願決定及原處分均撤銷 

第4次

處分 

• G01050703 訴願駁回 

案件歷史過程 

2018/4/3 14 



 兩造商標不成立近似性： 

法院判決理由 

2018/4/3 15 

商標 

態樣 
雪の 

審查 

原則 

系爭：聯合
式具獨創意 

據爭：單純
文字組成，
無任何設計
元素 

 

業界廣泛使
用之商標名
稱與普通名
詞 

常見使用於
糕餅、月餅
及甜點等 

將系爭商標
之文字與圖
樣割裂比對，
有違總體觀
察 
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法院判決理由 

被告違反平等原則： 
*82年申請「雪之戀」在糖果餅乾產品 

*註冊系列「雪之戀冰果子」/「雪之戀涼
の子」/「雪之戀明月冰捲」 

*98年獲准註冊「雪の戀」商標(加入日式
元素 ) 

*「雪之戀」/「雪の戀」商標權逾20年 

「雪の優」、「雪の宿」、「雪の岩及
圖」、「SMC 雪月餅及圖」、「雪月花
及SETSUGEEKA」、「雪戀果」「雪戀
冰鑽」等 

原告 
註冊情形 

第3人 
註冊情形 

上揭商標併存經年，商品均屬相同
或類似，審查應基於個案本質，為
合理相同處分，始不違平等原則 

與據爭商標同類並存註冊 
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系爭  據爭 

冷熱飲料店、小吃店、火鍋店等服務 

2018/4/3 
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第1次

處分 

• H01030071 評定不成立 

訴願會 
• 經訴字第10406313140 撤銷原處分 

第2次

處分 

• H01040172 評定成立 

ＩＰ 

法院 

• 105行商訴125 訴願決定及原處分均撤銷 

第3次

處分 

• H01060140 評定不成立 

案件歷史過程 

2018/4/3 



兩造商標整體觀察，近似程度低 

19 

法院判決理由 

2018/4/3 

• 外觀印象大相

逕庭 

外觀 

• 連貫唱呼 

讀音顯有差異 

讀音 
• 系爭傳達「銅製花
朵」；據爭傳達
「種植桐花之村落」 

• 政府近極力推展觀
光 ，油桐花有「5
月雪」美稱，為一
般消費者所熟悉 

觀念 



不混淆 

 

 

20 

法院判決理由 

2018/4/3 

近似低 

各具識別 

善意申請 

併存數年 

綜合判斷，相關消費者於購買時施以普通之注意，
異時異地隔離觀察二商標，應無致混淆誤認情事 



系爭 據爭 

2018/4/3 21 

郵購、電視購物、網路購物等 

§30-1-10、11、12 

G01010882 

10款成立 104年度行商訴字第120號      

訴願決定及原處分均撤銷 
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原處分 

商標近似不低 

服務類似 

據爭具相當識別性 

系爭難謂為消費者熟悉 

法院判決 

近似低 

同左 

系爭有強烈識別性 

系爭較消費者熟悉 

相關因素之審酌 

2018/4/3 



兩造商標近似程度低 
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法院判決理由 

2018/4/3 

•整體觀察：外觀、觀念及讀音顯然有別，
近似程度低  

系爭「森森百貨」為原

告森森百貨股份有限公

司名稱特取部分 

據爭除「U-Life」外，

另結合「優生活大師」 

*「U」/「You」/「優」發
音相同/相彷；「Life」為
習見單字 

*「U 」及「Life」以「-」
分隔，予人有「你 生活」/
「優 生活」意涵 

*以「U-Life」或結合其他
文字/圖形申請註冊者多 

得
資
區
辨
文
字

 
識
別
功
能
相
對
較
弱

 



系爭具較強之商標識別性 

24 

法院判決理由 

2018/4/3 

非服務本身或品質、功用或

其他特性之直接說明或描述 

具有一定程度之識別性 

「森森百貨」 

明顯指向服務來源為原告公

司具有強烈識別性 

「U- Life」外文本身之識別性不高 

據爭 

系爭 



系爭具較為消費者熟悉 

25 

法院判決理由 

2018/4/3 

*系爭註冊前，原告「森
森百貨」已是國內電視
購物/網路購物知名業者，
自有品牌電視頻道、購
物網站、上萬會員消費
族群，具相當高知名度 

*定期發行購物型錄封面，
標示「森森U-Life」/
「森森百貨U-Life」 

據爭商標使用於第
35類服務之情形，
則未據參加人提出
相關資料 

系
爭
商
標
使
用
情
形

 
據
爭
商
標
使
用
情
形

 



法院判決理由 

起首冠上公司名稱「森

森百貨」表彰服務來源

係原告公司，足與據爭

商標相區辨 

2018/4/3 26 

U- Life  本身之識別性不高 

系爭 

據爭 

•指定使用服務雖同一或類似，但近似程度低，系爭商標有高
度識別性，系爭商標及原告公司名稱特取部分「森森百貨」 
較為相關消費者所熟悉，….無致混淆誤認之虞 

綜合相關因素考量 



27 

識別性弱 

• 應賦予較輕之近

似比對 

整體觀察 

• 有其他可供區辨

者，混淆誤認可

能性低 

使用事證 

• 市場並存使用、

熟悉程度，混淆

誤認可能性低 

 

2018/4/3 
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系爭 據爭 

可可、蜂蜜、穀類調製品、麵粉製品等 

§30-1-10、11、12 
G01020677 異議不成立 

IP法院105年度行商訴字第39
號  訴願決定及原處分均撤銷 

10款成立，其餘不論 
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原處分 

商標近似極低 

商品同一或類似 

各具識別性 

據爭不著名 

難認非善意 

法院判決 

近似中等 

同左 

同左 

同左 

據爭為消費者熟悉 

系爭申請非善意 

相關因素之審酌 

2018/4/3 



商標是否近似 
 

原處分 

• 兩造商標英文字母組成區塊之
形狀及內部花紋，固相彷彿而
有近似之處，惟此係將兩商標
併列細加比對之結果，尚非該
商標圖樣特別引人注意之部分 

• 兩造商標整體外觀、觀念或讀
音足資區辨 

法院判決 

• 系爭「H 」「 B 」字母之弧線
設計及字母內部圖案對稱之排
列方式，在視覺上有上下相反
之2 個「U 」或 向左傾倒之2 
個「U 」組成之印象 

• 加上據爭商標早已有「U 」系
列商標註冊及使用在前 

• 相關消費者於異時異地隔離觀
察時，會將系爭商標與據爭系
列商標產生聯想，誤認二者係
同一類型之系列商標 

 

30 2018/4/3 
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法院判決理由 

據爭「ULogo」商標較為消費者熟悉 
 

2018/4/3 

• 2005年起，旗下產品包裝背面/電視/平面廣告均有標示 

「ULogo」重要企業表徵 

• 與產品主要商標併用；但標示圖案較小，印象較不明顯 

使用方式 

• 旗下品牌為家喻戶曉知名商標，消費者接觸頻繁，縱無法認

定「U Logo」著名，惟因已普遍使用相當時間，應認較為消

費者所熟悉 

較為熟悉 
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法院判決理由 

2018/4/3 

• 內部花紋、圖案元素、排列位置完全相同 

• 指定使用同一/高度類似商品，顯非偶然之巧合 

系爭商標申請註冊非屬善意 

系爭商標之註冊，有致相關消費者產生
混淆誤認之虞 
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第021類 

茶杯、茶杯盤、茶壺、… 
第030類 

茶葉、紅茶、綠茶、… 
 

§30-1-10、11 
G01040095 不成立 
IP法院104行商訴157 
訴願決定及原處分均撤銷 

系爭 據爭 
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原處分 

商標近似極低 

類似 

各具識別性 

法院判決 

近似不低 

同左 

據爭識別性高 

系爭申請非善意 

相關因素之審酌 

2018/4/3 
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法院判決理由 

兩造商標近似程度不低： 

2018/4/3 

外觀 

*3字橫書排； 

*第2 字形上皆有
「里」字(「裏」/
「里」)； 

 
*字尾同為「王」 

(近似程度不低) 

觀念 

*系爭「阿里之王」/
「阿里第一」 

*據爭「茶中之王」 

均自我標榜，強調提
供最好的茶、為茶品
牌的第一名 

(近似程度頗高) 

讀音 
*「裏王」/「里王」
讀音同 

*「茶（ㄔ丫' ）」與
「阿（丫）」讀音韻
母相同 

*「Ali ONE 」，與
「茶裏王」讀音極為
相近 

(近似程度不低) 消費者極可能認二者屬系列商標而
產生混淆誤認，近似程度不低 
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法院判決理由 

系爭商標申請註冊非屬善意 
 

 
 

 

 

2018/4/3 

系爭商標有商標法30-1-10、11前段規定之適用 

• 「我們要賣阿里山茶，將品牌命名為阿里王」、「茶裏
王很有名…我們反而比較擔心消費者在看到阿里王時會
以為我們是茶裏王」等語…顯見已認知消費者會產生聯
想、誤認，難謂無造成消費者混淆、誤認之意圖 

商標權人異議答辯書坦言 

• 據爭「茶裏王」行銷阿里山茶系列； 

• 系爭亦強調阿里山茶的概念，對據爭商標商品會產生混
淆誤認 

觀念 



2018/4/3 37 

系爭 據爭 

不銹鋼洗濯
槽、飲水機、
濾水器、…等

商品 
藥品 

H01020040 

舊§23-1-12&§30-1-11款前

段成立 

IP法院 105行商訴43 撤銷原

處分及訴願決定 
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原處分 

商標相同、近似極高 

商品具關連性 

據爭識別性強 

據爭著名、較消費者熟
悉 

據爭多角化 

法院判決 

同左 

商品非類似 

據爭具相當識別性 

同左 

多角化，但未跨入系爭
領域 

系爭申請係屬善意 

相關因素之審酌 

2018/4/3 
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法院判決理由 

系爭商標申請註冊係屬善意 
 

2018/4/3 

歷史沿革 原告 

• 97年10月核准設立 

• 同年月27日提出系爭商標申請，隨即自荷蘭商老利脫國際公司進口淨水器
材原裝來台銷售 

台灣之註冊/使用商標情形 老利脫公司 
• 48年即以「NORIT」商標指定於各種活性碳而獲准註冊 

• 淨水器產品由原告取得我國總代理經銷權 

• 淨水器上使用「Norit」商標，廣告使用「Norit」、「諾得淨水」 

「諾得」源自「Norit」中譯 實際使用 
• 標榜「荷蘭原裝淨水器」/「荷蘭世界級Norit 諾得淨水器」/「荷蘭原裝進口」/「符合荷蘭

KIWA水質品質認證」/「荷蘭Norit諾得醫療級生飲設備，國際紅十字會指定使用」等語 

• 無任何攀附據爭諸商標之用語，並一再強調產品係來自於荷蘭原裝進口 



系爭 

指定於第 29、30、32類商品 
僅爭執第029類 
調味乳；豆漿；乳酪；．．．食用
乾製花草；食用燕窩；香鬆等商品 

據爭 

2018/4/3 40 

§30-1-10 
G01030218 不成立 
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原處分 
• G01030218  異議不成立 

訴願 
• 經訴字第10606303260 撤銷原處分 

• 當事人逕提行政訴訟 

ＩＰ法

院 

• 106行商訴第78號 撤銷訴願決定 

案件歷史過程 

2018/4/3 
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原處分 

• 商標近似高／低 

• 商品／服務類似 

• 各具識別性 

• 系爭申請非屬惡意 

訴願決定 

• 商標近似高 

• 系爭未為消費者熟

悉 

• 其他因素同原處分 

法院判決 

• 商標近似低 

• 系爭申請基於善意 

• 其他因素同原處分 

相關因素之審酌 

2018/4/3 



系爭申請非屬惡意 
• 據爭商標92-93年申請註冊前，系爭商標權人已取得多件商標註冊 

2018/4/3 43 

原處分理由 

52年起 

• 音譯外文
KEWPIE及娃
娃圖 

• 果汁、調味
醬等飲料、
食品類商品 

77年起 

• キュ–ピ–及
娃娃圖 

• 麵包、茶葉
製成之飲料
等食品飲料
類商品 

 

系爭 

• KEWPIE 

• 調味乳；豆
漿；…；香
鬆」等食品
相關商品 

• 客觀上難認
有企圖引起
混淆誤認來
源 

15107 1511
4 

15125 15601 



法院判決理由 

44 

商品/服務雖類似，惟近似程度低，各具相當識別性，系爭商標註冊

係基於善意等各情，難認有致相關消費者混淆誤認之虞 

2018/4/3 

註冊情形 
• 52年起陸續註冊含有系爭商標「KEWPIE及圖」之諸商標於第29、

30、32類「食品、飲料」等相關商品 

使用狀況 
• 據爭商標註冊前，原告已於臺灣市場使用「KEWPIE及圖」諸商標行
銷商品多年 

善意申請 
• 系爭商標早已作為「KEWPIE及圖」諸商標之文字構成部分而使用，
原告將既有「KEWPIE及圖」諸商標中之「KEWPIE」文字部分註冊，
堪認係基於善意 
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加重善惡意
因素的考量 

惡意 

• 混淆誤認可能
性高 

善意 

• 混淆誤認可能
性低 

 

2018/4/3 
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減損識別性 

47 

著名商標保護審查基準 

2018/4/3 

• 原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但因未取得授

權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強

烈指示單一來源的特徵及吸引力，使得該曾經強烈指示

單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上

來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單

一聯想或獨特性的印象 

著名商標之識別性有可能遭受減弱 



減損信譽 
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著名商標保護審查基準 

2018/4/3 

• 因未取得授權之第三人之使用行為，使消費

者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑

或負面之聯想 

著名商標之信譽有可能遭受污損 
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著名商標保護審查基準 

2018/4/3 

• 保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對

自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其

聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護

應限於保護著名程度較高之商標，其對商標著名程度之要求

應較同款前段規定為高 

WHY?  11款後段著名程度要求較高 

• 商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可

能適用第30條第1項第11款後段規定 

適用11款後段情形 



五大考量因素 

 

 

Dilution 

1.商標著
名之程度

(高) 

2.商標近
似之程度

(高) 

3.商標被普
遍使用於
其他商品/
服務之程

度 

4.著名商標
先天或後天
識別性之程

度 

5.其他參
酌因素(聯
想意圖) 
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自行車…自行車用坐墊等 咖啡 

2018/4/3 51 

系爭 據爭 

• 據爭商標之著名程度為何？ 

• 適用30-1-11前段或後段？ 

爭點 



G00980931  異議成立處分                  
高度著名/減損識別性之虞 

經訴字09906046190 撤銷原處分       
非國內絕大多數之一般民眾普遍認識 

IP法院100行商訴字第22號判決          
駁回原告之訴 

 

最高行政法院101判字第48號             
廢棄原判決 

 

案件歷史過程 

2018/4/3 52 
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最高行政法院之理由 

2018/4/3 

事證 

認定著名 

程度 

長期經商標專責機關及司法判決認定屬著名商標~ 
據爭商標於85年即指定使用咖啡、乳粉、紙製品、
爐具、瓦斯爐、熱水器等商品，咖啡商品廣泛行銷
我國市場，商標信譽為一般商品購買人所熟知。 

其著名使用之咖啡商品係屬一般消費者日常即得接
觸，其著名程度能否謂為不高？ 

多件商標異議審定書、評定書，臺北高等行政法院
90 年度訴字第7040號判決等資料 
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最高行政法院之理由 

2018/4/3 

修正前商標法§23-1-12法條以「著名商標或標

章」為構成要件，未區分後段應「高度著名程

度」 

 

前/後段要求之著名程度並無程度差別 

所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相

關事業或消費者所普遍認知者 

 

原審認商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知

的程度，方能適用後段之規定，自屬無據 
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• 有關11款後段之著名商標或標章是否

應以一般消費者所普遍認知為必要？  

最高行政法院 105 年 11 月份 

第 1 次庭長法官聯席會議  



商標法第 30 條第 1 項第 11 款明定：「商標有下列情形之一，不 
得註冊：……十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相
關公 眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽
之虞者。 但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此
限。」 

法律問題 

2018/4/3 56 

Q：本規定後段之「有減損著名商標或標章識別性或信譽之

虞」，其商標或標章是否以一般消費者所普遍認知為必要？  

甲說：肯定說  
乙說：否定說  
〔表決結果〕：採甲說之結論  



11款前後段保護對象及範圍不同 

法律問題-決議文 

2018/4/3 57 

保護對象為相關消費者 前段 

• 前段規定目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混
淆誤認之虞 

• 所稱相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而
言（商標法施行細則第 31 條參照） 

保護對象為該著名商標 後段 

• 後段規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費
者主觀認知中遭受減損之虞 

• 不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限 



法律問題-決議文 

2018/4/3 58 

某一類商品或服務之相關消費者具有著名性 前段 
• 商標保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或 其聯
合式之效果 

• 對不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，不宜使其在不同類
別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利 

• 否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第 1 條規定有違 

超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉 後段 
• 本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻
一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用， 與本規定
前段規定僅限於相關消費者不同 



• 本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，始符

立法目的，同時平衡保護消費者及商標權 人，維護市場公平競

爭。 

法律問題-決議文 

2018/4/3 59 

前段：相關消 費者
著名之商標 後段：不僅止於相關消

費者，須達一般消費者
均知悉之商標 

施行細則第 31 條對「著名」之定義規定，應為目的
性限縮解釋，不適用於本規定後段所稱「著名商標」 
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最高行政法院 105 年 11 月份 
第 1 次庭長法官聯席會議  

最高行政法院106年度判字第
607、608、609號 

原判決廢棄，發回智慧財產法院 



系爭 據爭 

• 電子佈告牌、基因晶片（ＤＮＡ晶
片） 

• 包裝紙、瓶包裝用紙、紙板製或紙
製瓶口封套、包裝用塑膠膜、…、自
黏性標籤（文具）、非紡織品製標
籤、紙板製或紙製包裝瓶用封套 

著名/雲端應用交易平台；雲端應

用科技相關服務 

原處分/原判決：§30-1-11後段，異議成立 

2018/4/3 61 



最高行政法院 106年度判字第607、608號 

2018/4/3 62 

前後段之理論基礎&適用範圍不同 著名商標 

• 防止著名商標表彰之來源遭受混淆誤認之虞 

• 防止著名商標之識別性及信譽受到減損 

條文結構 

• 「混淆誤認之虞」&「減損識別性或信譽之虞」兩態樣分別規定於商標
法第30條第1項第12款之前段及後段 

目的性之限縮解釋 細則§31適用 

• 11款後段指有客觀證據足認已廣為一般消費者所普遍認知者，而不適用
商標法施行細則第31條規定(聯席會議決議在案) 



• 商標淡化就商標近似程度之要求，較混淆誤認之虞為高，

判斷商標是否有淡化之虞，應就商標近似程度予以說明 

• 原判決於是否近似部分，僅認定二商標自外觀、觀念、讀

音以觀，屬近似商標，未說明其是否為高度近似 

• 原判決僅認定據爭諸商標於系爭商標申請註冊前，其表彰

於前述服務之信譽已廣為相關事業及消費者普遍認知，未

就是否已廣為一般消費者所普遍認知加以判斷，即與前揭

決議意旨有違 

淡化VS.近似程度 

2018/4/3 63 



系爭 據爭 

廣告企劃、廣告設計、廣告製
作、…、為工商企業籌備博覽會服
務、展覽會場佈置、籌備商業性或廣
告目的性的展銷會 

著名/餅乾 

原處分/原判決：§30-1-10、11，異議不成立 

2018/4/3 64 



最高行政法院 106年度判字第609號 

2018/4/3 65 

重申決議內容 聯席會決議 

• 11款後段所述之著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普

遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與前段規定僅限於相關

消費者不同 

原判決 

• 原判決認定據爭註冊第1174816號商標為國內相關事業或消費者普遍

知悉之著名商標，惟其著名程度是否已達一般消費者所普遍認知，該

當第11款後段之著名商標？則未予調查審認 
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最高行政法院
庭長法官聯席
會議決議 

著名程度 

前段-相關消費者 

後段-一般消費者 

商品/服務 

關聯性之認定 

 

2018/4/3 
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系爭 

電擊棒、防身噴霧器等 

§30-1-12 
G01040020 不成立 
經訴字10506313890撤銷原處分 
 

據爭 

2018/4/3 
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77.12 

90 

90.01.0
1 

案外人臺旗
公司內政部
登記電擊棒
許可 

商標權
人 在
「防身
保全器
材 . 警
民聯防
裝備」
印製廣
告 

註冊商標

到期消滅 

99.12.3
1 

103.06.18 

案外人臺旗公司 

案外人臺旗公司 
停業 

95 

商標權
人 在
「監控
保 全 
機電消
防」採
購總覽
印製廣
告 

異議人
賣防狼
噴霧劑
給歐仕
達公司 

103.06.13 
系爭商標
申請註冊 

106.5 

異議人
之文筆
採購指
南使用
事證 

103.01.01 

註冊922437 

97 

3年 

異議人 
(訴願人) 

商標權人 
(參加人) 

補充事證： 臺旗公司85-96年間採購單、送貨單、發票 ； 96.05.16-106.05.15 授權證明 

案件事實 
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訴願決定 

• 12款「先使用」之商標，不以獲准註冊且有效存續為必要；

縱使先使用之商標因商標權期間屆滿未延展，僅生商標權消

滅之效果，倘商標權人於商標權期間屆滿後仍持續使用商

標，該使用商標之事實仍應依法予以保護 

權利屆滿後仍持續使用 

• 商標得授權他人使用，故商標有無使用與商標權人本身是否

停業，不具備必然關係。縱據爭商標已於99.12.31屆期消

滅，且臺旗公司有核准停業登記，惟臺旗公司之被授權人

（即訴願人）於103.1月仍有銷售據爭商標商品，是前開商標

註冊情形之變動或有停業之情事不影響前揭據爭商標仍有持

續使用事實之認定，是據爭商標仍有依法保護必要 

商標權人停業vs.商標使用 
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有真實使用 甲 

乙 

90.1.1 

A商標註冊 

99.12.31 

A商標消滅 

103.5.1 

以B商標申請註冊
並成功獲准 

（A、B彼此近
似） 

甲未繼續使用A商標 

曾
有
業
務
往
來
關
係 

① 

② 

Ｑ：甲舉證①＋②，主張B
商標有商標法第30條第
1項第12款規定之事
由，應予撤銷，是否有
理由？ 

逾3年以上 

商標法30.1.12議題 
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法條文義並無限制 

• 僅須於系爭商標申請註冊前先使用同一或近似

據爭商標，即符合「先使用」之要求 

• 商標權期間屆滿不影響先使用之事實已然存在 

甲 肯定說 
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商標法係採註冊保護原則 

• 商標權屆期消滅後，應開放給他人申請註冊，除非原商標權人依然有

持續使用之情形，方有依法另予保護之必要 

使用義務之存在 
• 商標權人尚且有使用商標之義務，否則將可能遭到廢止，故依商標法

第 30 條第 1 項第 12 款此一例外規定對他人商標提出爭議案時，至

少應證明在後註冊商標申請前，依社會通念可期待之合理期間，仍有

使用據爭商標之事實，方得受保護 

乙 否定說 



商標法30.1.12議題 

• IP法院研討結果：多數採乙說   智慧局研析意見：採乙
說。 
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• 未申請延展註冊，客觀上創造出不欲繼續使用之表現，若第

三人信賴此表現，而以相同/近似商標申請註冊，難謂有違

誠信原則 

A商標有不欲使用之表現 

• 未延展權利消滅之商標，如隨時得以其在商標權利期間之使

用事證撤銷他人依法申請註冊之商標→意喻延展註冊之優惠

期規定在法律上並沒有實益，且申請註冊保護基礎，將失其

砥柱。  

A 商標「商標權期間內」之使用證據 



• 商標權人任由商標權屆期消滅後，表示第三人不再受該商

標權效力所拘束。原則上即應將商標開放給他人申請註冊 

• 原商標權人於商標權屆期消滅後之商標使用行為，若符合

商標法第36條第1項第3款之規定，仍可能在商標權侵害之

相關民、刑事訴訟程序中主張善意先使用抗辯 

當然消滅之法律效果 
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商標法30.1.12議題(續) 



系爭 

第045類 
代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理
國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標
之申請及有關事務之處理；代理國內外著作權之申請及
有關事務之處理；代理國內外智慧財產權之租讓授權及
有關之諮詢；代理國內外專利之租讓授權及有關之諮
詢；代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢；代理國
內外著作權之租讓授權及有關之諮詢；著作權管理；智
慧財產監視服務；代理網域名稱註冊之法律事項服務；
法律服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；訴訟服務；
調解；法律事項公證服務；民刑訴訟、軍法辯護、行政
訴訟、國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有
關法律事項之代理、諮詢或顧問；法案及公共政策之評
估及研究；法律諮詢顧問；仲裁服務；法律研究調查；

代理工商登記；代辦地政登記；尋人調查。 
 

據爭 

2018/4/3 76 

 

§30-1-12 
G01030723 部分撤銷(紅色字體之服
務)、          部分不成立(尋人調查) 
 
原告(系爭商標權人)針對成立部分提救濟 
 

IP法院106行商訴16號撤銷原處分(紅
色服務部分) 



法院判決理由 

商標之先使用 

• 12款先使用：商

標之使用 

• 個人/法人/事業

主體名稱使用，

非商標使用 

• 「名稱」亦非商

標法所定義之

「商標」 

名稱+有行銷目
的 

• 名稱用於與提

供服務有關物

品/廣告/商業

文書，並足使

相關消費者認

識其為商標，

即可認定其法

律事務所名稱

之使用，同時

構成商標之使

用 

招牌_維新法律
事務所 

• 「維新」兩字字

體較大，且與

「法律事務所」

分列上下兩行。 

• 主觀_有凸出

「維新」以表彰

其服務之意思 

• 客觀_作為指示

服務來源效果，

實屬於商標之使

用 

2018/4/3 77 
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• 核心價值取捨「先使用或先註冊之同一或近似商標，孰應優先
保護？」 

系爭商標之註冊申請，是否意在搶註？ 

• 是否知悉 

• 是否有法定之特定關係 

• 是否意圖仿襲 

判別標準包含以下三要素 

• 否則應否准先使用者之異議、且其僅能另依善意先使用機制沿
續其使用、附加適當區別標示避免混淆誤認 

三要素必須齊備 



法院判決理由 
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• 特定關係知悉先使用者之商標? 

不足排除先註冊者之商標註冊，須有「意圖仿襲」，始能優先

保護先使用者。 

• 先使用者之商標在註冊前，本不能禁止他人競爭使用，如經他

人競用後，再行申請註冊，係屬自己已經使用之商標，難認為

「意圖仿襲」 

• 他人有意競爭使用而先行申請註冊，若有其選用商標之自身緣

由，非有仿襲之意圖，不在禁止之列。 

• 既有語詞作為商標? 

寓意良好之語詞有限，先使用者未能先行註冊，妨礙他人自主

選用相同/近似商標註冊，反有害市場完全競爭 

HOW_意圖仿襲？ 
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法院判決理由 

• 原告主要業務：代理商標/專利申請 

• 合理認定：申請前會檢索註冊/申請商標/實際使用未註冊之情形。

合理推論原告於申請註冊系爭商標前，應已知悉據爭商標存在，且

未來將有同業競爭關係 

• 尚須原告意圖仿襲而申請註冊，始符合防止搶註條款要求之所有要

件要素。 

因「其他關係」知悉 

• 歷史文化既有語詞，【詩經‧大雅‧文王篇】：「周雖舊邦，其命維

新」；近代史，以為維新為名之歷史事件(清朝的戊戌維新變法、

日本的明治維新) 

• 各類註冊情形所在多有 

「維新」既有語詞，意圖仿襲？ 
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法院判決理由 

• 原告與日本淵源：異議階段提出相關學經歷介紹 

• 選用系爭商標原因 

提出系爭商標申請(101 .12.20)前，適逢日本改革

派日本維新會在眾議院大選中贏得多席次，躍升

日本第三大黨，受此啟發 

• 可肯認非事後拼湊攀附所致，非意圖仿襲據爭商

標之結果 

選用自身緣由 
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高獨創性? 先使用商標 

• 防止搶註條款之先使用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要 

未必有自身緣由 先註冊者 

• 如選用相同或近似於先使用者之商標(不具「高度獨創性」)並無可合理解
釋之淵源或正當理由，仍可能遭認定為「意圖仿襲」 

目的 防止搶註條款 

• 賦予先使用權利救濟之功能，並且劃定先使用者與先註冊者保護衝突之界限，維

繫完全競爭價值，發揮商標註冊主義之立法政策考量， 

• 本件選擇保護先註冊者之商標併存結果，因商標法另有善意先使用者之保護機

制，可為配套，並不至於妨害律師市場競爭秩序。 

法院判決理由 



83 

先使用商標 

持續使用事實 

三要件 

知悉 

特定關係 

意圖仿襲 

意圖仿襲 

合理解釋 

正當理由 

2018/4/3 
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系爭 

實際使用態樣 

第１案 廢止主張之據爭 

眼鏡、眼鏡架等 

(84年註冊) 

98.10.01註冊 

第２案 廢止主張之據爭 

(91年註冊) 

2018/4/3 
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第1案 

L00980052 廢止成立 

IP法院99行商訴21  

重處/不成立 

99.09.20 

第2案 

L01000009 廢止不成立

101.09.26 

經訴字10206094000 撤銷
原處分，IP法院102行商訴

51確定 

重處/成立 

103.06.23 

v v 

2018/4/3 
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• 系爭有自行變換商標，惟變更後仍使消費者注意是「AIR 」

及「JUMP」組合，並非只注意到「JUMP」；據爭圖樣非

單以「JUMP」構成。二者應無使相關消費者混淆誤認之虞 

變換vs.混淆 

• 原告網路或實際之眼鏡相關商品，多係與未變換之「AIR 

JUMP」文字商標併存，應不致使相關消費者發生混淆誤認 

實際使用vs.混淆 

• 原告91年獲准商標後，積極使用系爭商標，全省均有經銷之

眼鏡行。銷貨憑單，品名記載為「AIR JUMP」，應無使相

關消費者混淆誤認之虞 

系爭使用vs.混淆 



第2案法院判決理由 
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• 商標權人有合法使用商標之義務 

無一事不再理 

• 據以廢止商標，不限早於系爭商標變換使用前獲准註冊 

• 條款目的，以保護他人依法獲准註冊之商標。無論系爭商標變換使用
被誤認為據以廢止商標，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為變換使
用之系爭商標，均屬本款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」之
情形 

據以廢止商標獲准註冊時間限制? 

• 系爭變換商標使用後仍為「AIR 」及「JUMP」之組合， 

• 惟因外文「JUMP」已與「AIR 」分離，以上下分列方式呈現，且將
「JUMP」置於一外框內，加強其設計，突顯「JUMP」視覺效果，與
據以廢止商標近似程度不低。二者商品屬相同/高度類似，相關消費者
極有可能於購買時產生混淆誤認情事。 

有致混淆誤認之虞 
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商標名稱： 晶鑽 Crystal Diamond 

*不動產租售、不動

產買賣租賃之仲介 

*L01040247 廢止

註冊 

*IP法院105年度行

商訴字第90號判決 

訴願決及原處分均

撤銷 
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救濟階段使用事證 
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*Crystal Diamond，為通常之英譯，

非新創詞彙，字體遠小於中文晶鑽 

*樹葉/鑽石圖形，為習見自然型狀，社

會公眾得自由使用公共財 

*Crystal Diamond及圖形部分，消費

者非視為指示及區別服務之來源，系爭

引人注意之主要與特別顯著突出部分，

應為晶鑽 

文書或廣告，有部分僅呈
現中文晶鑽字樣，未使用
英文「Crystal 
Diamond」及圖形部分 

實際使用，有部分樹葉圖形
未完整呈現於文字左側，但
仍存文字附近，樹葉圖形最
右上方有鑽石圖案。 
一般社會通念及相關消費者
之認知，系爭商標之使用與
註冊具有同一性 

法院判決理由 
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嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶
瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零
售，布疋、衣著、服飾品零售，
五金及家庭日常用品零售，代理
進出口服務及代理國內廠商各種
產品之報價、投標、經銷、商情
之提供 

L1030188 廢止註冊 

經訴字10406316230 駁回 

IP法院105行商訴4 駁回 

最高行政法院106判163 駁回 

 

上訴人(即原告、商標權人) 

原審減縮聲明為「嬰兒、成人
紙尿褲、衛生棉之零售」服務
之註冊部分均撤銷 
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• 應認定實際使用商品/服務範圍是否與註冊指定商品/服務相

符合 

商品/服務認定事項 

• 就商標實際使用，二者商品/服務之內容、專業技術、用

途、功能等是否相同，商業交易習慣上，一般公眾能否認定

係相同商品或服務而定 

判斷標準 

• 應認定使用於概括之上位概念商品或服務 

反之，不得認係使用 

使用具體下位概念商品/服務 化妝
品 

粉餅 

銀行 
信用卡
發行 

最高行政法院判決意旨 
106年度判字第163號 
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最高行政法院判決意旨 
106年度判字第163號 

不可 
誤引 

分類 
限制? 

法院 
見解? 

商品或服務相同性質vs.類似? 
商§63-1-2款無「類似」商品/服務之文字 

「類似」係判斷混淆誤認之虞之因素 

「類似」不受商品/服務分類限制 

104年度行商訴字第129號行政判決：「商
品或服務間是否具相同性質，得以商品或
服務之分類組群作為判斷之基礎云云（該
案未上訴），屬單一判決見解，非可採」 
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商標廢止 

無一事不再

理 

商標權人 

應按實際需

要申請商標

及使用 

商標 

同一性 

商品服務 

同性質/性質

相當 

不等於類似 

 

 

2018/4/3 
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混淆誤認8大因素及其互動關係 

著名商標之修法芻議 

註冊與未註冊商標之保護衡平 

應依實際需要申請註冊及使用商標 
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