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美國專利商標局關於網域名稱 
申請註冊商標審查要點 

 

李昭錦 撰 

前言 
隨著網際網路及電子商務的勃

興，企業界已開始重視網域名稱的重

要性，並尋求循法律途徑取得保護；

國內主管機關「智慧財產局」對於此

類商標註冊申請案件雖採肯定之態度

予以接受，然審查之標準與分類上所

遭遇的困難，卻少有人提及，例如：

網址只需不完全相同，即使僅有一字

之差，亦可發揮不同網站間「識別」

的功用，但商標之保護範圍則擴及於

近似之名稱，兩者之差異實有賴主事

者之智慧來取得協調。拙夫服務於智

慧財產局商標權組，公務繁忙之餘，

往往已淹沒於尿布奶粉堆中；筆者趁

小女熟睡之時，漫遊至美國專利商標

局網站，搜尋有關網域名稱註冊之審

查及與電腦相關之商品與服務之分類

資料，介紹如下，期能對相關業務略

盡棉薄之力。 

網域名稱申請註冊商標之審查 
網域名稱得否亦註冊為商標，美

國專利商標局認為：一個網域名稱若

是用來從眾多的商品和/或服務中，確

認及辨別某人的商品和/或服務，且能

表示其來源，則得註冊為商標（註

一）。 

在美國實務上，網域名稱的商標

註冊申請案，通常請求註冊為服務標

章。為了將網域名稱註冊，申請人必

須證明他係藉由網路提供服務。此

外，所提出供審查時用的實際使用樣

態的佐證資料，必須表現出該網域名

稱具有來源辨識的功用。一個網域名

稱若僅僅用來作為網路上定位的參

考，如同在信紙、商務卡片或廣告上

面打印的電話號碼及商務地址一般，

該網域名稱就不具有來源辨識的功

用。這裡參考了聯邦巡迴法院1987年

關於「廣告及市場開發公司」案件中

所提示的原則：「申請人僅為一個服務

的提供者是不夠的，申請人還必須如

同申請註冊時，確實地在指定服務範

圍內使用該標章」（821 F.2d 614, 620, 

2 USPQ2d 2010, 2014）。此外，又如聯

邦巡迴法院1987年在「派柏博士公司」

案件所陳述的原則：「銷售己身所有的

貨物時，通常為消費者所預期或慣例

上附帶的服務是不可註冊為服務標章

的」（836 F.2d 508, 509, 5 USPQ2d 
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1207, 1208）。這些在貿易名稱獲准註冊

的案例中所建立的原則，實務上也同

樣運用在審查有關網域名稱得否申請

註冊商標之案件中。申請人所提出供

審查參考的樣品，若愈能表現出網域

名稱的特色，及更進一步地在同時顯

現的資料中，能突顯該網域名稱的識

別性，該名稱即較易被認識是用來作

為一個服務標章。 

至於如何將行政上的商品及服務

分類與世界網際網路相結合，美國專

利商標局公佈了「與電腦有關之商品

與服務之分類」。專利商標局使用以下

的措辭將網路上所提供的服務區別並

且分類為：「連結」提供者（connection 

provider）、「電腦存取通路」提供者

（access provider）及「內容」提供者

（content provider）。一位提供連結所

需的實體上技術性連接工程的人是

「連結」提供者，其服務即屬國際分

類第三十八類（電信）。提供與前述密

切相關之服務的實際廠商如「America 

Online 」、「 CompuServe 」 或

「Prodigy」，則是「電腦存取通路」

提供者，供應多樣的使用者至全球電

腦資訊網路上存取資料，其服務屬國

際分類第四十二類（電腦服務）。 

其他多數藉由網路提供資料的申

請人，則屬「內容」提供者，換言之，

即「提供資訊」的服務。實務上，提

供資訊服務乃依據該資訊來進行分

類，例如，提供商業資訊之服務係屬

於第三十五類，提供財政金融之服務

係屬於第三十六類，以及提供營建結

構、修繕或保養資訊之服務係屬於第

三十七類。 

然而，並非所有的「內容」提供

者都能將其網域名稱申請註冊商標。

舉例而言，網域名稱若僅僅在廣告或

宣傳實際商品或服務上，作為常有或

常見的附帶網域位址資訊，可能就會

遭到駁回的命運。 

關於網域名稱能否註冊為商標，

美國專利商標局強調的仍是回歸聯邦

商標法第二條及第四十五條規定之內

涵。第二條規定「沒有任何已經能夠

區別自他商品來源之商標，可以僅因

為其性質就被駁回，除非有下列情

事......」(No trademark by which the 

goods of the applicant may be 

distinguished from the goods of 

others shall be refused registration on 

the principal register on account of its 

nature unless it ......)；第四十五條則為

名詞解釋同時具有要件規範之性質，

其內容為：「商標：“商標”一詞包括

任何文字、名稱、符號，或圖樣，或

其聯合式，其（1）經人使用，或（2）

經任何人善意地欲於商業上使用，並

依本法申請註冊於主要註冊簿，以表
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彰並區別其商品；包含某特殊的商品--

與他人所製造或販賣之商品相區別，

並顯示該商品之來源，即使該商品來

源並未為人所知。」（Trademark. The 

term "trademark" inc-ludes any word, 

name, symbol, or device, or any 

combination thereof- （1）used by a 

person, or （2）which a person has a 

bona fide intention to use in 

commerce and applies to register on 

the principal register established by 

this Act, to identify and distinguish 

his or her goods, including a unique 

product, from those manufactured or 

sold by others and to indicate the 

source of the goods, even if that 

source is unk-nown.）。換言之，不應

將網域名稱因其性質而另眼相看，能

否註冊，全然在個案時，視其是否具

有商標之功能而定。這樣的態度應是

可以贊同的，也是足以作為我國參考

的。 

前述美國專利商標局使用之名

稱，其中「連結」提供者，相當於目

前我國的中華電信公司；「電腦存取通

路」提供者，相當於提供撥接服務之

業者，包含中華電信公司之 HiNet、

元碁資訊之AcerNet及SeedNet等；

「內容」提供者，為數眾多，智慧財

產局網站www.moeaipo.gov.tw即屬

之。 

美國專利商標局網站提供了相當

方便的「TRADEMARK TEXT AND 

IMAGE DATABASE（商標文字暨圖

形資料庫）」查詢系統，以"www"字串

進行檢索，發現有七十二筆已獲准註

冊之商標（如附件一），進一步查詢幾

筆商標的內容，可發現有以文字與圖

形結合網域名稱者（如附件二），有單

純以網域名稱獲准者（如附件三），亦

有圖形與獨立在外之網域名稱共同註

冊者（如附件四）；其中頗值玩味者，

乃為前述數案僅末者聲明商標圖樣中

「NETWORK」不在專用之列，與我

國實務做法不儘相同。 

與電腦有關之商品與服務分類 
預錄軟體之光碟片、磁片、磁帶

等等，歸屬於第九類。此等商品之說

明必須指示該軟體之本質或功能，且

該本質或功能之指示必須詳細並明

確。極概括的功能說明，例如「商業

用之電腦軟體」是不被接受的。 

電腦軟體：詳細說明其功能之程

式，例如：使用於資料庫管理，作為

試算表，專為文字處理等等，從遠端

網站下載者，歸屬於第九類。這是一

個分類政策上的改變。以前，「可下載

之電腦軟體」歸屬於國際分類第四十

二類。經過對此政策的回顧，美國專

利商標局決定將可下載之軟體歸屬到
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第九類，與其他軟體相同。此項有關

可下載之軟體歸屬到國際分類第九類

之舉措，與其他許多國家實務運作一

致。 

以實物發行之出版品，例如：已

印製好的雜誌與書籍，才被認定為第

十六類之商品。可從網路上下載之雜

誌與書籍並不被認為是「實際的商

品」，此等物品係歸屬於國際分類第四

十二類而不是第十六類。這項服務被

定義為：在全球電腦網路上提供出版

品、且此出版品之本質必須詳細載

明。如果在一個網站上呈現一整本的

雜誌或其它出版品，這項以電子方式

提供出版品的電腦服務，則被認為是

在此項活動範圍內最主要的服務。此

項服務所提供者，係藉由電腦取得可

利用之雜誌、書籍和/或其它出版品。

如同第十六類的出版品，該等出版品

之主題並不影響此項服務之分類。 

第三十五、三十六、三十七、三

十九、四十及四十一類：通常歸屬在

這些類別中的單項服務，所組成的任

何活動(例如：電腦遊戲，各式各樣的

財政金融交易紀錄等等)，亦藉由全球

電腦網路所提供者，歸屬於其基本服

務之類別。例如，銀行服務歸屬於第

三十六類，不論是在銀行內提供或是

藉由全球電腦網路線上提供。相同

地，藉由全球電腦網路提供資訊之服

務，依該資訊主題進行分類。以電腦

提供這些服務之主體，被認為是“內

容提供者”，意即，他們在網站和/或

網頁提供資訊或實質的內容。這些實

際的內容提供者所提供服務之詳述應

為「藉由全球電腦網路提供此......領域

之資訊」。此項服務將依該資訊主題之

類別而分類。假如某主體提供廣泛且

多樣領域的資訊，這必須在認定表上

取得對應位置，且此樣服務可能歸屬

於第四十二類(例如：藉由全球電腦資

訊網路提供多樣領域的資訊。)。「電腦

存取通路」（access）這個名詞，應該

保留在詳細描述網路服務提供者時使

用，例如：「America OnLine」，

「Prodigy」和「Compu-Serve」。專

利商標局認為：一位「內容」（content）

提供者，使用「電腦存取通路」

（access）這個名詞是不準確的，因為

這將造成服務提供者的活動範圍混淆

不清。 

提供連上全球電腦網路的電信連

結服務歸屬於第三十八類。這些服務

僅單純地提供電信方面的「連結」，例

如由AT&T、 MCI或其它電信業者所

提供者。這些服務僅僅提供使一台電

腦能連接至另一台的技術媒介。此等

電信業者並不提供儲存及處理資料之

電腦硬體；他們僅提供資料轉移的媒

介。這些服務將使用者與「鏈結提供
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者」(請參閱下列第四十二類的討論)

或是網站本身連結起來。 

提供多數使用者轉移或散佈各領

域之資訊，而存取全球電腦資訊網路

之服務，歸屬於國際分類第四十二

類。此術語涵蓋了如「America 

On-Line 」，「 Prodigy 」 和

「CompuServe」等業者所提供之服

務。他們提供之電腦服務(通常利用前

述第三十八類提及之業者所提供之電

信服務)使電腦使用者能夠存取他人的

資料庫及網頁。這些主體被認為是「鏈

結提供者」，他們提供從電腦使用者端

至內容提供者間，存取通路所需之電

腦/伺服器之連結。「電腦存取通路」

這個詞應該限縮於這些服務，且不應

被用來描述「內容」提供者的服務。

當然，單一的主體可能提供一個或多

個上述的服務，然而，每一項服務都

必須個別地分類。 

「網際網路（Internet）」這個名

詞由於先前已有人提出申請註冊為商

標，目前其爭議仍在商標審理及上訴

委員會處理中。因此，這個名詞不應

被用來作為表示任何與全球電腦資訊

網路相關連之商品或服務之名稱。應

使用「全球電腦資訊網路（global 

computer information network）」之

名稱或其它同等的代名詞。 
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附件一 
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附件二 
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附件三 
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附件四 
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